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n°9.279/96 (LPI), notadamente, os artigos 32 e 6° que, respectivamente, limitam temporalmente a adi-
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0 PROCEDIMENTO DE DEPOSITO DE PEDIDO DE PATENTE DIVIDIDO E
SUA RELACAO COM O AUMENTO DA QUANTIDADE DE PEDIDOS DE PA-
TENTE PENDENTES DE DECISAO (BACKLOG)

Giselle Guimardes GOMES*

Sumadrio: Introdugdo; 1 Comegando a compreender o problema: o
artigo 26 da lei n® 9.279/96 — Lei da Propriedade Indutrial (IPI) e o
procedimento de depdsito de pedido dividido; 2 ConfusGo herme-
néutica entre o artigo 6° da lei n° 9.279/96, que proibe o duplo
patenteamento, e a necessdria divisGo da matéria em um pedido
dividido; 3 ConfusGo hermenéutica entre o artigo 32 da lei n°
9.279/96, que limita temporalmente a adi¢do de matéria a um pe-
dido de patente, e o inciso Il do artigo 26 da lei n° 9.279/96, que
determina que o pedido dividido nGo pode exceder a matéria do
pedido original; 4 Uma proposta para um novo procedimento de
divisGo; ConclusdGo; Adendo; Referéncias.

Introducao

0 quantitativo de processos administrativos de pedidos de patente pendentes de
decisao final junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é conhe-
cido como backlog de patentes. Esse numero chegou a atingir 243.820 pedidos em
20161, tendo diminuido consideravelmente apo6s o Plano de combate ao backlog?.
Ap6s findo o plano, no entanto, tais nimeros voltaram a crescer. Dentre os fatores
que podem justificar esse crescimento estd o aumento no depdsito de pedidos divi-
didos, pois um unico pedido original pode ser dividido em outras dezenas de
processos.

*Bidloga, Bacharel em Genética, pelo Instituto de Biologia (IB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Mestra e Doutora em Biofisica pelo Instituto de Biofisica Carlos Chagas Filho (IBCCF) da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pés-graduada em Direito da Propriedade Industrial (Patentes)
pela Associagdo Portuguesa de Propriedade Intelectual (APPI). Diplomada no Curso de Altos Estudos em
Politica e Estratégia (CAEPE) pela Escola Superior de Guerra (ESG). MBA em Politica e Gestdo Publica
pela Trevisan Escola de Negdcios. Bacharelanda em Direito pela Universidade Estdcio de Sd, atualmente
cursando o 9° periodo. Pesquisadora em Propriedade Industrial, atuando como examinadora de patentes
para invengles biotecnoldgicas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2004.
Desde 2015, estd lotada na Coordenacdo de Recursos e Nulidades Administrativas em Patentes (COREP)
onde atua no exame de pedidos de patente em segunda instdncia e como assistente técnica do INPl em
ac¢ées judiciais. https://orcid.orq/0009-0008-2563-0865.

1 BRASIL. Ministério Da Economia. Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. Diretoria Executiva As-
sessoria De Assuntos Econdmicos. Relatério sobre estoque de pedidos pendentes:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/arquivos/documentos/relatorios-
do-estoque-dos-pedidos-pendentes/re-jan-2020.pdf/view. Acesso em: 19 mar. 2024.

20 Plano de Combate ao Backlog foi instituido pela Resolucdo INPI n°240/19 para, em 2 anos, atacar 80%
dos 149.912 pedidos de patente pendentes de decisdo em 1° de agosto de 2019. Os dados podem ser
encontrados no link: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-bac-
klog/historico-do-plano-de-combate-ao-backlog-de-patentes. Acesso em: 19 mar. 2024.
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O objetivo do presente trabalho é demonstrar a relacdo entre a divisdo do pedido
original de patente por meio de um procedimento de depédsito de pedido dividido
com o aumento da quantidade de pedidos de patente pendentes de decisdo (bac-
klog), bem como propor um procedimento alternativo. Todos os dados para o
presente estudo foram obtidos diretamente do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), por meio das publica¢gdes em sua pagina oficial, em especial do Re-
latério de pedidos divididos, publicado, em 1° de margo de 2024, em que restam
compilados os dados para pedidos divididos a partir de 2012 (BRASIL; INPI, 2020).
0 marco temporal do presente estudo, portanto, é de 2012 a 2023.

1. Comecando a compreender o problema: o artigo 26 da lei n°
9.279/96 - Lei da Propriedade Indutrial (IPI) e o procedimento de de-
posito de pedido dividido

As patentes regem-se pelo principio da unidade de invencgao, isto é, para cada solu-
¢do tecnoldgica deve haver tdo somente uma Unica patente3. Assim, um pedido de
patente deve requerer prote¢do para uma tnica invencao ou, alternativamente, para
um unico conceito inventivo, isto é, varias invenc¢oes, mas todas inter-relacionadas
entre si*. Como ensina o professor Dénis Barbosa:

Nao como um pressuposto técnico de patenteabilidade, mas como
mais um requisito legal de concessdo de uma parte, existe a impor-
tante questdo da unidade do invento: o pedido de patente tera de se
referir a uma Unica invencdo ou a um grupo de invencdes inter-rela-
cionadas de maneira a compreenderem um unico conceito inventivo
(BARBOSA, 2022 p. 1157).

A possibilidade de divisao do pedido em um ou mais pedidos divididos até o final do
exame deriva da necessidade de garantir a unidade de invencdo prevista no artigo
22 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, sem
os efeitos deletérios que seriam gerados pela perda da data de depdsito do pedido
ou do beneficio da prioridade, tais como a perda da novidade do invento. Ainda nas
palavras do professor Dénis Barbosa:

Algumas vezes, os pedidos podem conter material que exceda a um
s6 conceito inventivo ou modelo de utilidade, ou contem matéria re-
lativa a mais de uma prioridade. H3, na verdade, mais de um invento.

Tais pedidos podem ser divididos em dois ou mais até o final do
exame seja a requerimento do depositante; seja em atendimento a
exigéncia feita pelo INPI. Este ultimo s6 podera impor o desdobra-
mento no caso de falta de unidade inventiva. O depositante podera

3 Lei da Propriedade Industrial (LP1), Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 - Art. 22. O pedido de patente de
invencdo terd de se referir a uma Unica invengdo ou a um grupo de invengdes inter-relacionadas de
maneira a compreenderem um Unico conceito inventivo (BRASIL, 1996).

4 Principio da unidade de invengdo: 1 patente = 1 inven¢3o ou 1 conceito inventivo.
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requerer sempre a divisao, salvo se a divisdo implicar em mutilacao
ou dupla protecdo da invencao ou modelo.

[.]

0 sistema juridico brasileiro ndo admite o duplo patenteamento, de-
finido como (a) a existéncia de duas ou mais patentes com as mesmas
reivindicacées e as mesmas datas de prioridade; ou, ainda, (b) a
emissdo para o mesmo invento (em favor do mesmo autor ou titular)
de outra patente sobre o mesmo objeto (BARBOSA, 2022 p. 1385 e p.
1484).

A possibilidade de divisao, de oficio ou a critério do requerente, é prevista no artigo
26 da LPI:

Art. 26. O pedido de patente podera ser dividido em dois ou mais, de
oficio ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde
que o pedido dividido:

[ - faca referéncia especifica ao pedido original; e
II - ndo exceda a matéria revelada constante do pedido original.

Paragrafo unico. O requerimento de divisdo em desacordo com o dis-
posto neste artigo sera arquivado.

A despeito do potencial impacto do procedimento de depdsito de pedido dividido
no backlog, a literatura sobre essa questao € escassa, mas, internacionalmente, a As-
socia¢do Internacional para a Protecao da Propriedade Intelectual (AIPPI) levantou,
explicitamente, essa questao em 2007: “Deve ser reconhecido que os pedidos divisio-
nais, continuagbes e continuagcoes em parte podem contibuir para atrasos nos
procedimentos de concessdo, minando recursos das autoridades concessoras de paten-
tes” 5 (AIPPI, 2007).

No Brasil, o impacto no backlog tem sido mais associado ao artigo 32 da LPI que
limita a adicdo de matéria ao pedido® do que ao artigo 26 que permite a divisao, a
despeito da intima relacao entre esses dois artigos. Como explicou Mona Lisa Leal
Ferreira:

Além disso, a admissdo de emendas voluntarias que ampliavam ou
modificavam o pedido original gerava atrasos no exame de pedidos
de patente pelo INPI (backlog), que era forgado a examinar novas
matérias e questdes, em detrimento da eficiéncia da sua atuagao. A

|,u

> Traducdo livre do original: “It has to be recognized that divisional, continuation and continuation-in-part
applications may contribute to delays in the granting proceedings, drawing on the resources of the pa-
tent granting authorities”

6 LPI - Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante podera efetuar alte-
racOes até o requerimento do exame, desde que estas se limitem a matéria inicialmente revelada no
pedido.
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ampliacdo do backlog, por sua vez, tendia a causar indevidas exten-
sdes no monopdlio temporario concedido ao titular da patente. Foi
contra essa pratica que se insurgiu o MPF, pleiteando que o INPI se
abstivesse de adota-la (FERREIRA, 2019, p. 39).

Tanto é assim que o INPI reconheceu o mérito da A¢do Civil Publica n®
2003.51.01.513584-5, quanto ao artigo 32, culminando com a revogacdo do Parecer
PROC/DICONS7/n® 07/2002 que permitia emendas voluntarias, independente-
mente se adicionassem ou subtraissem matéria do pedido. Na sequéncia, o INPI
divulgou o MEMO/INPI/DIRPA8/n°030/2008, que estabeleceu os primeiros orde-
namentos administrativos para que as divisdes técnicas se orientassem no exame
dos pedidos de patentes frente ao disposto nos artigos 26 e 32 da LPL

Atualmente, o artigo 32 é disciplinado pela Resolu¢do INPI/PR? n°93/13 que, em
seu item 2.719, trata da sua harmonia para com o artigo 26 e em seu item 3.3, deixa
claro que o pedido dividido serd examinado quanto ao artigo 32, podendo o pedido
dividido pelo artigo 26 ser indeferido com base no artigo 32, caso tenha matéria adi-
cionada (BRASIL; INPI, 2013a). A seguinte decisao, ao versar sobre a adicdo de
matéria (artigo 32) em pedido de patente dividido (artigo 26), demonstra a intima
relacdo entre ambos artigos:

APELACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PEDIDO DI-
VIDIDO - INDEFERIMENTO - VIOLACAO DO ART. 32 DA LPI -
SENTENGA DE IMPROCEDENCIA. PEDIDO PARA CONVERSAO DO
JULGAMENTO EM DILIGENCIA PARA REALIZACAO DE PROVA PERI-
CIAL - ART. RECURSO IMPROVIDO

[ - Cuida-se de apelagdo contra sentenca que julgou improcedente pe-
dido para que o INPI proceda ao exame técnico de concessdo da
patente dividida PI 9715326-5, relativos as reivindicagdes 17 a 32,
que no entender da autarquia modificaram o quadro reivindicatério
da patente inicial PI9710536-8, violando o art. 32 da LPI.

