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pos uma longa espera, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

publicou finalmente as Diretrizes de Exames para Invencoes

Implementadas por Computador, que entraram em vigor em 6 de
dezembro de 2016, data em que foram publicadas na Revista da Propriedade
Industrial. As diretrizes foram submetidas a um processo de consulta ptblica e a
versdo final ndo introduziu qualquer divergéncia relevante com relacdo a minuta
que tinha sido distribuida. Cdpia das diretrizes segue em anexo.

As Diretrizes sdo divididas em 5 capitulos principais que regulam, em sequéncia:
- 0 que é (ndo) uma invencao;

- as classes de invenc¢des implementadas por computador;

- o tratamento a ser dado a algoritmos, software embarcado e processadores de
texto;

- os critérios de patenteabilidade; e

- a estrutura de um pedido reivindicando uma invenc¢édo implementada por
computador.

O documento reconhece a possibilidade de ter um programa de computador
protegido tanto através da Lei 9279/96 - Lei de Propriedade Industrial (LPI), por
uma patente reivindicando o método que ele consubstancia e como um programa
de computador em si, através da Lei 9609/98, que instituiu a protecdo por direito
autoral para o cédigo de programas de computador.

A Lei 9279/96, em seu Artigo 10, define classes de criacdes que ndo sio
consideradas invencdes. Portanto, em principio, nada que se encaixe em um dos
campos listados neste artigo seria patenteavel.

O conjunto de criacdes ndo patenteaveis especificamente comentadas nas
diretrizes compreende: métodos matematicos; métodos de negdcio, contabilidade,
financeiros, de educacéo, de publicidade, de sorteio e fiscalizacdo; métodos de
diagnéstico ou terapéuticos aplicados diretamente a um corpo; e apresentacdo de
informacoes.

Note-se, contudo, que também estdo previstas excecdes a cada uma dessas
categorias, o que significa que a proibi¢do néo é absoluta e pode ser contornada
em algumas situagdes. Todas as exce¢Oes estdo relacionadas com a exigéncia de
que a invengao esteja inserida em um campo técnico, resolva um problema técnico
e proporcione um efeito técnico.

As diretrizes resumem as exce¢des definindo trés classes diferentes de métodos
que sdo patentedveis por usar variaveis fisicas ou abstratas para criar um efeito
fisico ou um produto, independentemente do produto ser fisico ou virtual.

Mas, talvez, o ponto mais relevante a ser observado é que as diretrizes aceitam
como patenteavel uma reivindicacdo definindo midia digital caracterizada por ter
gravadas sobre elas instrucdes para executar um método que € considerado como
patentedvel. Durante varios anos, temos informado aos nossos clientes que este
tipo de formulacdo havia sido admitido no projeto de diretrizes, e ver a
confirmacdo disto no documento final é muito gratificante.

Como sempre, estamos a sua inteira disposicdo para comentarios mais detalhados.
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MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUCAO / INPI/PR N° 158, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016
Assunto: Institui as Diretrizes de Exame de

Pedidos de Patentes Envolvendo Invencdes
Implementadas por Programas de computador.

O PRESIDENTE e o DIRETOR DE PATENTES DO INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI, no uso das atribui¢des que lhe foram conferidas pelo
Decreto n° 8.854, de 22 de setembro de 2016,

Considerando a necessidade de se estabelecer melhores praticas e procedimentos no
processamento de um pedido de patente no ambito do INPI,

Considerando que a administra¢do publica deve observar os principios da eficiéncia, com
o objetivo de reduzir a burocracia, e da publicidade, como forma de garantir a seguranga juridica
ao sistema de propriedade industrial no Brasil,

Considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais.

RESOLVEM:

Art. 1° Instituir as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes Envolvendo Invengdes
Implementadas por Programas de Computador, anexa a esta Resolugao.

Art. 2° Aos casos omissos aplicar-se-ao as Diretrizes Gerais de Exame de Pedidos de
Patentes.

Art. 3° Esta Resolucgdo entra em vigor na data de sua publica¢cdo na Revista Eletronica da
Propriedade Industrial.

Luiz Otavio Pimentel
Presidente

Julio César Castelo Branco Reis Moreira
Diretor de Patentes
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MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVIGOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE
CIRCUITOS INTEGRADOS - DIRPA

DIRETRIZES DE EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE ENVOLVENDO INVENCOES
IMPLEMENTADAS POR PROGRAMA DE COMPUTADOR

RESUMO

O objetivo deste documento é o estabelecimento das Diretrizes de Exame
adotadas pelo INPI para auxiliar o exame técnico de pedidos de patente
envolvendo invengdes implementadas por programa de computador em
conformidade com a Lei n° 9.279 de 1996, Lei da Propriedade Industrial -
LPIl, e com os procedimentos estabelecidos nos atos administrativos

vigentes.
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1 INTRODUGAO
O objetivo deste documento é apresentar as Diretrizes de Exame adotadas pelo INPI
para auxiliar o exame técnico de pedidos de patentes referentes a invencoes
implementadas por programa de computador em conformidade com a Lei da
Propriedade Industrial - LPI , bem como com os atos administrativos vigentes.
O pedido de patente referente a invengdes implementadas por programa de
computador, por se basear em um processo, é enquadrado somente na natureza de
patente de invencao. O pedido de patente de modelo de utilidade, de acordo com o
Art. 99 da LPI, deve se referir a “um objeto de uso pratico, que apresente nova forma
ou disposicao...”, 0 que ndo é o caso das invengdes implementadas por programa de
computador.
Tal como qualquer pedido de patente de invencao, os pedidos envolvendo criagdes
implementadas por programa de computador devem atender aos requisitos legais,
mais especificamente aos previstos na LPI, notadamente de novidade, atividade
inventiva e aplicagao industrial.

