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Sao Paulo, 15 de maio de 2012.

Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial

RE: Comentarios da Google a Consulta Publica 01/2012, relativa aos
procedimentos para exame de pedidos de patentes envolvendo invengdes
implementadas por programa de computador.

I. Introducgao

A Google agradece a oportunidade de apresentar comentarios a Consulta Publica
01/2012, relativa aos procedimentos para exame de pedidos de patentes envolvendo invengdes
implementadas por programa de computador. Como mencionado nas Diretrizes de Exame, seu
proposito é auxiliar na andlise técnica dos pedidos de patente envolvendo invencdes
implementadas por um programa de computador, em conformidade com o artigo 10 da Lei de

Propriedade Industrial e os procedimentos estabelecidos no Ato Normativo 127/97.

O objetivo primordial de qualquer sistema de patentes é promover a inovagéo. Politicas
publicas que fomentem esse objetivo devem limitar o escopo da matéria patenteavel de acordo
com critérios que mais beneficiem a inovagédo. Em particular, ndo devem ser concedidas patentes
sobre conceitos abstratos ou elementares, as quais atravancariam indevidamente futuras
inovagdes. O artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial reconhece esse principio ao enumerar
diversas exce¢des sobre o que constitui matéria patenteavel, incluindo, entre outras, descobertas,
teorias cientificas e métodos matematicos; concepgbes puramente abstratas; esquemas, planos,
principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de

fiscalizagéo; e programas de computador em si.

Para assegurar que patentes ndo sejam indevidamente concedidas nessas areas de
exclusdo, e que as patentes concedidas promovam — em lugar de impedir — a inovagéo, as
diretrizes de aplicag¢éo do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial devem claramente mencionar
que conceitos abstratos, métodos comerciais e programas de computador ndo sido patenteaveis,
ainda que implementados em um dispositivo computacional. Isso é especialmente importante
para diretrizes relacionadas com software, tecnologia marcada por inovagbes dinamicas a
impulsionar o desenvolvimento econémico. Sem diretrizes exigindo a plena aplicagédo do artigo 10
da Lei de Propriedade Industrial, patentes abstratas de software ameacam paralisar essa

inovagéo e emperrar o motor econémico da tecnologia digital.
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Il. Patentes abstratas de software impedem a inovagao

Patentes de software tipicamente contém reivindicacdes de execugdo de uma
funcionalidade ou de obtencdo de um resultado em um dispositivo computacional. Ao escrever
codigo de software, programadores investem tempo substancial e um grande nivel de habilidade
ao tomar milhares de decis6es sobre como melhor alcangar a fung&o ou o resultado desejado. A
maioria das fungdes e dos resultados possiveis podem ser obtidos por meio de diferentes

“caminhos” de programacéo.

Os requerentes de patentes muitas vezes tentam obter patentes abstratas de software
como tentativa de incluir na protecao patentaria todos os meios possiveis de alcangar a fungéo
desejada. Esses pedidos tipicamente ndo contém nenhuma descrigcdo das ag¢des especificas que
precisam ser executadas para realizar a fungdo ou atingir o resultado desejado. A patente de
software em disputa na recente decisdo Dealertrack nos EUA' oferece um bom exemplo disso. No
caso Dealertrack, as reivindicagdes em questdo eram relacionadas ao gerenciamento de pedidos
de crédito. 2 Elas descreviam um método “auxiliado por computador” de operar uma sistema de
aplicacédo de crédito e faziam referéncia a diversos hardware, incluindo dispositivos terminais e
visuais. A funcéo reivindicada exigia diversos passos, incluindo o recebimento dos dados da
aplicagcéo de crédito de uma fonte, o recebimento do relatério de crédito de outra fonte de dados,
o0 encaminhamento da aplicagéo e dos dados do relatério para uma fonte remota de empréstimo,

e a resposta ao solicitante do crédito.?

O Tribunal americano corretamente entendeu que as reivindicacdes relativas a esse
software eram “abstratas” e, portanto, ndo constituiam matéria patenteavel nos termos da lei
Americana (35 U.S.C. §101)4. Em sua forma mais simples, essas reivindicacdes eram
direcionadas a funcgéo de processar a informagao de empréstimo por meio de uma clearinghouse.
O Tribunal rejeitou o argumento de que a condi¢do “auxiliado por computador” e a descricdo do
hardware tornavam as reivindicagbes suficientemente técnicas ou especificas para evitar sua
invalidacdo como abstratas, uma vez que elas silenciavam a respeito de como o computador
executava as fungdes descritas. Como o Tribunal esclareceu, para que um dispositivo
computacional possa atuar como um limite significativo ao escopo de uma reivindicagdo de
software e evitar que ela seja abstrata, a reivindicagdo deve ser clara e especifica sobre o papel

significativo que o dispositivo computacional tem ao executar as fungdes descritas.”