IT - A justaposicdo de tantos fatos e suas motivagdes ndo deixam du-
vida de que a questio controvertida, na lide, ndo se limita a
interpreta¢do da regéncia dos artigos 26 e 32 da LPI, mas saber se a
divisdo da patente - no tempo e modo - como foi requerida, excedeu
a matéria do pedido original.

7 Procuradoria Federal Especializada em Propriedade Industrial/Divis3o de Consultoria Juridica.

8 Memorando/Instituto Nacional da Propriedade Industrial/Diretoria de Patentes.

9 Instituto Nacional da Propriedade Industrial/Presidéncia.

10 A harmonia entre o disposto no artigo 26 e o artigo 32 da LPI foi estabelecida no Despacho n°08/2010
do Procurador-Chefe, Mauro Maia, segundo o qual “Os pedidos de patente que resultarem de divisdo
na forma do artigo 26 da LPI, quando esse se der apds a solicitacdo de exame do pedido de Patente
Original, estardo sujeitos a limitacdo temporal fixada no referido artigo 32 da LPI, ou seja, seus Quadros
Reivindicatdrios ndo poderdo sofrer altera¢des voluntarias”.
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Il - Causa espanto que, num cendrio de grande complexidade, de pa-
tente dividida de medicamento, que decorre de outra, que foi
indeferida por dois 6rgaos técnicos, a ANVISA e o INPI - a sentenca
tenha sido proferida sema realizacdo de prova pericial, indiscutivel-
mente necessaria nesses casos, como apregoa a jurisprudéncia
consagrada nesta Corte e sem a qual o Magistrado ndo teria condi-
coes de decidir sobre a matéria. Maxime as altamente especializadas
como os medicamentos.

IV - Falta que, registre-se, foi sentida na sentenca cujos termos se res-
tringem em fazer a analise da causa sob o ponto de vista apenas
legislativo, da melhor interpretacio dos dispositivos 26 e 32 da LP],
que, afinal, ndo se excluem, porquanto ndo admitem aumento de ma-
téria revelada, deixando, contudo, de perquirir o conteido das
reivindicacoes da patente dividida, alegadamente contida no quadro
reivindicatorio valido do pedido original, que s6 a pericia técnica te-
ria condi¢des de elucidar.

V - Ndo havendo nos autos prova pericial que convenca de que as rei-
vindicacoes do pedido dividido ndo expandem a matéria revelada no
pedido original, assiste razdo ao INPI, ao indeferir a patente, uma vez
que sua divisdo sé ocorreu depois da analise final, na Autarquia, con-
trariando, ao meu sentir, os preceitos do art. 26.

VI - Fruto, certamente, do impasse causado pela ANVISA e pela acao
judicial 2003.51.01.513584-5, que acabou desaguando em uma nova
andlise, agora de indeferimento. Razdes mais do que suficientes para
me convencer da irregularidade do procedimento desde o seu inicio.

VIII - Pedido de conversao do julgamento em diligéncia negado, uma
vez que a autora abriu mao expressamente da produgdo de provas,
antes da lavratura da sentenca, pleiteando, inclusive, o julgamento
antecipado da lide.

VII - Recurso desprovido, mantendo-se a sentenga por outros funda-
mentos, por ndo ter a autora logrado comprovar o fato constitutivo
de seu direitol,

Logo, resta evidente que a controvérsial? quanto ao artigo 32 esta intimamente re-
lacionada com a questdo da divisdao do pedido na forma do artigo 26, merecendo

1 TRF-2 - Apelac¢3o - Recursos - Processo Civel e do Trabalho: 0166291-30.2014.4.02.5101, Relator: MES-
SOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 30/06/2017, VICE-PRESIDENCIA, Data de Publicagdo:
10/07/2017.

12 No item 1.2 Resolucdo INPI/PR n°93/13 que disciplina o artigo 32 restam listados os documentos histé-
ricos, em ordem cronoldgica, relacionados ao entendimento do artigo 32 e do artigo 26 da LPI.
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este, bem como sua relacao para com o backlog, serem melhor esmiugados, em es-
pecial o procedimento para a divisdo que ocorre por meio de depésito de pedido
dividido.

1.1 O procedimento de depdsito do pedido dividido pelo depositante

Para o cumprimento do disposto no artigo 26, o INPI normatizou um “procedimento
de depésito de pedido dividido”, esquematizado no Anexo I (A), inicialmente, por
meio do Ato Normativo INPI/PR n°® 127/97, emitido logo ap6s a entrada em vigor
da LPI e que vigorou até 2013, quando houve a publicagdo de duas Instrugdes Nor-
mativas, uma para especificagdes formais, tais como o formulario, o idioma, a
procuracgdo, etc, e outra para especificagdes quanto ao contetido do pedido, respec-
tivamente, IN/PR13n°31/13 e IN/PRn°30/13 (BRASIL; INPI, 1997, 2013b, 2013c) 14
Aspectos relacionados a interpretagdo técnica desse artigo constam da Resolucao
INPI/PR n°124/13, que instituiu as Diretrizes de Exame, médulo 1, inclusive quanto
a proibicao da dupla protecao (BRASIL; INPI, 2013d)2>.

0 artigo 26 da LPI em nenhum momento dispde sobre um procedimento de deposito
de pedido dividido pelo depositante. O que esse artigo dispde é sobre a possibilidade
de divisdo do pedido a requerimento do depositante; requerimento este, sujeito a
arquivamento. O inciso [ do artigo 25 da IN/PRn°31/13 segue a mesma linha e prevé
o requerimento de divisdo por meio de formulario préprio. No entanto, o caput
desse artigo reproduz!® a figura do “depésito do pedido dividido”:

Art. 25 O deposito do pedido dividido devera conter:

I. requerimento através do formulario préprio para este ato, acom-
panhado da guia de recolhimento respectiva.

Apesar da mencdo ao requerimento préprio, o procedimento adotado pelo INPI é o
de deposito de um novo pedido de patente. No entanto, esse depdsito nao ocorre por
meio de um formulario préprio, mas a partir de um requerimento comum de dep6-
sito, 0 mesmo previsto para novos pedidos em geral, intitulado “Pedido nacional de
invenc¢do, Modelo de Utilidade, Certificado de Adigdo de Invencao e entrada na fase
nacional do PCT”, doravante, requerimento de depdsito. Esse requerimento de de-
poésito serve para todos os depositos de pedidos de patentes, inclusive, pedidos de
divisao.

13 Instrucdo Normativa/Presidéncia.

14 Em 29 de agosto de 2024, as Instru¢des Normativas INPI/PR n° 30/13 e n° 21/13 foram substituidas pela
Portaria/INPI/DIRPA n° 14.

15 0 médulo 1 das diretrizes de exame foi republicado na Portaria/INPI/DIRPA N°16, 02 de setembro de
2024.

16 Tal figura de “depdsito do pedido dividido” n3o é inovacdo dessa Instrucdo Normativa, mas remanes-
cente do previsto no Ato Normativo n°127/97, cujo item 6.1.2 continha exatamente a mesma express3o.
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A tUnica distin¢do nesse formulario em casos de pedido dividido é que no campo re-
ferente a natureza, o requerente escolhe a op¢do 12 - Patente de Invencdo (PI)
dividido. Assim, para o INP], o pedido de patente dividido é um pedido de patente
como qualquer outro, iniciando-se pelo mesmo formuldrio comum, apenas diver-
gindo em sua natureza.

Tais pedidos, apesar de chamados de pedidos divididos, retém a data de deposito
do seu pedido original nos termos do artigo 27 da LPI'7, mas geram processos ad-
ministrativos de concessao de patente proprios, como se novos fossem, dado que
foram efetivamente depositados.

Assim como todos os pedidos de patente, os pedidos divididos passam pelo exame
formal, previsto no artigo 2018, que avalia se o pedido contém os itens previstos no
artigo 19 da LPI, quais sejam, o requerimento, os componentes do pedido (relatorio
descritivo, reivindicacdes, desenhos e resumo) e o comprovante de pagamento
(GRU19)20, Note que dito requerimento, como ja ressaltado, é o mesmo requerimento
de depésito empregado para pedidos novos, apenas marcado com o cédigo 12.

O comprovante de pagamento também tem exatamente o mesmo valor do depdsito
de um pedido comum (cddigo de pagamento 200). No entanto, ha que se recolher as
retribuicdes de acordo com a fase processual do pedido original (anuidades, pedido
de exame, etc.), no valor constante da tabela de retribui¢do vigente a época2l. Ou
seja, caso ja tenham sido recolhidas dez anuidades para o pedido original, novas dez
anuidades deverao ser recolhidas para cada um dos pedidos divididos assim depo-
sitados de modo a coloca-los na mesma fase processual da do pedido original.

O relatorio descritivo, os desenhos e o resumo, via de regra, sdo copias?2 dos apre-
sentados no pedido de patente que se esta dividindo, doravante pedido original,
mas, no relatério descritivo, apos o titulo, devera constar a indicagdo de se tratar de
divisdo com meng¢do a natureza, nimero e data do depdsito do pedido original, nos
seguintes termos: “Dividido do , depositadoem __ /___ /__ "23

17LPI - Art. 27. Os pedidos divididos terdo a data de depésito do pedido original e o beneficio de prioridade
deste, se for o caso.

18 LPI - Art. 20. Apresentado o pedido, sera ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente
instruido, sera protocolizado, considerada a data de depdsito a da sua apresentagdo.

19 Guia de recolhimento da Unido

20 0 exame formal é disciplinado pela Instru¢do Normativa INPI/PR n°31/2013 e prevé a verificacio de
outros aspectos formais, como o idioma ser o portugués, a existéncia de procuracdo valida, a presenca
de um titulo, etc.

21 IN INPI/PR n°31/2013 — Art. 26 - Os recolhimentos das retribuicdes cabiveis para o pedido dividido de-
vem ser efetuados de acordo com a fase processual do pedido original (anuidades, pedido de exame,
etc.), no valor constante da tabela de retribuicdo vigente a época.

220 artigo 19 da IN INPI/PR n 30/13 prevé possibilidade de modificacdo do pedido original, mas o norma-
tivo nada disp&e sobre a possibilidade de modificagdes no pedido dividido.

23 |N INPI/PR n°31/13 — Art. 25 (11).