2 O QUE E CONSIDERADO INVENGAO

A LPI, em seu Art. 10, ndo considera invengdo nem modelo de utilidade: “descobertas,
teorias cientificas e métodos matematicos; concepgbes puramente abstratas;
esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros,
educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagdo; as obras literarias,
arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacdo estética; programas de
computador em si; apresentacdo de informagles; regras de jogo; técnicas e métodos
operatorios ou cirurgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para
aplicagao no corpo humano ou animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e
materiais bioldgicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos bioldgicos
naturais”.

Uma criagdo é considerada invencao quando os recursos utilizados para a solucao do
problema que esta sendo resolvido ndo se encontram em um campo incluido nos
incisos do Art. 10 da LPI. Em conformidade com o entendimento vigente é necessario
que a invencdo esteja inserida em um setor técnico, resolva problemas técnicos,
constituindo a solugdo para tais problemas, e possua efeito técnico. Assim, é
necessario que o pedido evidencie o carater técnico do problema a ser resolvido, da
solugdo proposta e dos efeitos alcancados. Cabe ressaltar que, para avaliar a
incidéncia da matéria reivindicada no Art. 10 da LPI, as reivindicacdes devem ser
consideradas como um todo. Por exemplo, um método que identifique notas bancarias
pelo seu padrdo de imagens, cores e textos, é passivel de patenteabilidade, uma vez
que trata de técnicas de reconhecimento de padrdes. Neste caso, apesar da mengdo a
notas bancaria e sua aplicacao na rede bancaria, o0 método ndo se enquadra no inciso
III do Art. 10 da LPI.

Para pedido de patente que trate de invencao implementada por programa de
computador, o enquadramento do objeto do pedido de patente nas excecdes dos
incisos do Art. 10 independe se a categoria de reivindicacdo trata de processo ou
produto definido meramente pela sua funcionalidade. Para efeitos de analise de um
processo implementado por programa de computador € irrelevante se tal processo é
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executado em um computador de uso geral (computador pessoal) ou de uso especifico
(PIC, FPGA, etc.).

Os itens a seguir analisardao os casos referentes a incisos do Art. 10 que podem
envolver criagdes implementadas por programa de computador.

2.1 Programa de computador em si

O programa de computador em si, de que trata o inciso V do Art. 10 da LPI, refere-se
aos elementos literais da criacdo, tal como o cddigo fonte, entendido como conjunto
organizado de instrucOes escrito em linguagem natural ou codificada. O programa de
computador em si ndo é considerado invengdo e, portanto ndao é objeto de protegao
por patente por ser mera expressao de uma solugdo técnica, sendo intrinsecamente
dependente da linguagem de programacao.

Um conjunto de instrucdes em uma linguagem, cddigo objeto, cddigo fonte ou
estrutura de cddigo fonte, mesmo que criativo, ndo é considerado invengdo, ainda que
proporcione efeitos técnicos. Por exemplo, alteragdes no codigo fonte do programa,
que tragam o beneficio de maior velocidade, menor tamanho (seja do cddigo fonte ou
do espago ocupado em memoria), modularidade, etc.,, apesar de serem efeitos
técnicos, pertencem ao ambito do programa de computador em si. O programa de
computador, naquilo que é objeto de direito autoral, ndo é considerado invencao e,
portanto, é excluido da patenteabilidade.

Entretanto, uma criacdo industrial (processo ou produto associado ao processo)
implementada por programa de computador que resolva um problema encontrado na
técnica e alcance efeito técnico que ndo diga respeito unicamente ao modo como este
programa de computador é escrito pode ser considerada invengao.

Na avaliacao do efeito técnico, consideram-se os efeitos alcancados ao longo de todas
as etapas desenvolvidas pela invencao implementada por programa de computador.
Exemplos de efeitos técnicos alcangados por invengdes implementadas por programa
de computador, sdo: otimizacao (dos tempos de execucao, de recursos do hardware,
do uso da memoria, do acesso a uma base de dados), aperfeicoamento da interface
com o usuario (ndao meramente estética), gerenciamento de arquivos, comutacdo de
dados, entre outros. E importante ressaltar que, caso os efeitos técnicos sejam
decorrentes de mudangas no cddigo do programa de computador, e ndo no método, a
criacdo ndo é considerada invencao.

Cabe ressaltar que criagdes que incidam em outros incisos do Art. 10, sendo ou nao
implementadas por programa de computador, ndo sao consideradas invencao. Por
exemplo, um método matematico implementado por programa de computador ndo é
considerado invengao, nao pelo fato de ser implementado por programa de
computador, mas sim por ser um método matematico, incidindo no inciso I, Art. 10 da
LPI.

A simples interacdo entre o programa de computador e o hardware (p.ex., acesso
convencional a memoria, barramentos, dispositivos de entrada e saida) ndo garante
que a criagao implementada por tal programa seja considerada invencao. E necessario
discernir um efeito técnico além desta interacdo, pois o efeito técnico de uma invencao
deve obrigatoriamente ser intencional e diretamente controlado pela invencao
proposta, nao importando se este efeito técnico é realizado internamente ou
externamente a unidade de processamento. Portanto, invencdes que, por exemplo,
tenham como intencdo direta provocar uma reducao ao tempo de acesso a memoria,
um melhor controle de um elemento de robé ou uma melhor codificacdo de um sinal
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de radio recebido, satisfazem o critério de efeito técnico, mesmo quando interno ao
computador, pois ha nestes casos uma relagdo causal direta entre a invencao e tais
efeitos.