' Nos. 09-1566, -1588, 2012 U.S. App. LEXIS 1161 (Fed. Cir. Jan. 20, 2012) (disponivel em
2 Cf. U.S. Patent No. 7,181,427 — reivindicagdes 1, 3-4 (3 de Setembro de 1997).
® Cf. Dealertrack, 2012 U.S. App. LEXIS 1161, *47-8.
“A secdo 101 da Lei de Patentes dos EUA estabelece que “[w]hoever invents or discovers any
new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful
improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of
this title.” Leis da natureza, fenémenos fisicos e ideias abstratam estao fora do escopo da secao
101 e ndo representam matéria patenteavel. Cf. Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 3225 (2010).
® Cf. Dealertrack, 2012 U.S. App. LEXIS 1161, at *48-9.
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Reivindicagcbes abstratas de patentes, tais como aquelas invalidadas pela decisdo do
caso Dealertrack, representam uma ameaca significativa a inovacéo. ldeias abstratas, assim
como as leis da natureza, sdo os alicerces da descoberta cientifica, do progresso técnico e da
inovagdo. A inovagdo é sequencial — sempre aproveitando como base informagdes em dominio
publico e inovagdes que vieram antes. A monopolizagdo desses alicerces emperra a inovagéo ao

proibir, ou aumentar o custo, dos seus usos nos esforgos inventivos de outros.®

Permitir reivindicagbes abstratas possibilita que titulares de patentes detenham a
propriedade de conceitos genéricos, que eles nao criaram, e, com isso, impegam inovacdes
futuras que implementam esses conceitos genéricos de maneiras especificas.7 O sistema
patentario é baseado em um quid pro quo no qual os inventores revelam suas invencdes a
sociedade e recebem em troca direitos exclusivos correspondentes a essa revelagao.
Reivindicagbes abstratas rompem esse sistema, impedindo desenvolvimentos futuros de uma
maneira que ndo pode ser justificada pela invengéo e revelacdo contida em tais reivindicagdes.
De modo particular ao software, reivindicagdes abstratas inviabilizam injustificadamente fodo
software que atinge a fung&o descrita, seja existente agora ou criado no futuro. Como no caso
Dealertrack, ndo se deve permitir que titulares de patentes possam impedir toda implementacgéo
especifica de uma determinada fungéo, como a operagédo de uma clearinghouse de empréstimos,

independentemente do fato de essa fung&o ser ou ndo executada em um computador.

Proibir reivindicagbes abstratas relacionadas a software é especialmente importante para
a inovagdo na industria de software. Em seu livro “Patent Failure”, os professores James Bessen
e Michael Meurer relatam que o sistema de patentes dos Estados Unidos impde mais custos do
que beneficios a industria de software.® As patentes de software tém chances cinco vezes
maiores de estarem em discussdo em processos judiciais do que patentes quimicasg, eo
ambiente litigioso que engloba as patentes de software ameacga atrasar significativamente a
inovagdo. O sistema de patentes dos Estados Unidos drena recursos de pesquisa e atividades de
desenvolvimento e reduz os incentivos para futuros inventores, que precisam pagar por licencas
para evitar Iitigiosm, e também cria inseguranga nos negécios e aumenta o risco juridico que
inovadores devem sopesar em relacdo aos beneficios e lucros esperados com a nova

tecnologia.11

¢ cf. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. | slip op. 2 (2012); cf.
também Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 8 n.2 (1966).
cf. Mayo, 566 U.S. slip op.,17 (“And so there is a danger that the grant of patents that tie up [new
laws of nature’s] use will inhibit future innovation premised upon them, a danger that becomes
acute when a patented process amounts to no more than an instruction to ‘apply the natural law.”
gcitagéo omitida)).

Cf. James Bessen & Michael J. Meurer, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers
Put Innovators at Risk (Princeton 2008).
® Cf. James Bessen, A Generation of Software Patents, B.U. Law Sch. Working Paper 11-31, 10-
11 (2011).
% Cf. Bessen & Meurer, supra nota 10, 199.
"id., 131.
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A prevaléncia de litigios e disputas sobre patentes de software deriva, ao menos em