RDDA, vol. 11, n. 2, 2024



GOMES, Giselle Guimardes. O procedimento de depdsito de pedido de patente dividido (...). 116

A tnica distingao significativa nesse conjunto depositado em comparagao com o pe-
dido original é o quadro reivindicatorio. Isso porque o INPI interpreta o trecho
matéria revelada como matéria reivindicada, o que é um ponto de controvérsia ndao
apenas para o artigo 26, como também para o artigo 32 (ALEXANDRE, 2017). Sem
entrar nesse mérito, a divisao resta configurada de fato, quando parte da matéria do
pedido original é excluida para compor o pedido dividido, deixando o pedido origi-
nal menor. Assim, os dois pedidos restantes, somados, ndo excedem o anterior,
conforme o inciso Il do artigo 26. E isso o que diz o artigo 20 da IN INPI/PR n° 30/13:

Art. 20. Quando as reivindica¢oes do pedido dividido forem resultan-
tes da divisdo do quadro reivindicatério do pedido original, as
reivindicacdes do pedido original deverao ser correspondentemente
alteradas para excluir a matéria reivindicada no pedido dividido.

E também o item 3.138 da Resolucdo n. 124/13 (Diretrizes de Exame - médulo 1):

Item 3.138. O procedimento de divisdo de um pedido de patente deve
consistir na retirada de parte da matéria reivindicada que consta do
pedido original para compor o(s) pedido(s) dividido(s). A simples re-
plicacdo de parte da matéria reivindicada no pedido original para
compor um pedido dividido, na verdade, compde uma multiplicacao
de pedido e ndo uma divisao.

Note, no entanto, que ha uma distin¢cdo entre essas duas normas: na primeira, a di-
visdo do quadro reivindicatério é mera possibilidade; na segunda, trata-se de um
dever. Logo, pelas Diretrizes, a divisao implica, necessariamente, em duas condutas:
(i) aretirada de matéria de um pedido, que para o INPI é matéria reivindicada, e (ii)
a constituicao de um novo pedido a partir da matéria retirada do original. Ambas
condutas sao necessarias.

Quando for o caso, o relatério descritivo, os desenhos e o resumo dos pedidos divi-
didos e original deverdo ser correspondentemente alterados, para excluir matéria
inconsistente ou que ndo seja claramente relacionada com a inveng¢do reivindi-
cada?4.

Nao obstante, nenhuma dessas comparacgoes entre o pedido original e o pedido di-
vidido, relacionadas ao contetido do pedido, é verificada na fase de exame formal.
Para a admissdo do depésito do pedido dividido, ndo é exigida qualquer prova de
que houve qualquer modificacdo no pedido original. Como se depreende dos artigos
25 a 28 da IN INPI/PR n° 31/13, o pedido original, simplesmente nao é verificado.
Apenas trés pontos sao verificados durante o exame formal do pedido de patente
dividido: (i) a marcagdo de cédigo 12 no requerimento comum - art. 25 (I); (ii) a
indicacdo sobre o pedido original apds o titulo, art. 25 (II) e (iii) o pagamento para o

24 IN INPI/PR n°30/13 — Art. 19.
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pedido dividido das contribui¢cdes compativeis com a fase processual na qual se en-
contra o pedido original, art. 26. Feito isso, a divisdo é automaticamente aceita,
notificada na Revista da Propriedade Industrial (RPI), art. 27 e o pedido é colocado
junto ao pedido original para serem processados simultaneamente, art. 28.

A despeito do elemento da divisdo ser composto de duas condutas, a notificacao de
deposito de pedido dividido é automatica2> apds o exame formal, sem qualquer juizo
de admissibilidade material que comprove ter havido retirada da matéria corres-
pondente do pedido original.

Assim, os pedidos divididos depositados sdo admitidos mesmo que copiem integral-
mente o pedido original ou a integralidade do quadro reivindicatério do pedido
original, isto é, o dupliquem, ou que adicionem novas reivindica¢des ou, ainda, que
reivindiquem matéria que permanece reivindicada no pedido original, sem ter sido
subtraida. Uma divisdo composta tdo somente da etapa (ii), isto é, a constituicdo de
um pedido dividido, sem a etapa (i) de retirada de parte do pedido original, nao di-
vide o pedido, ao contrario, o multiplica, o que vai de encontro ao caput do artigo 26
que explicita o elemento da divisao.

Neste procedimento, a possibilidade de adicao ou multiplicacdo em vez de divisdo é
somente verificada com o pedido ja na fase do exame técnico. Até 14, o pedido divi-
dido ja foi admitido, notificado na RPI?¢ sob o cddigo de despacho 2.427, e
contabilizado no backlog. Conforme dispde a Res. INPI/PR n° 124 /13:

3.134 A questdo que diz respeito a analise das reivindicacdes, quanto
aos requisitos de patenteabilidade, a violagdo do artigo 32 da LPI
com aumento do escopo reivindicado no pedido original, e a dupla
protecdo, é matéria que deve ser examinada no exame substantivo,
ou seja, apos o pedido dividido ter a notificacdo sob o cédigo de des-
pacho 2.4 publicada na RPL

Assim, pedidos com adi¢ao de matéria sdo automaticamente admitidos, conferidos
apenas o inciso I do artigo 26, contabilizados no backlog, para somente quando fo-
rem examinados, serem enquadrados nos artigos 6° ou 32.

25 IN INPI/PR n°31/13 — Art. 27 - O depésito do pedido dividido serd automaticamente notificado na RPI,
constando de tal notificagdo o nimero do pedido original e a indicagdo de ser divisao.

26 A notificacdo de depdsito de pedido dividido é diferente da notificacdo de depdsito de pedido original.
Estes sdo publicados sob o codigo de despacho 2.1, se nacionais, e 1.3, se entrada na fase nacional de
depdsito internacional via PCT, enquanto aqueles sdo publicados sob o cédigo de despacho 2.4. A des-
peito da diferenca no cédigo, ambos sdo contabilizados na fila do backlog sem qualquer distingdo.

27 C4digo de despacho 2.4 - Pedido Dividido Depositado. O INPI considera depositada a divisdo do pedido
de patente anteriormente depositado e apds ter concluido seu exame formal preliminar, de acordo com
o Art. 26 inciso | da Lei n2 9.279/96.
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Por esse procedimento, entre 2012 e 2023, foram depositados um total de 11.20428
pedidos divididos, admitidos de forma automatica e sem qualquer ingeréncia subs-
tantiva da Administracdo Publica, como pode ser verificado a partir do grafico da
Figura 01:

Figura 01: Quantidade de pedidos de patente divididos depositados por ano
junto ao INPL
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Fonte: INPI, Relatério de pedidos divididos, 202429,

Nao ha limite para a quantidade de vezes em que um pedido pode ser dividido de
modo que um unico pedido pode ser dividido varias vezes. Do relatério de pedidos
divididos publicados pelo INPI3, verifica-se que a imensa maioria nao é dividida
muitas vezes, 92%, é dividido em somente dois ou menos, 99% em cinco ou menos,
mas, podem ocorrer casos extremos de divisdo em até 29 pedidos, como ocorreu
para um pedido no campo tecnolégico dos alimentos e plantas, o que demonstra o
potencial que os pedidos divididos depositados de forma direta tém de aumentarem
o backlog.

Nao esta claro o que ocorre com o pedido que ndo passa na verificacao dos artigos
25a 28 daIN INPI/PR n° 31/13. Essa normativa € silente, assim como as demais.

Ha previsao de despacho para o arquivamento previsto no paragrafo tnico do artigo
26 da LPI que esta previsto para ocorrer sob codigo de despacho 11.1231. Do Rela-
torio de pedidos divididos, extrai-se que, dos 11.204 pedidos divididos depositados
entre 2012 e 2023, 316 pedidos foram arquivados sob dito cddigo. Todavia, ndo esta

28 INPI. Relatério de pedidos divididos. 2024. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/pa-
tentes/relatorios-gerenciais. Acesso em: 19 mar. 2024.

2 Ibid.

30 1pid.

31 C4digo de despacho 11.12 - Art. 26, paragrafo Unico da LPI. Arquivado o pedido, uma vez que o reque-
rimento de divisdo esta em desacordo com o disposto no Art. 26 da Lei n2 9.279/96. Desta data corre o
prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso ao depositante.
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claro o momento do pedido dividido em que tal arquivamento ocorreu, se apos
exame formal, apds exame técnico ou em outro momento.

Nota-se que do total de 316 arquivamentos, 132 foram para pedidos divididos de-
positados ap6s o indeferimento do pedido original, 49 ap6s o deferimento do pedido
original e 49 apds o pedido de recurso contra o indeferimento do pedido original32.
0 que todos esses trés atos ttm em comum é que ndo ocorrem antes do fim do
exame. Ou eles finalizam o exame, deferimento ou indeferimento, ou se referem a
segunda instancia, caso do recurso contra o indeferimento. Isso sugere que esses
230 arquivamentos ocorreram porque o deposito do pedido dividido se deu apés o
fim do exame do pedido original. Isto é, sem que tais pedidos divididos tenham sido
submetidos, eles proprios, ao exame técnico. Ou seja, apenas 86 arquivamentos
ocorreram por razdes outras que ndo o depoésito apds o fim do exame.

Essa conclusdo coaduna com o fato de que a delimitagdo do momento do fim do
exame é um ponto de controvérsia, chegando a transbordar para a interpretagdo do
efeito devolutivo pleno para os recursos previstos no paragrafo 1° do artigo 212 da
LPI, no sentido de que este efeito permitiria ou ndao compreender que o fim do exame
se equivalia ao fim da instancia administrativa (ALEXANDRE, 2017, p. 32). Isso por-
que o artigo 26 da LPI é claro no sentido de que a divisao pode ocorrer até o final do
exame, mas ndo define quando vem a ser esse final. Assim, o INPI supriu essa defi-
nicdo por meio da IN/INPI/PR n° 30/13, que trata das especificacdes de conteudo,
que, em seu artigo 32 delimita o final de exame como sendo o final do exame em
primeira instancia:

Art. 32 Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final
de exame em Primeira instdncia, a data do parecer conclusivo do téc-
nico quanto a patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a
publicacdo da decisdo de deferimento, indeferimento ou arquiva-
mento definitivo, o que ocorrer por udltimo.

Em 25 de julho de 2023, a 2° Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da
2° Regido, relator desembargador federal Wanderley Sanan Dantas, julgou ilegal
esse artigo, no ambito da Apelacao n° 5103112-90.2021.4.02.5101 para o pedido
dividido BR122021005857-1, com fundamento no fato de que o INPI ndo pode criar
regras nao definidas na LPI, apenas esclarecer regras ja existentes (DESIDERIO;
ALEXANDRE, 2023, p. 21). Dito pedido dividido fora arquivado por ter sido deposi-
tado apo6s o indeferimento do pedido original33.