Apesar de modificagdes na forma como é escrito o programa de computador gerarem
efeitos fisicos indiretos, tais como variacdes da corrente elétrica, isso ndo é suficiente
para conferir um carater técnico a uma criagdo implementada por programa de
computador.

O inciso V do art. 10 da LPI, ao mencionar que o “programa de computador em si” nao
é considerado invencdo, apenas separa e distingue os sistemas de protecdo quando se
esta diante de invengdes que possam envolver programas de computador. Vale dizer,
um programa de computador pode fazer parte de processo que alcance um efeito
técnico, o que significa, entdo, que ha dois objetos a serem protegidos: o processo
que alcanca o efeito técnico e o programa de computador. Conclui-se, entdo, que
criagbes envolvendo programa de computador possuem duas formas de protecdo: o
direito autoral para o programa de computador e o direito patentario para processos
que solucionem problemas técnicos, alcancando efeito técnico, ndo relacionado a
mudancas no cédigo.

2.2 Métodos matematicos

Um método que resolva um problema exclusivo da matematica (p.ex., deducdes,
operacdes, equacdes matematicas) nao € considerado invencdo, pois incide em
matéria excluida pelo inciso I do Art. 10 da LPI. O fato de um método matematico ser
implementado por programa de computador € irrelevante para o enquadramento de tal
método no inciso I do Art. 10 da LPI.

Por outro lado, para que um método implementado por programa de computador
envolvendo conceitos matematicos seja considerado invencdo, é necessario que tal
método seja intrinsecamente ligado a uma aplicacdo que possua carater técnico
pratico. Assim, um processo que envolva um conceito matematico nao é de imediato
uma matéria excluida pelo inciso I do Art. 10 da LPI. No exame do objeto reivindicado,
se este processo aplica o conceito matematico para obter uma solucao técnica para
um problema técnico, tal processo podera ser considerado invencao desde que os
efeitos resultantes sejam técnicos e ndo puramente matematicos.

Por exemplo, um método particular de integracdo numérica ndo € considerado
invengao por apresentar resultados puramente matematicos, que é a operacdo da
integragdo, ndo sendo, portanto, objeto de protecdo patentaria. Porém, um sistema de
controle de motores que utilize esta técnica de integracdo numérica, de maneira a
obter um resultado de maior velocidade de atuacao ou de estabilidade, pode ser
considerado invencao, pois esta aplicado a um problema técnico, produz efeito técnico
e, portanto, ndo se enquadra como método matematico. Nesse caso, a técnica de
integragdo numérica nao esta protegida e continua de dominio publico, podendo ser
utilizada em outras solugGes de problemas técnicos distintos.

Criagbes que envolvam conceitos matematicos podem ser consideradas invengao
quando aplicadas a problemas técnicos praticos e manipularem informacdes
associadas a grandezas fisicas ou dados abstratos. Um método de filtragem de dados
sismicos que permite a reducdo do ruido, um método de processamento de imagem
para compactacao dos dados ou geragao de efeitos especiais como zoom, um método
que implemente um controle que promova uma melhoria substancial no
comportamento dindmico de um determinado veiculo ou robd, constituem exemplos
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de métodos que manipulam informagles associadas a grandezas fisicas,
respectivamente dados sismicos, de imagem e medidos por sensores de movimento.
Métodos envolvendo criptografia ou compactacdao de dados também podem ser
considerados invengao, ainda que se refiram a dados abstratos, por se referirem a
problemas técnicos como seguranca de dados e otimizacao de recursos de hardware, e
ndo propriamente ao método matematico. Desta forma, um método de criptografia
que utiliza dados abstratos de forma especifica e tem como resultado um produto
virtual (dados protegidos por uma chave de seguranga) pode ser considerado
invencao, pois resolve um problema de garantia de seguranca das informagdes que
trafegam em um canal de comunicagao.

2.3 Métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de
sorteio ou de fiscalizagao

De forma geral, um método comercial, contabil, financeiro, educativo, publicitario, de
sorteio ou de fiscalizacdo pode ser implementado através de um programa de
computador. Entretanto, o inciso III do Art. 10, da LPI, determina que esquemas,
planos, principios ou métodos, que sejam comerciais, contabeis, financeiros,
educativos, publicitarios, de sorteio ou de fiscalizacao ndo sdo considerados invencao.
O fato de este método ser implementado por programa de computador é irrelevante
para o enquadramento de tal método no inciso III do Art. 10 da LPI. Exemplos de
criacoes que incidem no inciso III do Art. 10 da LPI incluem: analise de viabilidade de
negocios, analise de mercado, leildes, consdrcios, programas de incentivo, métodos de
pontos de venda POS (Point of Sale), transferéncia de fundos, métodos bancarios,
processamento de impostos, seguros, andlise de patrimonio, analise financeira,
métodos de auditoria, planejamento de investimentos, planos de aposentadoria,
convénios médicos, métodos de compras on-line, método de vendas de passagens
aéreas pela Internet, entre outros.