parte, da natureza abstrata de muitas patentes de software concedidas. Como explicam Bessem
e Meurer, “muitas patentes de software reivindicam todas as tecnologias relacionadas a uma
forma similar ou todos os métodos de alcangar um resultado, quando a invengdo em si € muito
mais limitada e frequentemente trivial”'2. A hiperabrangéncia das reivindicagcdes de patentes de
software contribui com as disputas sobre violagdes quando um titular de patente questiona
produtos com pouca conex&o aparente com a invencao original.13 A falta de clareza envolvendo
os limites das reivindicagdes abstratas de software também aumenta as disputas. Esses limites
sdo frequentemente obscuros porque a dificil tarefa de descrever tecnologias por meio de
palavras torna-se ainda pior quando as reivindicagbes s&o abstratas e desvinculadas de um

dispositivo especifico ou de sua operag:éo.14

Os limites obscuros das reivindicagbes abstratas de software causam um problema
adicional a inovagdo, ao deixar de fornecer a sociedade avisos de direitos existentes e ao criar
incertezas sobre a responsabilidade por violagdes, o que desmotiva investimentos. Em
contrapartida, direitos patentarios claramente definidos promovem a inovagéo porque infratores
em potencial podem avaliar o custo de usar a tecnologia e o risco de violagdo ao decidir se devem
ou nao obter licencas ou se desviar das patentes existentes. Mas reivindicagbes abstratas de

software, quando séo vagas e mal definidas, podem tornar essas atividades quase impossiveis.15
I1l. O artigo 10 da LPI deve proibir reivindicagdes abstratas sobre software

A Google recomenda que o INPI deixe claro em suas Diretrizes de Exame que
reivindicagdes abstratas sobre software - que frequentemente englobam quase todos os meios de
executar uma funcéo descrita por meio de software -, enquadram-se nas excegdes do artigo 10
da Lei de Propriedade Industrial e ndo s&do invengdes patenteaveis. As Diretrizes de Exame
devem deixar esse ponto claro, independentemente de essas reivindicagbes descreverem um
dispositivo computacional ou outros equipamentos. A clareza para os examinadores contribuira

com patentes de mais qualidade e ajudara a promover a inovagédo em software.
A. Comentarios sobre a se¢do 2 das Diretrizes de Exame

A Secéo 2 das Diretrizes de Exame esclarece que, para que uma reivindicagdo descreva

uma invencdo que seja matéria patenteavel, ela ndo deve ter relagdo com nenhuma das excec¢bes

"2 id., 213.
3 See, e.g., Eolas v. Adobe Sys., Inc., 810 F. Supp. 2d 795 (E.D. Tex. 2011); Joe Mullin, Texas
Jury Strikes Down Patent Troll’'s Claim to Own the Interactive Web, Wired.com, Feb. 9, 2012,
http://www.wired.com/threatlevel/2012/02/interactive-web-patent (“Eolas [the plaintiff] maintained
its patents entitled the company to royalty payments from just about anyone running a website with
‘interactive’ features, like rotating pictures or streaming video.”).
¥ See Bessen & Meurer, supra note 10, at 199
' See Federal Trade Commission, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and
Remedies with Competition 74 (2011).
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enumeradas no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. Essas exceg¢des incluem, entre outras,
descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos; concepgdes puramente abstratas;
esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos,
publicitarios, de sorteio e de fiscalizagédo; e programas de computador em si. Reivindicacdes que
englobem quase todas as formas de programagéo para executar uma fung¢do ou alcangar um
resultado por meio de software devem sempre ser incluidas nas exce¢des previstas no artigo 10
da Lei de Propriedade Industrial. Essas reivindica¢gdes abrangem conceitos abstratos porque lhes
falta especificidade sobre como a fungdo ou resultado desejados s&o alcangados. Além disso,
muitas dessas reivindicagdes relacionam-se com métodos (comerciais, contabeis ou financeiros,
como a clearinhouse de empréstimos no caso Dealertrack), e podem ser rejeitadas sob esse

fundamento.

Reivindicagbes abstratas ou relacionadas com métodos comerciais ou similares nao
devem escapar das excegdes previstas no artigo 10 apenas pelo fato de descreverem que a
fungéo ou o resultado desejados s&o alcangados, por exemplo, pelo uso de um computador, pelo
uso de um componente de um computador (tal como um processador), ou por meio da Internet.
Computadores e hardware associado podem ser programados para executar muitas tarefas
diferentes de muitas maneiras diferentes, e eles ndo exercem papel significativo para permitir que
um método reivindicado, alcangado por meio de software, seja executado, ou para colocar limites

significativos ao escopo de uma reivindicagéo.