Sem adentrar na controvérsia do final do exame, verifica-se que tal arquivamento,
por ocorrer apds o que o INPI entendeu ser final do exame, ocorre ndo apds o exame
formal normatizado na IN INPI/PR n° 31/13, mas ap6s exame do conteddo que é

32 INPI. Relatério de pedidos divididos. 2024. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/pa-
tentes/relatorios-gerenciais. Acesso em: 19 mar. 2024.
33 0 arquivamento 11.12 foi publicado na RPI 2629, de 25/05/2021
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objeto da IN INPI/PR n°® 30/13, pois é esta que trata do final do exame. Essa Instru-
¢do Normativa, como ja levantado acima, é a mesma que delimita que para que a
divisao reste configurada de fato, deve haver alteracdo do pedido original de modo
que o somatoério do pedido dividido com o pedido original ap6s divisdo ndo exceda
o pedido original. Isso porque o descumprimento dessa regra de nao exceder o pe-
dido original ndo ocorre apenas apés o final do exame, o que levanta o
questionamento: por que os arquivamentos ocorrem majoritariamente apoés o final
do exame? A resposta parece estar nos itens 3.135 e 3.139 das Diretrizes de Exame,
modulo 1, instituidas pela Res. INPI/PR n°124/13.

Por ocasido do exame técnico34 do pedido dividido33, que, em tese, deveria ser rea-
lizado em conjunto com o exame do pedido original por estarem na mesma fase
processual, os contelidos do(s) pedido(s) dividido(s) sdo comparados entre si e para
com o pedido original de modo a garantir o cumprimento do artigo 26, bem como
evitar a mutilagdo do pedido, isto é, que fique com menos do que uma invencao3®, ou
a dupla protecdo?3’, isto é, que mais de um pedido proteja a mesma invenc¢do. Ao con-
trario das INs que ndo dispdem sobre o que deve ocorrer com os pedidos que ndo
passem nas suas verificacoes, o item 3.135 das Diretrizes de Exame, modulo 1, é ex-
plicito em afirmar que o pedido dividido que excede a matéria revelada no pedido
original deve ser arquivado, com fulcro no artigo 26, inciso II c/c paragrafo unico,
por meio da publica¢do sob c6digo de despacho 11.12 na RPIL.

Item 3.135. Além disso, durante o exame substantivo de um pedido
dividido, com notificacdo sob o c6digo de despacho 2.4 publicada na
RPI, o Examinador deve analisar o inciso Il do artigo 26 da LPI, veri-
ficando se a matéria do pedido dividido excede a revelada no pedido
original. Atendido esse critério, dar-se-a prosseguimento ao exame.
Caso contrario, o pedido dividido sera arquivado, através da publica-
cdo sob cédigo de despacho 11.12 na RPI, apontando as razdes do
arquivamento. No caso da matéria do pedido exceder a matéria re-
velada no pedido original, o Examinador devera indicar um ou mais
trechos onde foi constatado o acréscimo de matéria.

Ocorre que no item 3.139, na parte em que trata de Unidade de Invencao e Dupla
Protecao do pedido dividido, resta disposto que o aumento de escopo reivindicado
deve levar ao indeferimento:

Item 3.139 No exame substantivo de um pedido dividido, em caso de
aumento do escopo reivindicado em relacdo ao pedido original, o
Examinador devera emitir ciéncia de parecer com base no artigo 32

34 0 exame técnico é por vezes chamado de exame substantivo.

35 0 exame do contetdo do pedido é disciplinado pela Instru¢cdo Normativa INPI/PR n°30/2013, que é
paralela a IN31/13 que trata dos aspectos formais.

36 0 que n3o pode ser aceito perante os artigos 22 (patente de invencdo) ou 23 (modelo de utilidade) da
LPI.

370 que n3o pode ser aceito perante o artigo 6 da LPI.
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da LPI, uma vez que as altera¢des no quadro reivindicatdrio se res-
tringem até o momento do pedido de exame do pedido original.

Ou seja, se “excede a matéria revelada”, deve haver arquivamento pelo artigo 26,
inciso Il ¢/c paragrafo unico, mas se ha “aumento do escopo reivindicado”, deve ha-
ver indeferimento pelo artigo 32. Isso a despeito do INPI demandar, apesar do artigo
26 empregar matéria revelada38, que a divisdo deve ser da matéria reivindicada con-
forme disposto no item 3.138 dessa mesma Diretriz e também na Resolugao INPI/PR
n°93/13, como levantado anteriormente.

Ainda nessa mesma parte da Diretriz, no item 3.141, o comando é mais uma vez no
sentido do indeferimento e ndo do arquivamento.

3.141 A analise da existéncia de dupla protecio em um pedido divi-
dido deve ser realizada por meio da comparacdo de seu quadro
reivindicatério com o quadro do pedido original e com os quadros
dos demais pedidos divididos, se existirem. Neste caso, o pedido di-
vidido deve ser indeferido por nao atender ao disposto no artigo 6°
da LPI.

Dado que dos 11.204 pedidos divididos depositados, somente 316 foram arquivados
sob o cddigo de despacho 11.12 e a imensa maioria, ao menos 7.220 pedidos, foram
decididos tecnicamente, isto é, por deferimento (3.724), indeferimento mantido por
auséncia de pedido de recurso (2.295 ) ou estao em recurso contra o indeferimento
(1.201) em vez de por arquivamento (316), deduz-se que o acréscimo de matéria
em pedidos divididos esta sendo enquadrado no artigo 32, conforme item 3.139, em
vez de arquivada, conforme item 3.135. O mesmo pode ser dito para a dupla prote-
¢do, enquadrada no artigo 6°, conforme item 3.141, em vez de arquivada, conforme
item 3.135.

O INPI ndo indexa o fundamento de suas decisdes. Logo, nao é possivel extrair a mo-
tivacdo dos 316 arquivamentos 11.12 nem das 7.220 decisOes técnicas dos pedidos
divididos, mas, os nimeros sugerem que os pedidos divididos estdo sendo, ao menos
majoritariamente, tecnicamente decididos em vez de arquivados, ainda que nao se
possa afirmar o artigo que fundamenta ditas decisdes técnicas. Em outras palavras,
o arquivamento do pedido dividido na fase do exame técnico, conforme disposto no

38 A Resolucdo 93/13 define matéria revelada por aquela que “corresponde toda a matéria contida no
pedido de patente apresentado pelo requerente no ato do depdsito, quais sejam: relatdrio descritivo,
reivindicagGes, desenhos (se houver), resumo ou listagem de sequéncias (se houver)” e matéria reivin-
dicada por aquela que “corresponde ao conjunto de reivindicagdes constantes no Quadro
Reivindicatdrio. A matéria revelada é mais ampla, ou seja, nem tudo o que se encontra no relatdrio
descritivo se encontra no Quadro Reivindicatdrio apresentado pelo requerente”. Tanto o artigo 26
guanto o artigo 32 empregam a expressdo “matéria revelada”. A expressdo “matéria reivindicada” ndo
é empregada na LPI.
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item 3.135, esta sendo substituido ou preterido por decisdo técnica de indeferi-
mento3?, a despeito de se tratar de exame da matéria disciplinada no artigo 26 que
dispde sobre arquivamento.

Importante ressaltar que, ao contrario do arquivamento que € ato simples, o indefe-
rimento, para ocorrer, requer exame técnico completo do pedido conforme artigo
35 da LPI, incluindo todas as condi¢des do pedido e todos os requisitos de patente-
abilidade, sem contar o respeito a ampla defesa e ao contraditério e aos prazos de
90 dias para a manifestacdo do depositante. Com uma unica excecao para pedido
dividido pelo artigo 32 nos casos em que esse artigo foi mencionado anteriormente
no exame técnico do pedido original, conforme inserido na Resolugdao INPI/PR
n°93/13. Até a edi¢do dessa resolucao, o artigo 32 ndo era considerado finalistico,
mas apenas processual e ndo podia servir de fundamento para o indeferimento.

1.2 A divis@o do pedido ex oficio pelo INPI

Mesmo o artigo 26 prevendo duas possibilidades de divisao, isto é, de oficio ou a
requerimento do depositante, hd somente um tnico procedimento de divisdo, isto é,
o depositante deposita um pedido dividido. Nos termos do artigo 17 da IN INPI/PR
n°30/1349, o depositante pode fazé-lo a sua conveniéncia ou apds o exame técnico
revelar que o pedido original carece de unidade de invengao, conforme esquema do
Anexo II (A). Nesse caso, o Examinador, conforme fluxograma previsto no apéndice
I da Resolugao INPI/PR n°124/13, deve dar ciéncia ao depositante da necessidade
de exclusao das reivindicagoes que excedem a unidade de inveng¢ao, com base no
artigo 22 da LPIL.

3% Os dados publicados pelo INPI ndo diferenciam os indeferimentos pelos artigos que |lhe serviram de
base de modo que sd é possivel diferenciar entre arquivamento e indeferimento.

40 IN30/13 - Art. 17 O pedido de patente poderd ser dividido em dois ou mais até o final do exame nas
seguintes condigdes: a requerimento do depositante, mesmo em caso do pedido apresentar um grupo
de invengdes inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo; em atendimento a ciéncia de parecer,
guando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invengGes que compreendem mais
de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade.
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Figura 02: Ultimo ato do INPI antes do depésito do pedido dividido.
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Fonte: INPI, Relatério de pedidos divididos, 202441,

Abstrai-se da Figura 2 que, por essa razdo, a imensa maioria dos depdsitos de pedi-
dos divididos ocorre apds a publicacao de um parecer intermediario do tipo “Ciéncia
de parecer”, codigo de despacho 7.1 que indica indeferimento iminente, isto é, 2.856
pedidos divididos depositados nesse momento (Figura 2). Ou seja, sdo divisdes que
podem ter ocorrido apds o INPI informar em parecer a auséncia de unidade de in-
vencdo. Convém chamar a aten¢do que, nesses casos, a divisao nao é exigida, mas
facultada. Isto é, o depositante pode se manifestar meramente excluindo a parte ex-
cedente da unidade, sem usa-la para constituir um pedido dividido. Ou,
alternativamente, pode alterar a invencgao reivindicada no pedido. Como o procedi-
mento implica em exame da primeira invenc¢ao reivindicada, o depositante pode
excluir a primeira invengdo e retornar com a segunda, terceira, etc. para que estas
sejam buscadas e examinadas.

Como pode ser depreendido da Figura 2, um grande volume de divisdes também
ocorre apoés exigéncia técnica ou preliminar que indicam recusa parcial por razdes
que nao dizem respeito a unidade de invencao, um total de 4.471 pedidos divididos.