Caso a matéria pleiteada seja um método que apresente etapas financeiras, contabeis,
educativas, publicitarias ou de sorteio e fiscalizacdo, entdo tal método incide no inciso
IIT do Art. 10, ndo sendo considerado invengao. Por exemplo, um método de
transferéncia internacional de fundos (através de uma rede bancdria ou caixa
eletronico), o qual, entre suas etapas funcionais, inclui calculos cambiais e de taxas de
servico nao é considerado invencao, pois as etapas financeiras de tal método sao tao
intrinsecamente ligadas ao objeto que ndo seria possivel vislumbrar sua existéncia em
separado destas. Entretanto, um processo que apresente algumas de suas etapas que
incidam no inciso III do Art. 10 da LPI pode ser considerado invencao desde que tais
etapas sejam removidas e a matéria restante possua aplicacdo em um campo técnico,
produzindo efeitos técnicos.

Um método de operacao de uma maquina bancaria caracterizado pelas etapas de
leitura do cartdo do usuario, identificacdo e comparacdo de uma senha com as
informagdes do cartdo, proporciona uma solucao técnica nao financeira: autenticacao
do usudrio. Assim, tal método pode ser considerado invencdo. Outras solucdes
referentes a protocolos de comunicagdo, criptografia aplicada em contas bancarias ou
conversao de formatos de dados também podem ser consideradas invengdo. Por outro
lado, as etapas de operacdo da maquina bancaria referente a parte financeira de um
método, como por exemplo, um método de transferéncia de fundos ou um método de
verificagao de saldos, ndao sao consideradas invencao.
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2.4 Métodos terapéuticos ou de diagnéstico para aplicagdo no corpo humano ou
animal

Métodos em que uma das etapas descritas refere-se a um procedimento terapéutico
ou de diagndstico, para aplicacdo no corpo humano ou animal, ndo sdo considerados
invengao (inciso VIII, Art. 10 da LPI).

Um método de processamento de sinais eletrocardiograficos que otimize o cdlculo de
sinais nao-estacionarios permitindo a obtencao de parametros que possam auxiliar o
meédico no diagndstico de patologias pode ser considerado invengao, pois tal método
ndo é conclusivo quanto ao resultado do diagndstico, e tampouco pode ser
considerado como aplicado ao corpo humano ou animal. Se 0 método proposto conclui
quanto ao diagndstico da doenca, mas nao possui nenhuma etapa que descreva a
aplicagdo no corpo humano ou animal, o0 mesmo podera ser considerado invencgao.

2.5 Apresentagio de informagdes

Qualquer criagao implementada por programa de computador caracterizada somente
por seu conteldo informacional, tal como mdsica, texto, imagem, é considerada
apresentacao de informacgdo, portanto incide no inciso VI do Art. 10 da LPIL
Entretanto, criagbes que apresentem funcionalidade técnica que ndo sejam mera
apresentacao de informacdo podem ser consideradas invencdo. O método associado
aos aspectos funcionais de uma interface com o usuario, que tragam efeitos técnicos,
pode ser considerado invengao.

A matéria pleiteada em uma reivindicacao que define uma interface grafica em que os
icones sdo apresentados na tela superior com uma barra de rolagem mostrada na
parte direita, sem qualquer funcionalidade, é considerada apresentagao de informacao.
Por outro lado, uma reivindicagao que trate de interface grafica que associa anotagoes
pessoais a trechos de um documento eletronico através de tags XML pode configurar
uma solucgdo técnica passivel de patenteabilidade.

Quando uma criacao que gera informacao codificada tem um carater técnico, esta
pode ser considerada invencdo. Ainda, se a informacdo codificada tem uma relacdao
funcional e estrutural para um suporte de gravagao, processo ou aparelho, esses
também podem ser considerados invengdo. Isto porque o objeto pleiteado se refere ao
suporte, ao processo ou ao aparelho que apresenta informagdao e ndao somente a
apresentacao da informagao. Um processo de gravacao de dados com codificacao
especifica em um suporte (HD, CD, DVD, etc) ou um processo de gravagao utilizando
caracteristicas volumétricas do suporte, aumentando assim a capacidade de
armazenamento, ou um aparelho de gravacao (gravador) empregando estes processos
podem ser considerados invencdo. Entretanto um suporte caracterizado unicamente
por seu contelddo informacional incide no inciso VI do Art. 10 da LPI. Outras
informagdes referentes a reivindicagbes envolvendo suporte de gravacao sao
encontradas na Secao 6.4.

3 CLASSES DE PROCESSOS EM INVENGOES IMPLEMENTADAS POR
PROGRAMA DE COMPUTADOR

Do exposto na secdo anterior, conclui-se que existem trés classes de processos
relacionadas a invencgdes implementadas por programa de computador. Cabe ressaltar
que, da mesma forma que qualquer invencdao, os processos listados a seguir, para
serem patentedveis, devem estar em conformidade com a Lei da Propriedade
Industrial (LPI) 9279/96, bem como com os atos administrativos vigentes, alcancando
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efeito técnico e solucionando um problema técnico de modo que se afaste a
possibilidade de se conceder patentes para criacbes puramente abstratas.

i) Processo que utiliza grandezas fisicas para gerar um produto ou efeito
fisico:

Enquadram-se nesta classe processos que manipulem grandezas fisicas para obter a
transformacao ou a reducdo de um produto a um estado diferente ou em um novo
produto. O fato de um processo pertencer a essa classe é um indicativo de que essa
criagao implementada por programa de computador pode ser considerada invengao.
Exemplos: controle da temperatura de um forno para transformar um produto;
estabilizagdo do comportamento dinamico de um veiculo ao longo de uma trajetdria
pré-estabelecida; um sistema de transmissdo automatica em veiculos; controle de
impressao; controle de maquinas industriais;

ii) Processo que utiliza grandezas fisicas para gerar um produto virtual:
Nesta classe estdao os processos que manipulam as grandezas fisicas convertidas em
sinais digitais para transformacdo desses sinais em um produto armazenado em um
dispositivo.