O Ato Normativo 127/97 e a se¢éo 2 das Diretrizes de Exame abordam o papel que um
computador ou outro equipamento descrito podem exercer para determinar se uma reivindicagao
descreve ou ndo matéria patenteavel. Por exemplo, o Ato Normativo 127/97 exige que uma
invencdo esteja inserida em um setor técnico (item 15.1.2 c), resolva problemas técnicos,
constituindo a solugéo para tais problemas (item 15.1.2.e), e possua efeito técnico (item 15.1.2 f).
A secéo 2.1 das Diretrizes de Exame esclarecem sobre a aplicagdo do Ato Normativo 127/97 no

contexto de um programa de computador, dizendo:

A simples interacdo entre o programa de computador e o
hardware n&o garante que a criagcdo, como um todo, seja
considerada invengdo. E necessario discernir um efeito técnico
além desta interagéo, pois o efeito técnico de uma invengéo deve
obrigatoriamente ser intencional e diretamente controlado pela
invengéo proposta (...)

Esta explicacdo é consistente com a posi¢gdo de que uma reivindicagdo abstrata de
patente ndo pode ser excluida das excec¢bes do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, nem
pode deixar de satisfazer os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 para ser considerada
uma invencéo, apenas pelo fato de descrever elementos de hardware. No entanto, uma afirmagéo

explicita deste principio nas Diretrizes de Exame forneceria uma diretriz clara aos examinadores
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de patentes e a sociedade, necessaria para evitar a concessdo de patentes amplas e abstratas

relacionadas a software que poderiam prejudicar a inovagéo.

A Google também recomenda que as Diretrizes de Exame deixem claro que os requisitos
de “problema técnico” e “efeito” do Ato Normativo 127/97 sejam rigosoramente exigidos, de modo
a impedir a patenteabilidade de reivindicagbes abstratas relacionadas a software ou a outras
excegdes previstas no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. Por exemplo, uma reivindicagéo
similar as reivindicagdes do caso Dealertrack deve ser negada, com fundamento nos requisitos de
“problema técnico” e “efeito”, pois aborda um método para processar informacgdes financeiras por
meio de uma clearinghouse, deixando de descrever quaisquer elementos técnicos além daqueles

relacionados ao proprio método financeiro reivindicado.®
B. Comentarios sobre a segido 3 das Diretrizes de Exame

A Secdo 3 das Diretrizes de Exame deve ser consistente com a Segéo 2, fornecendo
diretrizes claras aos examinadores de patente e a sociedade sobre como aplicar o artigo 10 da
Lei de Propriedade Industrial e o Ato Normativo 127/97 a pedidos de patente, de forma a evitar
patentes abstratas de software que poderiam prejudicar a inovagédo. As diversas afirmacdes
sugerindo uma gama mais ampla de matéria patenteavel relacionada a programas de
computador, constantes da Secéo 3, devem ser modificadas ou eliminadas. Além disso, a Secao
3, assim como a Secédo 2, deve conter declaragdes explicitas de que reivindicagées englobando
praticamente todas as formas de executar uma fungcdo descrita ou de alcangar um resultado
especifico por meio de software ndo sdo matéria patenteavel, mesmo se descreverem
dispositivos computacionais associados. Para atingir esses objetivos, sugerimos que a Sec¢do 3

seja modificada conforme descrito abaixo:

1. Esclarecer que todos os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 devem ser

cumpridos

A secdo 3 comega identificando “trés classes de problemas possivelmente patenteaveis
por invencgdes implementadas por computador: i) Grandezas fisicas em um processo em que um
produto fisico é gerado; ii) Grandezas Fisicas em um processo em que um produto virtual é

gerado; iii) Grandezas abstratas em um processo em que um produto virtual é gerado.

Essas classes parecem ser descrigdes de potenciais “problemas técnicos” que podem
satisfazer os requisitos do Ato Normativo 127/97, itens 15.1.2 (e). Os itens 15.1.2(c) e 15.1.2(f) do
Ato Normativo 127/97 ainda requerem analise da “area técnica” e “efeitos técnicos”, bem como do
“problema técnico” para determinar a patenteabilidade da matéria, mas as Diretrizes de Exame

sdo ambiguas neste ponto. A Secéo 3 deve ser modificada para deixar claro que os problemas

' Cf. Diretrizes de Exame, Sec¢do 2.3
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descritos tem como objetivo fornecer diretrizes em apenas um dos trés requisitos do Ato
Normativo 127/97 — o “problema técnico” — e que um examinador de patentes também deve

observar se os outros dois requisitos foram atendidos para identificar se a matéria é patenteavel.
2. Eliminar o terceiro problema descrito

