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 Invenc¢des
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 &mbito do INPI,

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

Considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico 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-do as Diretrizes Gerais de Exame de Pedidos de
Patentes.

Art. 3° Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicagcdo na Revista Eletronica da
Propriedade Industrial.

Luiz Otavio Pimentel
Presidente

Julio César Castelo Branco Reis Moreira
Diretor de Patentes



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 invengdes
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 invencdes implementadas por programa de
computador, por se basear em um processo, é enquadrado somente na natureza de
patente de invencdo. 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 disposicdo...”, o que ndo é o caso das invencdes implementadas por programa de
computador.
Tal como qualquer pedido de patente de invencao, os pedidos envolvendo criacdes
implementadas por programa de computador devem atender aos requisitos legais,
mais especificamente aos previstos na LPI, notadamente de novidade, atividade
inventiva e aplicacao industrial.

2 O QUE E CONSIDERADO INVENGAO

A LPI, em seu Art. 10, ndo considera invencao nem modelo de utilidade: “descobertas,
teorias cientificas e métodos matematicos; concepcdes 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 criagdo estética; programas de
computador em si; apresentacao de informac0es; regras de jogo; técnicas e métodos
operatdrios ou cirdrgicos, 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 criacdo € considerada invencao quando os recursos utilizados para a solu¢do 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 invengdo 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
solucao proposta e dos efeitos alcancados. Cabe ressaltar que, para avaliar a
incidéncia da matéria reivindicada no Art. 10 da LPI, as reivindicagdes 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 padroes. Neste caso, apesar da mengao a
notas bancaria e sua aplicagdo na rede bancaria, 0 método nao 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 excegdes dos
incisos do Art. 10 independe se a categoria de reivindicacdo trata de processo ou
produto definido meramente pela sua funcionalidade. Para efeitos de andlise de um
processo implementado por programa de computador é irrelevante se tal processo é
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que a criagao Implementada por tal programa seja considerada Invengao. t necessario
discernir um efeito técnico além desta interacdo, pois o efeito técnico de uma invencao
deve obrigatoriamente ser intencional e diretamente controlado pela invengao
proposta, ndao importando se este efeito técnico é realizado internamente ou
externamente a unidade de processamento. Portanto, invengdes que, por exemplo,
tenham como intencdo direta provocar uma reducdo ao tempo de acesso a memoria,
um melhor controle de um elemento de robd ou uma melhor codificagdo de um sinal




