Exemplos: o processamento de dados que representam caracteristicas fisicas
(dimensdo, cor, atraso) gerando um produto virtual (video, musica, imagem),
tratamento de imagem e de audio envolvendo as grandezas fisicas amplitude e atraso
de fase;

iii) Processo que utiliza grandezas abstratas para gerar um produto virtual:
Os processos incluidos nessa classe manipulam grandezas abstratas, aquelas criadas
no ambiente do processo sem representar grandezas fisicas, para transformacdo de
um produto virtual em outro produto virtual armazenado em um dispositivo.

Exemplos: compressao de dados, criptografia, gerenciamento de bancos de dados,
protocolos de comunicacao de dados.

4 ALGORITMO, SOFTWARE EMBARCADO E PROCESSADORES DE TEXTO
Os conceitos de algoritmo, software embarcado e processadores de texto sao
recorrentemente encontrados em pedidos envolvendo criagdes implementadas por
programa de computador e podem gerar duvidas quanto ao enquadramento da criacdo
nos incisos do Art. 10 da LPI.

4.1 Algoritmo

Considera-se como algoritmo uma sequéncia de passos ldgicos a serem seguidos para
a resolucao de determinado problema. De acordo com essa definicao, um algoritmo
consiste em um método ou processo e portanto deve ser reivindicado como tal. Para
ser invengao é necessario que tal método ou processo ndo se enquadre nos incisos do
Art. 10 da LPI.

Por exemplo, um algoritmo (reivindicado como método) que estabilize 0 movimento de
um brago robético por meio de técnicas de controle, tem por objetivo resolver um
problema técnico produzindo efeito técnico e é considerado invencdo. No entanto um
algoritmo que se proponha a meramente solucionar uma fungdo matematica é
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considerado um método matematico, e, portanto, ndo é considerado invengdo por
incidir no Art. 10 da LPI.

4.2 Software embarcado

O conceito de Software embarcado adotado é o que se refere a um programa de
computador que determina o comportamento de um dispositivo dedicado. Neste
contexto, tanto a funcionalidade associada ao comportamento deste dispositivo pode
ser patenteada na forma de processo (desde que tal processo seja considerado
invencao), como o dispositivo dedicado pode ser patenteado na forma de produto.
Entretanto, o programa de computador ndo é patenteavel por ndo ser considerado
invencao.

O fato de uma criagdo estar embarcada ndo é um critério determinante para exclui-la
do Art. 10 da LPI, uma vez que o método associado ao comportamento do dispositivo
pode ndo ser considerado invengdao. Contudo, se a contribuicdo ao estado da técnica
estiver nas caracteristicas estruturais (e ndo nas funcionais) do dispositivo dedicado, o
mesmo pode ser passivel de patenteabilidade, mesmo que o método ndo seja
considerado invencao.

4.3 Processamento e processadores de texto

Consideram-se processadores de texto, o software ou programa de computador que é
usado para editar textos. Enquanto programa de computador, os processadores de
texto ndo sao considerados invengao por incidirem no inciso V do Art. 10 da LPI .

Por outro lado, processamento de texto é considerado um processo aplicado a um
texto e pode ser considerado invencao, tal como um método de processamento de
audio ou video. Por exemplo, um método para compressao de texto que utilize
informagOes estatisticas para representar o texto de forma mais eficiente é
considerado invengdo. Entretanto, um método corretor de texto, se reivindicado como
um conjunto de regras linguisticas, ndo é considerado invencao pelo inciso II, Art. 10,
da LPI, por ser concepgao puramente abstrata que diz respeito a construcao do idioma
propriamente dito.

Métodos de processamento de texto que tragam efeitos técnicos implementados em
processadores de texto podem ser considerados invencao. Por exemplo, um método de
busca de palavras em um processador de texto que faz uso de indices, seguindo uma
metodologia especifica capaz de prover resultados mais rapidos e eficazes, pode ser
considerado invencao.

5 CRITERIOS DE PATENTEABILIDADE

5.1 Novidade

Para efeitos de exame de novidade de pedidos de patente de invencao implementadas
por programas de computador aplicam-se as mesmas regras para 0 exame de
novidade de qualquer patente de invencao.
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5.2 Atividade inventiva

Segundo o Art. 13 da LPI “a invencao é dotada de atividade inventiva sempre que,
para um técnico no assunto, nao decorra de maneira evidente ou dbvia do estado da
técnica”.

O fato de a invencdo estar resolvendo problemas técnicos novos e alcancando novas
funcionalidades é um indicativo de que ha atividade inventiva. Mesmo quando o
problema técnico ndo é novo, ainda assim é possivel existir atividade inventiva.

Uma invengao implementada por programa de computador referente a um produto /
processo outrora implementado por hardware especifico ndo apresenta atividade
inventiva, quando constituir realizacdes meramente equivalentes.

Ainda, a mera automacgdo de um método manual ja existente (que envolve apenas
agentes humanos), por uma invengao implementada por programa de computador,
também ndo possui atividade inventiva. Por mera automacao entende-se a
correspondéncia direta entre 0 método manual e o automatizado.