O terceiro problema descrito, “grandezas abstratas em um processo em que um produto
virtual é gerado”, somente é definido pelo que ele ndo é: as Diretrizes de Exame definem este
problema como ‘o processamento que n&o manipula diretamente forcas da natureza ou
proporciona a transformagédo da matéria, tal como em (i), tampouco representa dados fisicos, tal
como em (ii)”. Essa definicdo abrange todos os outros problemas néo cobertos de outra forma
pelos dois primeiros problemas descritos na Se¢éo 3 e, como resultado, engloba problemas que
ndo sdo técnicos e que ndo deveriam satisfazer os requisitos do Ato Normativo 127/97.
Recomendamos a eliminagdo desta descricdo de problemas para os quais invengdes
implementadas por um computador sdo possivelmente patentaveis porque ela poderia possibilitar

a patenteabilidade de reivindicagdes abstratas relacionadas a software.
3. Eliminar ou esclarecer os trés casos especificos

A Secdo 3 das Diretrizes descreve trés casos de invengdes que podem ser
implementadas por um programa de computador: algoritmos (Sec¢&o 3.1), software embarcado
(Secao 3.2) e processamento e processadores de texto (Se¢do 3.3). Recomendamos que essas
descricdes sejam eliminadas das Diretrizes de Exame, porque elas ndo fornecem nenhuma
diretriz além dos exemplos mais especificos ja previstos na Secado 2 e, ao mesmo tempo, fazem
amplas declaragbes que poderiam ser utilizadas para possibilitar a patenteabilidade de

reivindicagdes abstratas relacionadas a software.

A secao 3.1 simplesmente repete que algoritmos geralmente ndo séo patenteaveis, mas
que podem ser patenteaveis se executados em um determinado hardware cujo objetivo é a
resolugdo de um problema técnico, produzindo efeito técnico. Essa descricdo pouco acrescenta

as Diretrizes de Exame.

A Secédo 3.2 estabelece que estar embarcado € uma indicagédo de que o software é uma
invengdo porque esta “inerentemente associado” a um produto. Uma melhor andlise, como
sugerido pela Sec¢&o 2.1, reconhece que a interagéo entre o software e o hardware néo indica que
a criagdo como um todo sera considerada uma invenc¢éo, independentemente de o software estar
ou ndo embarcado. Se a Sec¢do 3.2 permanecer nas Diretrizes de Exame, ela deve esclarecer
que o efeito técnico nestes casos deve ser especifico e claro, bem como deve estar integralmente
ligado ao hardware no qual o software estd embarcado para que a existéncia do hardware seja

levada em consideragdo na analise da patenteabilidade. Caso contrario, titulares de patentes
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poderiam incluir em suas reivindicagdes elementos de hardware direcionados a elementos nao-

patenteaveis, burlando as exigéncias e os requisitos do Ato Normativo 127/97.

A Secéo 3.3 aplica-se a processadores de texto. Nao esta claro por qual motivo este tipo
de programa foi destacado, ja que tipicamente ele ndo gera um efeito técnico e ndo deve ser
considerado matéria patenteavel. Esta secdo deve ser eliminada ou, caso permanega,
modificada. A Secéo 3.3 afirma que criagbes aplicadas a processadores de texto (métodos de
processamento de texto), que tragam efeitos técnicos, tais como a otimizagdo de recursos de
hardware ou da interface homem-maquina, podem ser consideradas invencdo. Esta explicagcéo é
dificil de ser aplicada e pode resultar em concessdes indevidas de patentes. Portanto, as
Diretrizes de Exame devem ser modificadas para esclarecer que os efeitos técnicos devem estar
relacionados com a alegada matéria inventiva, e ndo serem meramente tangenciais a
reivindicagdo. As Diretrizes acertadamente esclarecem que um método corretor de texto,
enquanto reivindicado como um conjunto de regras linguisticas, ndo é considerado invengéo, por
ser concepgao puramente abstrata que diz respeito a construgédo do idioma propriamente dito. No
entanto, para maior clareza, as Diretrizes devem ser modificadas para esclarecer que mesmo se
um meétodo corretor de texto for reivindicado em conjunto com hardware (tal como um
processador para executar o método, ou meméria para armazenar palavras), a reivindicagédo
ainda assim nao seria patenteavel devido a auséncia de conexdo entre os elementos técnicos

descritos e as limitagdes substanciais da reivindicagéo.
IV. Concluséao

A Google recomenda que o INPI modifique as Diretrizes de Exame tal como exposto
acima e, em particular, deixe claro que o artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial proibe
reivindicagdes abstratas relacionadas a software que descrevam uma fungcéo ou um resultado e
que abranjam praticamente todos os diferentes “caminhos” de programacao utilizados em um
software para alcancgar essa fungédo ou esse resultado. Permitir tais patentes representaria uma
verdadeira ameaga a inovagao na industria de software, atravancando ou impedindo a atividade

inventiva de terceiros.