41 INPI. Relatdrio de pedidos divididos. 2024. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/pa-
tentes/relatorios-gerenciais. Acesso em: 19 mar. 2024.
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Resta, portanto, demonstrado que o aumento do backlog é impactado menos pela
possibilidade de divisdo dos pedidos per ser, mas mais pelo procedimento de dep6-
sito do pedido dividido atualmente adotado. Em primeiro lugar pela aceitacdo
automatica da divisdo apenas mediante exame formal simplificado e, em segundo
lugar, pela confusdo hermenéutica quanto a aplicacao do artigo 26 no momento do
exame técnico, em especial, para com os artigos 6°, proibicdo da dupla protecao, e
32, proibicdo de adicdo de matéria apo6s o pedido de exame, o que serd abordado a
seguir.

2. Confusao hermenéutica entre o artigo 6° da lei n° 9.279/96, que
proibe o duplo patenteamento, e a necessaria divisao da matéria em um
pedido dividido

A divisao do pedido é tratada na LPI em seu artigo 26. Como demonstrado no capi-
tulo anterior, para que a divisao reste configurada, sdo necessarias duas condutas, a
saber: (i) a retirada de matéria de um pedido original e (ii) a constituicdo de um
novo pedido dividido a partir da matéria retirada do original.

0 atual procedimento de depésito de pedido dividido comporta somente a conduta
(ii) que é automaticamente aceita, conforme art. 24 da IN/PR n° 31/13, notificada
na RPI sob o c6digo de despacho 2.4 e contabilizada no backlog, sem qualquer veri-
ficacdo da conduta (i). Modifica¢des no pedido original, se houverem somente sao
verificadas quando do exame técnico, momento em que os pedidos sao comparados,
conforme itens 3.133 a 3.143 da Res. INPI/PR n° 124/13, como se depreende do
esquema do Anexo I (A).

Ocorre que esses itens ndo tratam, apenas, do artigo 26, mas também dos artigos 32
(adicdo de matéria), 22 (unidade de invengdo) e 6° (dupla protecao), gerando con-
fusao quanto a interpretacao e aplicacdo de cada um. Por exemplo, havendo
colidéncia total ou parcial das reivindicagdes entre o pedido dividido e o pedido ori-
ginal, o pedido dividido deve ser enquadrado no artigo 6° por dupla protecdo,
conforme item 3.141. Ainda que a dupla protecao seja consequéncia direta da au-
séncia de divisao. Isso, a despeito do artigo 26 ser claro no sentido de que o pedido
precisa ser dividido, sob pena de arquivamento, o que significa que ndo pode ser
duplicado.

Um outro ponto controverso na aplicagdo do artigo 6° da LPI a pedidos divididos
ocorre quando o original foi indeferido. Como enquadrar em dupla protecdo se essa
dupla protecdo nao vai ocorrer? H4 quem enquadre no artigo 6° mesmo assim, ge-
rando reversoes de indeferimento em fase de recurso.

Interessante notar que apesar do elemento da divisao ser o elemento mais central
ao instituto do pedido dividido, ele é frequentemente ignorado. Bernardo Marinho,
ao interpretar o artigo 26, identificou trés regras legais para um pedido de patente
de divisdo ser aceito: (1°) fazer referéncia especifica ao pedido de patente original
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(art. 26, I); (2°) ser protocolado antes do final do exame (art.26, caput) e (3°) ndo
exceder a matéria revelada no pedido de patente original (art. 26, II) (ALEXANDRE,
2017, p. 13). A despeito da importancia do elemento da divisdo na configuragdo de
um pedido dividido, nada foi mencionado nesse sentido nem por ele e nem por ne-
nhum outro autor. Convém, consequentemente, adicionar uma quarta regra legal ao
rol de regras ja levantado: (4°) é preciso haver divisao (art.26, caput).

Somente havendo divisdo, havera manutencdo do escopo original, independente
desse escopo ser interpretado como matéria revelada ou reivindicada. O importante
¢ garantir que jamais ocorra adicdo ou multiplicacdo em uma divisdo, posto que isso
seria ildgico. Isto é, a soma do pedido original apés a divisdo com o pedido dividido
ndo pode ser superior ao constante no pedido original. Assim, o artigo 6° ndo deve
ser aplicado a pedidos divididos em comparac¢do com o original do qual deriva. Ao
contrario, essa divisao sequer deve ser aceita, haja vista ndo ter ocorrido divisdo de
fato conforme dispoe o artigo 26.

Um outro aspecto da dupla protec¢do é a mutilacao da invencao. Isso porque a divisao
precisa ser real, nio meramente formal. Um pedido que reivindica duas invenc¢des
inter-relacionadas unidas pelo mesmo conceito inventivo, ou seja, presente o requi-
sito da unidade de invencao, é indivisivel. Isso significa que se dividido em dois
pedidos, por forca da inter-relagdo, a outra invencao é carreada para o pedido divi-
dido ainda que ndo seja explicitamente reivindicada. Em um pedido no qual constam
duas invencdes inter-relacionadas, por exemplo, (1) processo de purificagdo de
composicdo e (2) composi¢do purificada. A divisao de um pedido desses em dois
cortaria a unidade de invencao em duas, o que nao € possivel. O efeito técnico do
processo de purificacdo necessariamente é avaliado na composicao purificada, as-
sim como a composicdo purificada é avaliada pela sua purificagdo. A inter-relacdo
une as inveng¢des de maneira légica, tornando-o indivisivel. Inven¢des unidas por
um mesmo conceito inventivo devem ser examinadas juntas. Se uma delas ndo cum-
prir com os requisitos de patentealidade, deve ser, simplesmente, excluida. A sua
aceitagdo em um pedido dividido deve ser negada por auséncia de divisdo
real. Como a unidade de invenc¢ao ndo pode ser dividida, ele é simplesmente dupli-
cada. Quando duas invengdes sdo inter-relacionadas, a sua divisdo em dois pedidos
mutila o conceito inventivo e consequentemente duplica a unidade de inveng¢ao. As-
sim, deve permanecer o entendimento de que nao houve divisao real.

Note que o instituto da divisao do pedido ndo se presta a adicdo de matéria. Como
nos ensina o professor Dénis Barbosa, tal confusao pode advir do fato de que o ins-
tituto do continuation- in- part, presente no ordenamento juridico dos Estados
Unidos#?, permite que matéria seja adicionada (BARBOSA, 2022, p. 1203).

42 Nos Estados Unidos, ha trés tipos de divisdo: divisional, continuation in part e continuation
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A adicdo de matéria no Brasil tem instituto proprio, a saber, o certificado de adicao,
acessorio da patente principal. O artigo 76 da LPI*3 prevé a possibilidade de o depo-
sitante de um pedido principal, ou titular de uma patente ja concedida, requerer
certificado de adigdo para proteger aperfeicoamento ou desenvolvimento introdu-
zido no objeto da invencao, desde que inserido no mesmo conceito inventivo. Em
outras palavras, ha unidade de invengao entre a patente principal e o certificado de
adicdo haja vista estarem inseridos no mesmo conceito inventivo. Consequente-
mente, a certificagio de adicdo ndo é uma forma de se emendar o quadro
reivindicatério a qualquer tempo, mas uma maneira de introduzir na patente de in-
vencdo, uma melhoria, seja um aperfeicoamento ou um desenvolvimento
tecnologico adicional (BARROS, 2011, p. 24).

O INPI ndo publica indexac¢ao dos enquadramentos legais de suas decisdes de modo
que ndo é possivel extrair de sua base publica o quantitativo de pedidos divididos
que foram indeferidos por dupla protecao. Para aferir esse impacto, seria necessario
um levantamento amostral, o que foge ao escopo do presente trabalho. De qualquer
maneira, 0 caso a seguir, ilustra o argumento.

2.1 Um caso ilustrativo: o pedido dividido BR122019015916-5

0 pedido BR112012020299-5 foi depositado internacionalmente em 11/02/2011,
sendo admitido no Brasil em 13/08/2012, o seu conteddo publicado em
09/07/2013, conforme sua ficha disponibilizada na Base de Dados do INPI44. O
exame desse pedido foi solicitado em 16/01/2014, sendo o pedido examinado cinco
anos depois,em 07/05/2019. O parecer de exame técnico foi publicado na RPI1 2522,
de 07/05/2019, sob o cddigo de despacho 7.145 que implica em futuro indeferi-
mento. O prazo para manifestacdo do depositante a esse parecer é de 90 dias. Dentro

4 LPI - Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenc¢io poderd requerer, mediante
pagamento de retribuicdo especifica, certificado de adigdao para proteger aperfeicoamento ou desen-
volvimento introduzido no objeto da inven¢do, mesmo que destituido de atividade inventiva, desde que
a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 12 Quando tiver ocorrido a publicagdo do pedido principal, o pedido de certificado de adicdo sera
imediatamente publicado.

§ 22 O exame do pedido de certificado de adigao obedecera ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado
o disposto no pardgrafo anterior.

§ 32 O pedido de certificado de adigdo sera indeferido se o seu objeto ndo apresentar o mesmo con-
ceito inventivo.

§ 42 O depositante poderd, no prazo do recurso, requerer a transformacdo do pedido de certificado
de adicdo em pedido de patente, beneficiando-se da data de depdsito do pedido de certificado, medi-
ante pagamento das retribuicdes cabiveis.

44 Disponivel em: https://busca.inpi.gov.br/pePl/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPe-
dido=923679&SearchParameter=BR112012020299-5%20%20%20%20%20%20&Resumo=_&Titulo=.
Acesso em: 25 abr. 2024.

4 Cddigo de despacho 7.1 - Conhecimento de Parecer Técnico - Art. 36 da LPI. O INPI suspende o anda-
mento do pedido para o depositante se manifestar sobre parecer técnico de ciéncia. O depositante
deverd acessar o parecer na Busca de Processos (Portal do INPI). O prazo para a manifestacdo é de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir da data desta publicacdo. O depositante deverd apresentar
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desse prazo o depositante (1) depositou um pedido dividido em 31/07/2019 e (2)
respondeu ao parecer no pedido original em 05/08/2019.

0 pedido dividido foi publicado sob o nimero BR122019015916-5,em 10/09/2019
sob o codigo de despacho 2.4 que implica em notificagdo de divisdo automatica-
mente aceita. A partir desse momento, o pedido dividido passou a contabilizar no
backlog e ganhou ficha prépria na Base de Dados do INPI#6,

0 pedido dividido foi examinado e o parecer de exame foi publicado na RPI 2605, de
24/09/2019 sob o codigo de despacho 9.2 que significa indeferimento. Do parecer
de indeferimento, verifica-se que o pedido foi enquadrado nos artigos 6° (dupla pro-
tecdo), 22 (auséncia de unidade de invengdo), 24 (insuficiéncia descritiva), 25
(auséncia de fundamentagao ou clareza e precisdo), 8° c¢/c 11 (auséncia de novi-
dade) e 8°c/c 13 (auséncia de atividade inventiva) de onde se depreende que o
pedido foi integralmente examinado em todas as suas condi¢des e também quanto
aos requisitos de patenteabilidade (BRASIL; INPI, 2020, p. 13). Tal exame seguiu
exatamente o que dispde os itens 3.134 e 3.141 das Diretrizes de Exame - mddulo
1, qual seja, o duplo patentemento deve ser aferido quando do exame técnico e, caso
o pedido dividido contenha matéria que nao foi excluida do pedido original, deve ser
enquadrado no artigo 6° que impede a dupla protegao.