Considere que seja conhecido do estado da técnica um método caracterizado por
misturar o composto X com o composto Y. Um pedido que pleiteie um rob6 industrial
inventivo formado pelas engrenagens A, B, C e que permita automatizar este mesmo
processo pode ser patenteado. Ainda, também pode ser protegido o método de
funcionamento do rob6 e a forma como os elementos que compde o rob6 devem
interagir de maneira a implementar a dita mistura, desde que considerado inventivo.
Neste caso, a protecdo conferida a tal método incide sobre a operacionalidade do dito
robd e ndo propriamente ao método de mistura conhecido da técnica, portanto ndo se
trata de protecao de uma mera automacdao, uma vez que é considerada inventiva
diante do estado da técnica. No entanto, uma reivindicacdo que pleiteie “método
implementado por um rob0 caracterizado por misturar o composto X com o composto
Y” nao pode ser protegida pois 0 método pleiteado ndo é considerado inventivo, uma
vez que constitui mera automacao de método ja conhecido.

No caso de um programa de CAD que a partir de uma lista de componentes
eletrénicos determina qual o melhor tracado da trilhas condutoras em uma placa de
circuito impresso que implementa um circuito eletronico desejado, uma reivindicagao
que pleiteie o método de roteamento destas trilhas baseado na hierarquia dos
componentes otimizando o tracado constitui matéria patenteavel. A patente concedida
deve referir-se, portanto, a funcionalidade alcancada pelo conjunto hardware e
processo implementado por programa de computador, responsavel pelo efeito técnico
atingido e ndo para o programa de computador, mesmo que todo o hardware descrito
ja pertenga ao estado da técnica.

Para efeitos de atividade inventiva devem ser levados em conta os efeitos técnicos
intrinsecos a invencao implementada por programa de computador. Efeitos técnicos
indiretos sao atributos do sistema de computacao e nao da invengao. Alguns dos
efeitos técnicos alcangados sao mais frutos das qualidades do computador utilizado do
que propriamente resultantes da invencao, particularmente no que diz respeito a
velocidade de processamento, capacidade de processar grandes quantidades de dados
e uniformidade e precisao de resultados. Assim, ha que se distinguir os efeitos técnicos
alcancados pela invencao, dos efeitos técnicos herdados do sistema de computagdo
utilizado.
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5.3 Aplicagio industrial

Invengbes implementadas por programa de computador podem ser reivindicadas como
métodos e / ou produtos. O fato de um método ser implementado por programa de
computador nao descaracteriza sua aplicagdao industrial. Desta forma, aplicam-se as
mesmas regras para o exame de aplicacdo industrial de qualquer patente de invencao.

6 ESTRUTURA DE UM PEDIDO DE PATENTE DE UMA INVENGAO IMPLEMENTADA
POR PROGRAMA DE COMPUTADOR

6.1 Titulo

O titulo deve estar conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido,
contemplando as categorias das reivindicacOes pleiteadas. Expressdes ou palavras tais
como: software, programa de computador, método de fazer negdcios, método
terapéutico, método financeiro, por se enquadrarem diretamente nas restricoes
presentes no Art. 10 da LPI, ndo sdo aceitas.

6.2 Relatério descritivo

A descricao da invencdo deve estar clara e suficiente de forma que um técnico no
assunto possa reproduzir a invencao. Pequenos trechos do codigo fonte podem ser
apresentados se isto for considerado util para o entendimento da invengao.

E de fundamental importancia que o estado da técnica considerado relevante esteja
descrito e que estejam destacados os problemas técnicos de forma precisa e clara. Em
seguida os objetivos da invencao devem estar definidos e a solucao proposta para tais
problemas, ou limitacdes ndo solucionados até entdo, deve estar explicitada de forma
clara, convincente e detalhada.

Salvo quando existir um termo técnico respectivo em portugués de uso comum entre
os técnicos no assunto, termos técnicos ou abreviaturas de lingua estrangeira nao
devem estar traduzidos. Assim, termos usuais da técnica como, por exemplo, bitmap,
boot, buffer, byte, cache, CDMA, default, desktop, dial-up, drivers, firewall, host,
HTML, login, hub, mouse, online, pixel, plug-in, prompt, QPSK, RAM, entre outros, nao
deverao estar traduzidos. Uma vez que tais termos passem a ter os correspondentes
em portugués, usualmente empregados na técnica, estes sdo preferidos. Outros
termos que ja possuem uso comum devem ser utilizados em portugués, tais como:
browser (navegador), bus (barramento), device (dispositivo), database (banco de
dados), floppy disk (disquete), hard disk (disco rigido), multimedia (multimidia),
network (rede), password (senha), router (roteador), switch (comutador), entre
outros.

6.3 Desenhos

Desenhos sdo facultativos, porém, se for o caso, a invengdo implementada por
computador pode estar descrita em seus blocos principais em termos de suas
funcionalidades, ou seja, os fluxogramas do método implementado por programa de
computador devem ter suas etapas inventivas apresentadas através de palavras-chave
e / ou pequenas sentencas que representem estas funcionalidades, como por exemplo,
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“usudrio inseriu o cartdo?. Assim, devem estar apresentados, para melhor
compreensao da invencao, desenhos que mostrem uma visao geral do sistema em
termos fisicos, fluxogramas descrevendo suas principais funcionalidades e estruturas
de dados e, caso a invencao trate da interface com o usuario, algumas das principais
telas de apresentacao.

6.4 Reivindicacées

Invengbes implementadas por programa de computador podem estar reivindicadas
como processo (método) ou produto (sistema, aparelho ou equipamento associados ao
processo), devendo indicar claramente a qual tipo de reivindicagao se refere.