Vi / )

/ ‘! vt _=—/f,,7 nov
Daniel Arbix Marcel Leonardi
Advogado Corporativo Diretor de Politicas Publicas
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( ) agente
( ) usuério
() representante de 6rgdo de classe ou associacdo

( ) representante de instituicdo governamental
( ) representante de 6rgaos de defesa do consumidor
( X)) outros, especificar: interessado

Consulta Publica sobre os Procedimentos para exame de pedidos de patentes envolvendo invengdes,

implementadas por programa de computador.

ITEM DAS .
DIRETRIZES PROPOSTA DE ALTERACAO JUSTIFICATIVA
Secédo 2 (1) Afirmacéo explicita de que uma reivindicacdo ab  strata de patente ndo |A Secédo 2 das Diretrizes de Exame esclarece que, para que

pode ser excluida das excec¢bes do artigo 10 da Lei
Industrial, nem pode deixar de satisfazer os requis
Normativo 127/97 para ser considerada uma invencao,
de descrever elementos de hardware.

(2) Recomendacéo para que as Diretrizes de Exame de
requisitos de “problema técnico” e “efeito” do Ato
sejam rigosoramente exigidos, de modo a impedir a p
reivindicacdes abstratas relacionadas a software ou
previstas no artigo 10 da Lei de Propriedade Indust

de Propriedade
itos técnicos do Ato

apenas pelo fato

ixem claro que os

Normativo 127/97

atenteabilidade de
a outras excecoes

rial.

uma reivindicacdo descreva uma invencao que seja matéria
patenteavel, ela ndo deve ter relagdo com nenhuma das
excecdes enumeradas no artigo 10 da Lei de Propriedade
Industrial. Essas exce¢fes incluem, entre outras, descobertas,
teorias cientificas e métodos matematicos; concepgdes
puramente abstratas; esquemas, planos, principios ou métodos
comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de
sorteio e de fiscalizacéo; e programas de computador em si.
Reivindicacdes que englobem quase todas as formas de
programagao para executar uma funcdo ou alcangar um
resultado por meio de software devem sempre ser incluidas nas
excecdes previstas no artigo 10 da Lei de Propriedade
Industrial. Essas reivindicacdes abrangem conceitos abstratos
porque Ihes falta especificidade sobre como a fungéo ou
resultado desejados sdo alcangados. Além disso, muitas
dessas reivindicagdes relacionam-se com métodos (comerciais,
contabeis ou financeiros, como a clearinhouse de empréstimos
no caso Dealertrack), e podem ser rejeitadas sob esse
fundamento.

Reivindicacdes abstratas ou relacionadas com métodos
comerciais ou similares ndo devem escapar das excecdes
previstas no artigo 10 apenas pelo fato de descreverem que a
funcdo ou o resultado desejados sdo alcancados, por exemplo,

elo uso de um computador, pelo uso de um componente de




um computador (tal como um processador), ou por meio da
Internet. Computadores e hardware associado podem ser
programados para executar muitas tarefas diferentes de muitas
maneiras diferentes, e eles ndo exercem papel significativo
para permitir que um método reivindicado, alcancado por meio
de software, seja executado, ou para colocar limites
significativos ao escopo de uma reivindicacao.

O Ato Normativo 127/97 e a sec¢édo 2 das Diretrizes de Exame
abordam o papel que um computador ou outro equipamento
descrito podem exercer para determinar se uma reivindicacdo
descreve ou ndo matéria patenteavel. Por exemplo, o Ato
Normativo 127/97 exige que uma invencao esteja inserida em
um setor técnico (item 15.1.2 c), resolva problemas técnicos,
constituindo a solugéo para tais problemas (item 15.1.2.e), e
possua efeito técnico (item 15.1.2 f). A secéo 2.1 das Diretrizes
de Exame esclarecem sobre a aplicacdo do Ato Normativo
127/97 no contexto de um programa de computador, dizendo:

A simples interacdo entre o programa de computador e o
hardware nao garante que a criagdo, como um todo, seja
considerada invencéo. E necessario discernir um efeito técnico
além desta interacao, pois o efeito técnico de uma invengao
deve obrigatoriamente ser intencional e diretamente controlado
pela invencgéo proposta (...)

Esta explicacdo é consistente com a posi¢do de que uma
reivindicacdo abstrata de patente ndo pode ser excluida das
excecdes do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, nem
pode deixar de satisfazer os requisitos técnicos do Ato
Normativo 127/97 para ser considerada uma invencéo, apenas
pelo fato de descrever elementos de hardware. No entanto,
uma afirmacéo explicita deste principio nas Diretrizes de
Exame forneceria uma diretriz clara aos examinadores de
patentes e a sociedade, necesséria para evitar a concessao de
patentes amplas e abstratas relacionadas a software que
poderiam prejudicar a inovagao.