Ocorre que o pedido original também foi indeferido, conforme publicacao de cédigo
9.247 na RPI 2539, de 03/09/2019, isto €, vinte e um dias antes do indeferimento do
pedido dividido. Ou seja, o pedido dividido ndo incorreu em dupla protecao, pois nao
havia outra protegdo. Foi com esse argumento que foi solicitado pedido de recurso
contra o indeferimento do pedido dividido em 23/11/2020.

Este caso ilustra que se esse pedido dividido depositado tivesse sido um requeri-
mento de divisdo, ndo teria sido aceito por auséncia do elemento de divisao real do
pedido e o requerimento teria sido arquivado, sem contabilizar no backlog, nem pa-
gar 14 anuidades ao INPI, nem gerar confusao hermenéutica sobre se ha ou nao
dupla protecdo em caso de indeferimento do pedido original.

argumentagGes sobre melhorias e diferengas em relagdo ao estado da técnica. Também devera apre-
sentar corregdes no pedido em resposta ao posicionamento técnico do parecer. Para isso, devera usar
o sistema de peticionamento eletrénico com a Guia de Recolhimento da Unido (GRU) de cddigo 281
(manifestacdo sobre invencdo, modelo de utilidade, certificado de adigdo de invencdo em 12 instancia).
O INPI indeferird (negara) o pedido se o depositante ndo se manifestar no prazo do Art. 36 da Lei n?
9.279/96 (LPI).

46 Disponivel em: https://busca.inpi.gov.br/pePl/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPe-
dido=923679&SearchParameter=BR112012020299-5%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=.
Acesso em: 25 abr. 2024.

47 C4digo de despacho 9.2 - Indeferimento - Art. 76 §4° e Art. 212 da LPI O INPI indeferiu (negou) o pedido
de patente ou de certificado de adicdo de inven¢do. O motivo da decisdo de indeferimento foi o ndo
atendimento aos requisitos legais.
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3. Confusao hermenéutica entre o artigo 32 da lei n° 9.279/96, que li-
mita temporalmente a adi¢do de matéria a um pedido de patente, e o
inciso Il do artigo 26 dalei n° 9.279/96, que determina que o pedido di-
vidido ndo pode exceder a matéria do pedido original

Dispde o artigo 32 da LPI que alteragdes limitadas a matéria revelada podem ocorrer
até o requerimento do exame:

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o de-
positante podera efetuar alteracdes até o requerimento do exame,

desde que estas se limitem a matéria inicialmente revelada no pe-
dido.

No artigo seguinte, artigo 33, resta delimitado que o requerimento do exame ocorre
até 36 (trinta e seis) meses contados da data do depésito do pedido:

Art. 33. 0 exame do pedido de patente devera ser requerido pelo de-
positante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis)
meses contados da data do deposito, sob pena do arquivamento do
pedido.

Por sua vez, a data de depdsito é a data da apresentacdo do pedido ao INPL.

Art. 20. Apresentado o pedido, serd ele submetido a exame formal
preliminar e, se devidamente instruido, sera protocolizado, conside-
rada a data de depdsito a da sua apresentagao.

Art. 21. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art.
19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao
inventor, podera ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que
estabelecera as exigéncias a serem cumpridas, no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de devolugdo ou arquivamento da documen-
tacao.

Paragrafo unico. Cumpridas as exigéncias, o depo6sito sera conside-
rado como efetuado na data do recibo.

0 artigo 26 permite a divisao do pedido, a qualquer tempo, até o final do exame:

Art. 26. O pedido de patente podera ser dividido em dois ou mais, de
oficio ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde
que o pedido dividido:

[ - faca referéncia especifica ao pedido original; e
I1 - ndo exceda a matéria revelada constante do pedido original.

Paragrafo unico. O requerimento de divisdo em desacordo com o dis-
posto neste artigo sera arquivado.
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Isso significa que a divisdo do pedido pode ocorrer muito depois dos 36 meses, isto
é, apos o pedido de exame previsto no artigo 32. A figura 2 no capitulo anterior mos-
tra que € isso que de fato acontece.

No artigo seguinte, artigo 27, resta delimitado, fictamente, que a data de depdsito
dos pedidos divididos é a mesma da dos pedidos originais dos quais derivam:

Art. 27. Os pedidos divididos terdo a data de depdsito do pedido ori-
ginal e o beneficio de prioridade deste, se for o caso.

Nao obstante, o procedimento de depdsito de pedido dividido por meio de um for-
mulario de depésito confere ao pedido dividido uma nova data de deposito, pois ha
uma nova apresentacdo do pedido ao INP], isto é, um novo depésito de facto.

A data de depdsito de fato do pedido dividido se contrapde a data de depdsito legal
ficta imposta pelo artigo 27. Por ser uma data posterior a data do pedido de exame
do pedido original que delimitou a aplicacdao do artigo 32 naquele processo, esse
novo conjunto de datas deu margem a interpretacao de que o artigo 32 nao se apli-
caria aos pedidos divididos, permitindo que os pedidos divididos assim depositados
o fossem contendo adicdo de matéria em relacdo ao pedido original. Oras, se o pe-
dido dividido tem uma nova data de pedido de exame, por que ndo teria uma nova
data de referéncia para adicao de matéria? O limite do artigo 32 nao é a data do pe-
dido de exame? Essa foi a argumentacao empregada no pedido de recurso de, ao
menos, os pedidos divididos P19917784-648, PI9917752-84% e P19917741-259, todos
indeferidos pelo artigo 32 por adicao de matéria em relacdo aos seus respectivos
pedidos originais.

A data de deposito é elemento essencial de um pedido de patente, pois serve de data
de referéncia para a defini¢do de estado da técnica, consequentemente implicando,
ou ndo, no cumprimento dos requisitos de patenteabilidade da novidade®! e da ati-
vidade inventiva ou ato inventivo>2.

Dado que o procedimento de aceite dos depositos de pedidos divididos é automa-
tico, como demonstrado anteriormente, a confusdo quanto a data de depdsito
somente foi verificada quando do exame técnico desses pedidos, ou seja, apds aceite

8 Dividido a partir do PI9915542-7, recurso conhecido e aceito publicado na RP12263, de 20/05/2014.

4 Dividido a partir do PI19912662-1, recurso conhecido e aceito publicado na RPI12251, de 25/02/2014.

%0 Dividido a partir do PI9917741-2, recurso conhecido e aceito publicado na RPI2251, de 20/02/2014.

51 LPI — Art. 11. A invencdo e o modelo de utilidade s3o considerados novos quando n3o compreendidos
no estado da técnica.

§ 12 O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de
depdsito do pedido de patente, por descrigdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil
ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

52 LPI - Art. 13. A invencdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo
decorra de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica.
Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, ndo
decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
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e contabilizacdo do pedido no backlog. Em todos os casos, o enquadramento foi no
artigo 32 da LPI e ndo no item 3.135 da Diretriz que trata do inciso Il do artigo 26
que comanda ao arquivamento caso a matéria do pedido dividido exceda a do pe-
dido original.

Os dois artigos somente foram harmonizados por meio do despacho n° 08/2010, de
06 de maio de 2010, em que o Procurador-Chefe do INPI concluiu que os pedidos de
patentes resultantes da divisdo de um pedido original, na forma do artigo 26 da LP],
cuja divisdo ocorreu apo6s a data do pedido de exame do pedido original, estariam
sujeitos a limitacdo temporal fixada no artigo 32.

Inclusive, o depésito de pedido de patente dividido passou a ser empregado como
estratégia para contornar a obje¢do no pedido original quanto a acréscimo de maté-
ria e enquadramento no artigo 32. A parte tida como matéria adicionada é retirada
e usada para compor um pedido dividido. Foi para solucionar esses casos que a Res.
INPI/PR n° 093 /13 permitiu, no caso 03, situacgdo (3.ii), o indeferimento direto com
base no artigo 32 de pedidos divididos.

Ocorre que, extrai-se do artigo 26 que requerimento de divisdo que excede a matéria
revelada no pedido original deveria ser arquivado, comando ja presente no item
3.135 da Diretriz. Mas, ao contrario do que diz o item 3.134 da mesma Diretriz, esse
exame ndo pode ser junto com o exame técnico substantivo, mas anterior a qualquer
exame de mérito, posto que ndo é divisdo. Em vez disso, tem-se divisdo protocolada
mediante deposito de pedido dividido que é aceito como pedido préprio, contabili-
zado no backlog, submetido a exame técnico, no qual o artigo 26 é negligenciado e o
pedido é decidido no mérito com fundamento no artigo 32. Além de contabilizar no
backlog, isso cria uma confusdo hermenéutica entre a data real na qual o exame do
pedido dividido foi solicitado e a data de pedido de exame prevista no artigo 32
como limitante temporal para adicdo de matéria.

A harmonizagdo atual entre os artigos 32 e 26 é precaria, ndo apenas pela questao
da definicdo da expressdo matéria revelada presente em ambos artigos, mas tam-
bém pelo fato do artigo 26 prever finalizacao por arquivamento, ndo indeferimento.
Adicionalmente, o artigo 32 implica, em uma leitura sistematica, por estar localizado
na Secdo III, do Capitulo III, do Titulo I da LPI, que trata do processo e do exame do
pedido, em um artigo de natureza processual, ou seja, ndo finalistico, ndo se pres-
tando a fundamentar decisdo final de pedido, apenas a decisdo intermediaria de
afastar a proposicao em que matéria é adicionada.

4. Uma proposta para um novo procedimento de divisao

Um dos alicerces que sustentam a Administragido Publica é o principio da eficiéncia.
Esse principio foi adicionado ao artigo 37 caput da Constituicdo por meio da Emenda Cons-
titucional n° 19, de 4 de junho de 1998 (BRASIL, 1988). Sobre esse principio, a grande
doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro nos ensina que:
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0 principio da eficiéncia apresenta, na realidade, dois aspectos: pode
ser considerado em relagdo ao modo de atuagio do agente publico,
do qual se espera o melhor desempenho possivel de suas atribuicdes,
para lograr os melhores resultados; e em relacdo ao modo de orga-
nizar, estrutura, disciplinar a Administracdo Publica, também
com o mesmo objetivo de alcancar os melhores resultados na pres-
tacdo do servigo publico (grifo no original) (DI PIETRO, 2021, p. 98).