Uma reivindicacao de processo deve pleitear um conjunto de acles e portanto nao
deve conter a expressao “meios para’ quando tal expressao puder ser interpretada
como “dispositivo para”. Uma reivindicacdo de produto deve pleitear os meios técnicos
utilizados e ndo um conjunto de agles. Caso contrario, ambas as reivindicagbes
possuirao falta de clareza quanto a categoria de reivindicacdo. Cabe ressaltar que a
expressao “meios para” nao necessariamente acarreta falta de clareza e indefinicao
pelo simples fato de estar inserida em uma reivindicacdo de processo (método). Por
exemplo, uma reivindicagdo independente de processo direcionada para um “método
de transmissdo de dados sem fio” poderia conter dentre varias subetapas “A, B, C, D.
etc”, uma subetapa "B” na qual “os dados sao compartilhados em uma rede de acesso
multiplo por divisdo de cddigo (CDMA) que inclui meios para compressao de dados
adotando algoritmos simétricos de codificacdo aritmética;”, sendo que o simples fato
dessa subetapa conter a expressao “meios para” nao torna toda a reivindicacao
automaticamente indefinida ou ndo clara, posto que um técnico no assunto poderia
facilmente delimitar que a matéria objeto da protecao estd limitada ao uso dos “meios”
que executam a compressao de dados

As reivindicagbes nao podem conter trechos de cddigo fonte para ndo acarretar
problemas de interpretacdo dibia em relacdo ao inciso V do Art. 10 da LPI.
Reivindicacdes de programa de computador ndo sao aceitas, uma vez que esta
redacao incide diretamente no inciso V do Art. 10 da LPI.

Reivindicagdes envolvendo matéria que incide no Art. 10 n3do deixam de ser
consideradas como incidindo em tal artigo apenas pelo fato de descreverem que a
funcdo ou resultados desejados sao alcancados pelo uso de, por exemplo, um
computador ou de um componente de um computador (tal como um processador), ou
por meio da Internet.

Algumas reivindicagbes ndo descrevem a solucdo de um problema, mas a prépria
descricdo do problema. Tais redacdes nao devem constar no quadro reivindicatério,
pois a protecao deve incidir na solucao proposta e ndao no problema apresentado.

6.4.1 Reivindicagdes de Processo.

Reivindicacbes de processo devem estar escritas como uma sequéncia de etapas
descrevendo as funcionalidades alcancadas. Por exemplo: “"Método para controle
automadtico de embreagem caracterizado pelas etapas de medir a velocidade do motor,
gerar um sinal de referéncia de deslizamento, comparar a velocidade do motor e a
velocidade de entrada, controlar o acionamento da embreagem”. Tais reivindicagoes
devem estar redigidas seja como método ou como processo, pois ambas referem-se a
um conjunto de etapas para se alcangar um resultado técnico.
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6.4.2 Reivindicagdes de Produto.

Reivindicagdes de produto devem estar escritas em termos de seus constituintes fisicos
(dispositivos, memodrias, etc), ou em termos de meios mais funcdes. Consideram-se
“meios mais funcOes” expressdes em que a construcdo contenha meios (modos) ou
dispositivos para realizar fungdes sem definicdo de caracteristicas técnicas especificas
dos mesmos. Por exemplo, “meios para codificar”, “dispositivo para codificar”,
“codificador para codificar”. Cabe ressaltar que uma reivindicacdao de produto deve
sempre se referir aos seus elementos fisicos e nao apenas a sua fungdo. Nos casos em
que a invengao se refere a diferentes equipamentos trabalhando em conjunto, a
invencao deve estar definida em uma reivindicagao de sistema, devendo estar
explicitada a inter-relagao entre tais equipamentos e suas fungoes.

Nao é patentedvel o aparelho associado a uma criacao implementada por programa de
computador, definido na forma de meios mais funcdes, em que toda a contribuicao
resida em matéria que incida em qualquer inciso do Art. 10 da LPI. Desta forma, um
aparelho para calcular a solugao de uma equacao diferencial caracterizado apenas por
meios para executar o método de Runge Kutta de quarta ordem ndo é passivel de
patenteabilidade uma vez que sua contribuicao reside no método matematico, que
incide no inciso I do Art. 10 da LPI. Um aparelho que realize a mera implementacao
numeérica de uma decomposicao de uma dada funcao mediante o uso de Transformada
Wavelet também ndo é passivel de patenteabilidade, igualmente incidindo no Art. 10
da LPI.

Entretanto, se um aparelho associado a uma criacao implementada por programa de
computador que inclui matéria que incide no Art. 10 da LPI é caracterizado também
por seus componentes fisicos, os quais, pela sua interligacdo ou caracteristicas
técnicas especificas, realizam tais fungbes ou métodos este pode ser patentedvel.
Neste caso, € necessario verificar se ha contribuicdo nas caracteristicas de aparelho.
Por exemplo, um gerenciador de consumo de insumos tarifado pré-pago, que se
atenha a um dispositivo remoto de controle para permitir 0 monitoramento e controle
dos insumos pela (agua, gas, energia elétrica), embora venha a possuir um aspecto
monetario, ou seja, a tarifacdo, trata-se de um sistema de controle considerado
invencao.

Ainda, se uma reivindicagao de aparelho que implementa um método que incide no
Art. 10 da LPI, contém em sua parte caracterizante somente caracteristicas estruturais
de aparelho ou definindo as interligacdes de dispositivos, esta pode ser patenteavel.

O uso de termos como "meios para" na categoria de reivindicacdo de produto ndo
deve ser utilizado quando ocasionar indefinicdo e falta de clareza. Neste caso, a
reivindicacao deve especificar tecnicamente, ao invés da expressdao “meios para”, os
meios pleiteados e deve incluir referéncias numéricas aos desenhos.