A Google também recomenda que as Diretrizes de Exame
deixem claro que os requisitos de “problema técnico” e “efeito”
do Ato Normativo 127/97 sejam rigosoramente exigidos, de
modo a impedir a patenteabilidade de reivindicacdes abstratas
relacionadas a software ou a outras excecgdes previstas no
artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. Por exemplo, uma
reivindicacao similar as reivindicacdes do caso Dealertrack
deve ser negada, com fundamento nos requisitos de “problema




técnico” e “efeito”, pois aborda um método para processar
informacdes financeiras por meio de uma clearinghouse,
deixando de descrever quaisquer elementos técnicos além
daqueles relacionados ao proprio método financeiro
reivindicado.

Secédo 3

(1) Esclarecer que todos os requisitos técnicos do
devem ser cumpridos

(2) Eliminar o terceiro problema descrito ( “grande
processo em que um produto virtual € gerado”)

(3) 3. Eliminar ou esclarecer os trés casos especif

Ato Normativo 127/97

zas abstratas em um

icos de invencbes que

podem ser implementadas por um programa de computad or.

A Secdo 3 das Diretrizes de Exame deve ser consistente com a
Secédo 2, fornecendo diretrizes claras aos examinadores de
patente e a sociedade sobre como aplicar o artigo 10 da Lei de
Propriedade Industrial e o Ato Normativo 127/97 a pedidos de
patente, de forma a evitar patentes abstratas de software que
poderiam prejudicar a inovacdo. As diversas afirmacdes
sugerindo uma gama mais ampla de matéria patenteavel
relacionada a programas de computador, constantes da Secéo
3, devem ser modificadas ou eliminadas. Além disso, a Secao
3, assim como a Secao 2, deve conter declaracfes explicitas
de que reivindicacdes englobando praticamente todas as
formas de executar uma funcéo descrita ou de alcancar um
resultado especifico por meio de software ndo sdo matéria
patenteavel, mesmo se descreverem dispositivos
computacionais associados. Para atingir esses objetivos,
sugerimos que a Secao 3 seja modificada conforme descrito
abaixo:

1. Esclarecer que todos os requisitos técnicosdo A to
Normativo 127/97 devem ser cumpridos

A secado 3 comeca identificando “trés classes de
problemas possivelmente patenteaveis por invencdes
implementadas por computador: i) Grandezas fisicas em um
processo em que um produto fisico é gerado; ii) Grandezas
Fisicas em um processo em que um produto virtual € gerado;
iii) Grandezas abstratas em um processo em que um produto
virtual € gerado.

Essas classes parecem ser descri¢cdes de potenciais
‘problemas técnicos” que podem satisfazer os requisitos do Ato
Normativo 127/97, itens 15.1.2 (e). Os itens 15.1.2(c) e 15.1.2(f)
do Ato Normativo 127/97 ainda requerem analise da “area
técnica” e “efeitos técnicos”, bem como do “problema técnico”
para determinar a patenteabilidade da matéria, mas as
Diretrizes de Exame sdo ambiguas neste ponto. A Sec¢éo 3
deve ser modificada para deixar claro que os problemas

descritos tem como objetivo fornecer diretrizes em apenas um




dos trés requisitos do Ato Normativo 127/97 — o “problema

técnico” — e que um examinador de patentes também deve
observar se os outros dois requisitos foram atendidos para

identificar se a matéria é patenteavel.

2. Eliminar o terceiro problema descrito

O terceiro problema descrito, “grandezas abstratas em um
processo em que um produto virtual é gerado”, somente é
definido pelo que ele ndo é: as Diretrizes de Exame definem
este problema como “o processamento que ndo manipula
diretamente forcas da natureza ou proporciona a transformacao
da matéria, tal como em (i), tampouco representa dados fisicos,
tal como em (ii)". Essa definicdo abrange todos os outros
problemas ndo cobertos de outra forma pelos dois primeiros
problemas descritos na Secdo 3 e, como resultado, engloba
problemas que ndo sdo técnicos e que ndo deveriam satisfazer
0s requisitos do Ato Normativo 127/97. Recomendamos a
eliminacao desta descricdo de problemas para os quais
invencdes implementadas por um computador séo
possivelmente patentaveis porque ela poderia possibilitar a
patenteabilidade de reivindicacdes abstratas relacionadas a
software.