Esse principio se contrapde ao principio da legalidade, segundo o qual a Adminis-
tracdo Publica s6 pode fazer o que a lei permite, para, juntos, garantirem seguranca
juridica. O presente trabalho demonstrou a confusao hermenéutica quanto a aplica-
cdo de dispositivos da LPI e as préprias normativas internas do INPI levando a um
crescimento ficticio do backlog a partir da "criagdo de novos pedidos" em procedi-
mentos préprios fazendo que o pedido original se multiplique. Logo, o passo
seguinte é o de propor um novo procedimento.

Dado que a divisdo do pedido pode se dar de oficio ou a requerimento do deposi-
tante, seriam necessarios, com o objetivo de afastar a confusdao hermenéutica, dois
procedimentos distintos.

4.1 Diviséo do pedido a requerimento do depositante

Nesse procedimento, seria criado um novo formulario, préprio para o requerimento
de divisdo, intitulado “Requerimento de divisdo de pedido de patente”, com codigo
proprio de pagamento, conforme esquema contido no Anexo I (B). Esse formulario
seria enderecado ao pedido original que se deseja dividir, seria juntado ao processo,
assim como qualquer peticdo intermediaria, o atravessando. Para tornar publico o
recebimento do requerimento, seria criado um novo cédigo de despacho, nos mol-
des do atual codigo de despacho 2.10%3, que se intitularia: 2.11 - Requerimento de
divisdo de pedido de patente recebido.

0 aceite do requerimento ndo seria automatico, mas sujeito a exame; exame este que
teria precedéncia sobre o exame técnico do pedido e verificaria a integralidade do
artigo 26 e ndo apenas o inciso . Por ocasido do exame desse requerimento, seriam
verificados a presenca dos quatro elementos caracterizantes da divisao previstos no
artigo 26, quais sejam: (1°) fazer referéncia especifica ao pedido de patente original
(art. 26, I); (2°) ser protocolado antes do final do exame (art.2 6, caput), (3°) ndo
exceder a matéria revelada no pedido de patente original (art. 26, II) e (4°) haver
divisao (art.26, caput).

Para permitir esse exame, em especial quanto aos elementos 3° e 4°, o requerimento
de divisdo devera conter, imprescindivelmente, ao menos duas propostas de quadro

532.10 - Pedido de Patente ou Certificado de Adi¢3o de Inven¢do Recebido
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reivindicatorio: uma para um futuro pedido original apés divisdo e outra para um
futuro pedido dividido, podendo-se propor mais de uma divisao.

Ausente ao menos um dos quatro elementos, o requerimento sera arquivado sob o
codigo de despacho 11.12 e o processo de concessdo do pedido original seguira sem
ele. Para esse arquivamento, cabe recurso. Presente os quatro elementos, o INPI pro-
cedera a divisao do pedido, notificando a divisdo do pedido na RPI sob o codigo 2.4.
A aceitacdo do requerimento de divisdo ndo implica, por ébvio, no deferimento do
pedido de patente assim dividido que ainda precisara ser examinado quanto aos re-
quisitos de patenteabilidade. Assim, o despacho 2.11 proposto teria o seguinte
subtexto: o INPI informa que recebeu requerimento de divisdo do pedido de patente
e que fara o exame do dito requerimento para verificar se atende as disposi¢des con-
tidas no artigo 26 da LPI. Caso o requerimento seja aceito, o INPI publicara o
despacho 2.4; caso contrario, o requerimento sera arquivado sob o cddigo de despa-
cho 11.12.

Por conseguinte, o atual cddigo de despacho 2.4 sofreria o seguinte ajuste:
Onde se 1é:

2.4 - Pedido Dividido Depositado. O INPI considera depositada a
divisdo do pedido de patente anteriormente depositado e apos ter
concluido seu exame formal preliminar, de acordo com o Art. 26, in-
ciso I da Lei n® 9.279/96. O parecer (...) (grifo no original).

Leria-se:

2.4 - Requerimento de Divisao Aceito. O INPI informa que o re-
querimento de divisdo foi aceito por atender ao disposto no art.26 da
Lei n® 9.279/96 e que procedera ao exame técnico do pedido divi-
dido. O parecer (...).

O despacho 11.12 ndo necessitaria de ajustes, pois, a despeito de ser empregado
para arquivar pedido dividido depositado, o seu texto ja se refere ao arquivamento
do requerimento de divisdao em desacordo com o artigo 26 da LPI.

A principal diferenga entre o procedimento proposto e o procedimento atual esta
justamente no fato de que somente se tornardo novos processos aqueles requeri-
mentos que ndao contém risco de dupla protecdo e nem acréscimo de matéria,
eliminando-se esses dbices ja no exame do requerimento, sem artigos exégenos ao
artigo 26, e simplificando o exame técnico que ocorrera em seguida.

Para trazer ainda mais eficiéncia ao procedimento, o novo formulario poderia pre-
ver a combinacdo com outra peticdo. Isso seria extremamente util em caso de
requerimento de divisao apds exame técnico. Nesse caso, o requerimento de divisao
seria combinado com a resposta ao exame, seja ela manifestagdo a parecer ou cum-
primento de exigéncia, aquela tendo precedéncia sobre esta, respeitando-se o prazo
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processual desta. Aceita a divisao, a resposta é desprezada e o pedido original é di-
vidido. Nao aceita a divisdo, publica-se o arquivamento do requerimento e a
resposta ao pedido original é examinada. Neste procedimento, o desmembramento
do processo original em um processo dividido ocorre somente apds o aceite do re-
querimento pelo INPI.

Em teoria, esse exame seguido de arquivamento ja esta previsto no item 3.135 das
Diretrizes de Exame, mddulo 1. Ocorre que esse exame se dd em um pedido de pa-
tente ja constituido, durante um exame técnico comum e completo que examina
todas as condicoes do pedido e todos os requisitos de patenteabilidade. Um exame
de um requerimento é um exame focado que minimiza a possibilidade de equivocos
e confusdes hermenéuticas em que apenas o artigo 26 € aferido. Adicionalmente, o
exame do pedido dividido est3, ele préprio, dividido: o inciso I e a parte do caput
referente ao fim do exame é aferido formalmente antes da publicacao do 2.4 e o in-
ciso II, aferido tecnicamente, quando do exame substantivo. Sem contar que a parte
do caput referente a divisao do pedido nao é verificada.

Por 6bvio, tal exame deve ser realizado por examinador de patentes com formacgao
na tecnologia da invencao reivindicada, pois tal exame tem carater técnico, ja que
envolve exame do conteddo do pedido, devendo ser contabilizado como produgao
técnica.

Caso esse procedimento tivesse sido aplicado aos pedidos BR122019015916-5,
PI19917784-6,P19912662-1 e PI9910157-2, relatados no transcorrer deste trabalho,
como exemplos praticos, nenhum desses pedidos teriam sido contabilizados como
backlog e ndo passariam de um mero requerimento arquivado.

4.2. Divisdo do pedido de oficio pelo INPI

Nao ha procedimento para divisdo de pedido de patente de oficio até o momento.
Quando o examinador identifica a presenca de mais de uma unidade de invencao, o
pedido é enquadrado no artigo 22, a primeira invencao reivindicada é tecnicamente
examinada e o parecer de ciéncia indicando indeferimento futuro é publicado na RPI
sob o codigo 7.1. Nao ha nenhum empecilho ou obstaculo para que se responda a
esse parecer escolhendo outra inven¢do que nado a primeira, o que implica em um
novo exame técnico para uma segunda invencdo dentro de um mesmo pedido, con-
forme Anexo II (A).

0 que se propoe € que, identificada a presenca de mais de uma unidade de invencao,
o INPI ja proponha a divisdo em seu parecer, busque apenas a primeira invencao
reivindicada e exija a retirada de todas as outras, deixando claro que nao serdo exa-
minadas no processo conforme Anexo II (B). Assim, as demais inven¢des somente
serdo examinadas se a divisdo for requerida e taxas especificas para essas invenc¢des
forem pagas ou, se durante o contraditdrio, restar claro que o enquadramento na
falta de unidade de invencao foi indevido. Ou seja, nesse novo procedimento ndo
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seria possivel trocar a invencao ja examinada por outra a ser examinada pelo mesmo
custo.

Além dessa diferenca, o procedimento ora proposto altera o tipo do parecer, de ci-
éncia para exigéncia, cuja auséncia de resposta no prazo implica em fim do processo
por arquivamento definitivo nos termos do artigo 36 § 12 da LPI, uma decisdo fina-
listica contra a qual ndo cabe recurso.

CONCLUSAO

Conforme discutido ao longo do presente trabalho, o artigo 26 tem quatro elementos
caracterizantes, quais sejam: (1°) fazer referéncia especifica ao pedido de patente
original (art. 26, I); (2°) ser protocolado antes do final do exame (art.26, caput), (3°)
ndo exceder a matéria revelada no pedido de patente original (Art. 26, II) e um (4°),
ora elencado, que é haver divisdo (art.26, caput). Isso significa que o ndo cumpri-
mento de qualquer um desses quatro elementos deve levar ao arquivamento do
requerimento nos termos do paragrafo inico do mesmo artigo 26, sem o exame de
qualquer outro.

0 comando de arquivamento do artigo 26 é claro e inequivoco e impde a Adminstra-
¢do Publica um dever, ndo se tratando de mera possibilidade. Isso porque, diante do
principio da legalidade, a Administracdo Publica tem o dever de cumprir a lei, mas
sobretudo porque, diante do principio da eficiéncia, arquivar uma peticao é um pro-
cedimento muito mais eficiente do que tramitar um processo administrativo de
concessdo de patente por inteiro.

Isso posto, ndo ha que se falar em admissao automatica de depoésito de pedido divi-
dido para posterior indeferimento de tal pedido dividido pelo artigo 6° ou pelo
artigo 32. Ao contrario, deve-se falar em ndao admissdo do requerimento de divisao
por auséncia do elemento de divisdo (art.26, caput) ou por exceder a matéria reve-
lada no pedido de patente original (Art. 26, II).

No primeiro caso, a matéria que foi empregada na composicao do pedido dividido
nao foi excluida do pedido original, ou seja, nao houve divisdo, houve replicacao. En-
tre esse pedido ser admitido, examinado e indeferido pelo artigo 6° em face da dupla
protecdo e esse requerimento de divisdo ser arquivado por ndo cumprir o disposto
no artigo 26 caput, o que € mais eficiente?