Quando houver auséncia de fundamentacao é vedado o uso da expressao “meios
para” por ampliar indevidamente o escopo de protegao. Por exemplo, ndao se deve
permitir a utilizacdo da expressao “meios para armazenar dados” quando o relatdrio
descritivo especificar que para a invencao proposta alcancar os resultados desejados,
ha a necessidade de se utilizar uma “memdria DRAM” e ndo houver motivos razodveis
para supor que a invengao possa funcionar de forma adequada com qualquer tipo de
memodria.

Quando uma reivindicacao de sistema ndo puder ser definida em termos estruturais,
pode ser descrita em termos de sua funcionalidade. Exemplo: “Sistema para controle
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automatico da transmissdo de trocas de marchas mecanicas compreendendo um
estrangulador de combustivel e uma transmissdo mecanica de troca de marchas
caracterizado pelo fato de compreender: i) dispositivo para detectar a relagdao de
marcha efetiva utilizada durante cada operacdo de partida, e iij) memodria para
armazenar a relacao de marcha efetiva utilizada durante cada operacao de partida”

6.4.3 Reivindicagio de suporte

Uma reivindicacdo de memdria ou midia de gravacao caracterizada por conter um
programa de computador nao é considerada invengao por seu contetdo incidir no Art.
10 da LPI. Por exemplo, ndo sao aceitas reivindicacoes do tipo: “Suporte de gravacao
lido por computador tendo uma estrutura de dados gravada caracterizado pelo dito
programa de computador compreender as estruturas A e B” ou “Suporte de gravacao
lido por computador caracterizado por um programa de computador”, Entretanto, uma
memoria lida por computador tendo gravada instrugbes para execugdo em um
computador que compreendem as etapas X, Y, Z é considerada patenteavel se tais
etapas nao incidirem no Art. 10 da LPI.

Uma reivindicacdo que pleiteie suporte fisico (CDROM, ROM, etc) contendo um método
matematico, financeiro, comercial, contabil, educativo, publicitario, ou de fiscalizacdo,
terapéutico ou de diagndstico (ou o programa de computador que o implemente) nao
constitui invencdo pelo inciso I do Art. 10 da LPI, uma vez que o método ja se
enquadra nesse inciso. No entanto, sao aceitas reivindicagdes referentes a um suporte
fisico caracterizado por conter gravado um método pleiteado em reivindicagao anterior,
desde que este método seja considerado invencdo. Neste caso, considera-se que o
suporte fisico ndo contém mera apresentacao de informacdo ou programa de
computador.

No caso de uma invengdo se tratar do préprio suporte fisico para gravacao de dados
esse deve ser pleiteado por suas caracteristicas fisicas e nao pelo conteido de
informagao nele gravado. Além disso, suportes ja conhecidos no estado da técnica tais
como CD, DVD, Blu-Ray, pen-drive, etc., com uma alteracao na estrutura de dados,
podem ser considerados invengao. O uso da expressao “meios de gravacdo” na
reivindicacao, ndo é aceito por tornar a reivindicagdo muito abrangente e ambigua,
pois pode se referir tanto a um método de gravagao quanto ao meio fisico (suporte de
gravacao).

6.5 Resumo

O Resumo é um instrumento eficaz na ocasido da busca de documentos e deve
permitir uma agil e correta localizagao destes. O Resumo deve estar conciso contendo
as principais caracteristicas técnicas da invengdo, deve indicar o setor técnico a qual
pertence, permitir uma compreensao clara do problema e da solucao proposta.
Quando ilustradas por desenho, o Resumo deve conter sinais de referéncia, entre
parénteses, correspondentes as caracteristicas técnicas.

7 DEFINIGOES

Reivindicacdo de Aparelho - uma categoria de reivindicacdo de produto que é uma
maquina ou dispositivo descrito em termos de suas capacidades funcionais ou
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caracteristicas estruturais, usados para fabricar um produto ou realizar um processo ou
atividade ndo manufatureira.

Computador - maquina ou equipamento capaz de processar dados automaticamente,
de acordo com um programa e gerando resultados. Usualmente consiste de entrada,
saida, meios de armazenamento e unidades aritméticas, légicas e de controle.
Firmware - programa de computador gravado em memdria ndo volatil, por exemplo,
memoria EPROM, E2PROM (EEPROM) ou FLASH, responsavel por rotinas de mais baixo
nivel no sistema microprocessado como, por exemplo, rotinas do BIOS.

Fluxograma - uma representacao grafica de um determinado processo ou fluxo de
trabalho

Hardware - componentes fisicos, periféricos e equipamentos que compdem um
sistema de computador, por exemplo, placas, CPU, drives, modem, etc.

Internet - conjunto de redes interconectadas por gateways (portas de ligacao) e por
protocolos que a fazem funcionar como uma Unica rede virtual.

Métodos de fazer negdcios - relativo aos métodos comerciais, contadbeis, financeiros,
publicitarios e de fiscalizagdo citados no inciso III do Art. 10 da LPI.

Midia de gravacdo - suporte fisico, tal como disquete, COROM e DVD, capaz de ser lido
por computador, onde dados ou o programa de computador sao gravados.

Protocolo - conjunto de regras e formatos utilizados por dois ou mais computadores
para a troca de informagdes entre eles.

Sistema - conjunto de unidades que interagem entre si de forma a obter resultado(s)
gue nao pode(m) ser obtido(s) por nenhum deles isoladamente.

Virtual - Que é feito ou simulado através de meios eletronicos.
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