No segundo caso, a matéria que foi empregada na composi¢cdo do pedido dividido
excede a matéria do pedido original. Esse pedido deve ser indeferido pelo artigo 32
(ordem processual, outro pedido) ou a divisdo nao deve sequer ser aceita pelo artigo
26 (11)?

Nao resta davida de que ndo admitir a divisao é muito mais eficiente. Os esquemas
contidos nos Anexos I e Il deixam a resposta evidente. Em respeito ao principio da
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eficiéncia, portanto, quadros reivindicatdrios que ndo cumpram com os quatro ele-
mentos do artigo 26 sequer deveriam ser admitidos pelo INPI, muito menos
contabilizados no backlog, como pedido pendente de exame técnico.

Nao é possivel falar em causa, muito menos em causa Unica, quando se esta diante
de um sistema complexo como é o sistema de patentes, repleto de interdependén-
cias que impedem o isolamento de relacdes causais. Logo, o backlog é consequéncia
de multiplas e variadas inter-relagdes, mas a divisdo per se ndo é uma delas. Isso
porque tal qual uma herang¢a ndo aumenta com a morte e sua divisdo entre os her-
deiros, a matéria de um pedido de patente original ndo aumenta - ou nao deveria
aumentar - com a divisao pelos seus divididos.

Os procedimentos ora propostos ndo solucionam nem a controvérsia relacionada a
“matéria revelada” versus “matéria reivindicada”, tampouco a controvérsia entre
“fim do exame” versus “efeito devolutivo pleno do recurso”, mas ja as delimita de
certa maneira. Afinal, em sendo a divisdo um elemento sine qua non de um pedido
dividido, independente do momento em que o fim do exame reste definido, a divisdao
ndo se presta a adicionar matéria, independentemente se matéria revelada ou rei-
vindicada.

Mais do que essa delimitagdo, contudo, os procedimentos racionalizam o sistema,
facilitam a compreensdo do que é unidade de invencao em um pedido de patente e
do que é mutilacdo dessa mesma unidade, separa o exame quanto a duplicacdo e a
adicdo de matéria para evitar confusdo hermenéutica, bem como ajusta o paga-
mento das taxas devidas por unidade de invencao.

Ao fim e ao cabo, o exame depende do que é pedido. Quanto menos é pedido; menos
é examinado. Quanto menos complexo o pedido; menos complexo o exame. Comple-
xidade essa advinda da presenga de multiplas invenc¢des ndo inter-relacionadas. A
divisao é o remédio a ser aplicado para a conten¢do da complexidade de um pedido
que reivindica invengdes inter-relacionadas que nao estejam unidas por um unico
conceito inventivo, ou seja, ndo cumpram com o requisito da unidade de invengao,
mas, a divisdo precisa ser real, isto €, ser composta de duas a¢des. Primeiro, cortar o
pedido nas suas unidades de inveng¢ao de modo a nao mutila-las, e segundo, dispor
cada unidade de invencdo em um processo de concessao de patente préprio. So-
mente depositar um pedido nao é divisao real.

A possibilidade de divisao de um pedido de patente é um instituto importante, pre-
sente no ordenamento juridico desde a Convencdo da Unido de Paris de 188354,
visando assegurar a racionalidade do sistema ao manter a unidade de invenc¢ao dos
pedidos. A divisdo propriamente realizada se presta a divisao do contetido dos pe-
didos em mais de um processo e, portanto, ndo aumenta o trabalho. Ao contrario, ao

54 Artigo 4 (G): Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderd o requerente dividir o
pedido num certo nimero de pedidos divisionarios, cada um dos quais conservara a data do pedido
inicial e, se for o caso, o beneficio do direito de prioridade.
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dividir um pedido com mais de uma unidade de inven¢ao em mais de um pedido, o
trabalho é, na realidade, simplificado, pois o contetido de cada um dos pedidos assim
divididos fica individualmente menor. Além, é claro, de racionalizar a arrecadacao
evitando-se que a Administra¢do Publica, ao custo de um Unico exame, acabe por
examinar mais de uma invenc¢do contidas em um tnico pedido. Em sintese, o pedido
dividido, assim como qualquer forma de desmembramento processual, é um instru-
mento em prol da celeridade das decisdes, objetivando a duragdo razoavel do
processo.

0 que este trabalho demonstrou é que a divisao de pedidos pelo procedimento de
depésito direto de pedidos divididos automaticamente aceitos tem impactado de
maneira significativa o backlog. Tal impacto seria mitigado se a divisao ocorresse
mediante requerimento proéprio, sujeito a arquivamento.

ADENDO

Entre a submissao e o aceite do presente artigo, o INPI alterou as normas para o
procedimento de divisao de pedido de patente. As Instru¢des Normativas INPI/PR
n° 30/13 e n° 21/13 foram substituidas pela Portaria/INPI/DIRPA n° 14, de 29 de
agosto de 2024 e a Resolugdo INPI/PR n°124/13 foi substituida pela Porta-
ria/INPI/DIRPA N°16, 02 de setembro de 2024 que republicou as diretrizes de
exame - modulo 1 (BRASIL; INPI, 2024a, 2024b). Dentre as alteracdes que merecem
mencao constam as seguintes:

A normativa anterior previa que, quando fosse o caso, o relatério descritivo, os de-
senhos e o resumo dos pedidos divididos e original deveriam ser
correspondentemente alterados, para excluir matéria inconsistente ou que nao seja
claramente relacionada com a invencao reivindicada. Ou seja, a alteracdo era mera
possibilidade. Ja a portaria mais recente explicitou a remog¢ado de sobreposi¢ao como
um dever em qualquer caso, impondo também o envio de uma cépia de comparacao
indicando as alteracdes:

Portaria/INPI/DIRPA n° 14 /24.

Art. 54. Sempre que houver sobreposicao do escopo pleiteado no pe-
dido original e no dividido, as reivindicagdes do pedido original
deverdo ser correspondentemente alteradas para excluir a matéria
reivindicada no pedido dividido.

Art. 51. O depésito do pedido dividido devera conter:

(.)

[II - uma copia de comparacgdo indicando, especificamente, as altera-
¢oes no quadro reivindicatério do pedido dividido com relagao ao
ultimo quadro reivindicatério apresentado no pedido original, com
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marcacao de tachado nos trechos removidos, e marca¢do de subli-
nhado nos trechos incluidos ou substituidos.

Assim, o aceite ndo é mais totalmente automatico como era antes, pois ha, desde
entdo, uma verificacao prévia ao deposito do pedido dividido. Contudo, tal verifica-
¢do é meramente formal, por meio da presenca ou nao de um comparativo no pedido
dividido. Permanece, portanto, a auséncia de qualquer juizo de admissibilidade ma-
terial que comprove ter havido a retirada da matéria correspondente do pedido
original.

Ositens 3.134 e 3.135 das Diretrizes de exame - mddulo 1 que dispdem que o exame
material da divisdo ocorre, somente, apés o deposito, ndo foram alterados. Logo, a
despeito das modificacdes realizadas, permanece o fato de que o requerimento de
divisao se da por deposito direto com a possibilidade desse depésito conter matéria
que nao foi excluida do pedido original, pois apenas o pedido dividido passa por
exame formal preliminar.

Outra modificagao formal que merece destaque no contexto do presente artigo é que
as normativas anteriores eram silentes sobre o que ocorria com os pedidos que ndo
atendessem aos critérios formais de divisdo. A Portaria/INPI/DIRPA n°® 14/24 su-
priu essa omissao, prevendo, explicitamente, o arquivamento, mas sem cddigos
diferenciados, permanecendo a impossibilidade de diferenciacdo quanto as razdes
do arquivamento:

Art. 50. O pedido de patente podera ser dividido somente até a data
do final de exame do pedido original em 12 instdncia, que consiste na
data de publica¢do da decisdo de deferimento, indeferimento ou ar-
quivamento definitivo.

§1¢ - Considera-se “pedido original” o primeiro pedido depositado

§29 - Requerimentos de divisdo intempestivos conforme o caput se-
rao arquivados.

§32 - O requerimento de divisdo de um pedido ja proveniente de di-
visdo sera arquivado.

Esse mesmo artigo definiu a data da publicacdo da decisdo na RPI como o marco
temporal para o fim do exame, eliminando o marco anterior, referente a data do pa-
recer conclusivo. Tal definicdo tem a vantagem de ser objetiva e de ser de
conhecimento publico, mas ndo soluciona a controvérsia apontada pela literatura,
além de ter implicacdes na definicdo da extensdo do efeito devolutivo pleno dos re-
cursos administrativos, um ponto que também foi normatizado no final de 2023 e
merece analise propria (BRASIL; AGU; PFE-INPI, 2023).

RDDA, vol. 11, n. 2, 2024



GOMES, Giselle Guimardes. O procedimento de depdsito de pedido de patente dividido (...). 138

Por fim, a confusdo hermenéutica entre os artigos 26 e 32 da LPI, conferida pelos
itens 3.139 e 3.141 das Diretrizes de Exame - mé6dulo 1, ndo foi alterada pelas por-
tarias recentes que permanece prevendo ciéncia de parecer com base no artigo 32
se houver “aumento do escopo reivindicado”, ignorando o disposto no art. 26, Il da
LPI e paragrafo Unico de que requerimentos de divisdao que “excedem a matéria re-
velada” devem ser arquivados. O item 3.141, que é o cerne da confusao
hermenéutica entre o art. 26 e o art. 6° da LPI, tampouco foi alterado, permanecendo
o enquadramento como dupla protec¢do, ainda que seja consequéncia direta da au-
séncia de divisao.

Assim, a despeito das mudangas nos normativos do INPI, estas ndo atacaram os nés
identificados no presente artigo. Em especial o fato de que a divisdo é um elemento
sine qua non de um pedido dividido. Permanece, portanto, a conclusao de que, em
assim sendo, o pedido dividido ndo se presta a adi¢do ou a duplicacdo de matéria e,
portanto, ndo pode ser enquadrado nos arts. 32 ou 6° da LPI, mas, se o requerimento
de divisdo estiver em dissonancia com o disposto no art. 26, Il da LPI, por auséncia
do elemento da divisdo, cuja afericdo requer exame material, deve ser arquivado,
conforme dispde o seu paragrafo unico. Tal arquivamento permanece previsto no
item 3.135 das Diretrizes de Exame - médulo 1 em fase de exame substantivo, item
este que ndo sofreu alteracdo, mas é preterido, como o presente artigo demonstra,
pelos itens 3.139 e 3.141, tampouco alterados, que fornecem comando diverso, isto
é, no sentido de indeferimento do mérito. O presente artigo, portanto, reforca a ne-
cessidade de mais estudos de base sobre o processo administrativo de concessao de
patente que gerem dados, informacdes e correlagdes que possam subsidiar futuras
mudangas normativas.
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