3. Eliminar ou esclarecer os trés casos especificos

A Secdo 3 das Diretrizes descreve trés casos de invencdes que
podem ser implementadas por um programa de computador:
algoritmos (Secao 3.1), software embarcado (Secédo 3.2) e
processamento e processadores de texto (Secéo 3.3).
Recomendamos que essas descricdes sejam eliminadas das
Diretrizes de Exame, porque elas ndo fornecem nenhuma
diretriz além dos exemplos mais especificos ja previstos na
Secdo 2 e, a0 mesmo tempo, fazem amplas declaracdes que
poderiam ser utilizadas para possibilitar a patenteabilidade de
reivindicacdes abstratas relacionadas a software.

A secdo 3.1 simplesmente repete que algoritmos geralmente
ndo sdo patenteaveis, mas que podem ser patenteaveis se
executados em um determinado hardware cujo objetivo é a
resolucdo de um problema técnico, produzindo efeito técnico.
Essa descricdo pouco acrescenta as Diretrizes de Exame.

A Secdo 3.2 estabelece que estar embarcado € uma indicacéo

de que o software é uma invencao porque esta “inerentemente
associado” a um produto. Uma melhor analise, como sugerido




pela Secdo 2.1, reconhece que a interacdo entre o software e o
hardware nao indica que a criagdo como um todo sera
considerada uma invenc¢éo, independentemente de o software
estar ou ndo embarcado. Se a Sec¢éo 3.2 permanecer nas
Diretrizes de Exame, ela deve esclarecer que o efeito técnico
nestes casos deve ser especifico e claro, bem como deve estar
integralmente ligado ao hardware no qual o software esta
embarcado para que a existéncia do hardware seja levada em
consideracdo na analise da patenteabilidade. Caso contrario,
titulares de patentes poderiam incluir em suas reivindicacfes
elementos de hardware direcionados a elementos ndo-
patenteaveis, burlando as exigéncias e os requisitos do Ato
Normativo 127/97.

A Secao 3.3 aplica-se a processadores de texto. Ndo esta claro
por qual motivo este tipo de programa foi destacado, ja que
tipicamente ele ndo gera um efeito técnico e ndo deve ser
considerado matéria patenteavel. Esta secdo deve ser
eliminada ou, caso permaneca, modificada. A Secéo 3.3 afirma
que criacBes aplicadas a processadores de texto (métodos de
processamento de texto), que tragam efeitos técnicos, tais
como a otimizacao de recursos de hardware ou da interface
homem-maquina, podem ser consideradas invencao. Esta
explicacéo é dificil de ser aplicada e pode resultar em
concessOes indevidas de patentes. Portanto, as Diretrizes de
Exame devem ser modificadas para esclarecer que os efeitos
técnicos devem estar relacionados com a alegada matéria
inventiva, e ndo serem meramente tangenciais a reivindicagao.
As Diretrizes acertadamente esclarecem que um método
corretor de texto, enquanto reivindicado como um conjunto de
regras linguisticas, ndo é considerado invenc¢éao, por ser
concepcao puramente abstrata que diz respeito a construcao
do idioma propriamente dito. No entanto, para maior clareza, as
Diretrizes devem ser modificadas para esclarecer que mesmo
se um método corretor de texto for reivindicado em conjunto
com hardware (tal como um processador para executar o
método, ou memoria para armazenar palavras), a reivindicagao
ainda assim nédo seria patenteavel devido a auséncia de
conexao entre os elementos técnicos descritos e as limitagdes
substanciais da reivindicagéo.

Este formulario devera ser encaminhado para o endereco eletrénico: saesp@inpi.gov.br ou por fax (0xx21) 3037-3638 ou ainda

diretamente a uma das Recepc¢des do INPI.




RESPONSAVEL: Google Brasil

DATA DE ENVIO: 15/5/2012

RESPOSTA:

Os comentarios referentes as propostas encaminhadas encontram-se abaixo.

ITEM:

ITEM:

Secao 2

ALTERACOES PROPOSTAS:

(1) Afirmacao explicita de que uma reivindicacdo abstrata de patente ndo pode ser
excluida das excec¢des do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, nem pode
deixar de satisfazer os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 para ser
considerada uma invencéo, apenas pelo fato de descrever elementos de hardware.

(2) Recomendacgéo para que as Diretrizes de Exame deixem claro que os requisitos
de “problema técnico” e “efeito” do Ato Normativo 127/97 sejam rigorosamente
exigidos, de modo a impedir a patenteabilidade de reivindicacbes abstratas
relacionadas a software ou a outras excecdes previstas no artigo 10 da Lei de
Propriedade Industrial.

RESPOSTA:

Acatadas. A Secao 2 foi revisada de forma a deixar claro que mesmo que a matéria
pleiteada em uma reivindicacdo contenha elementos de hardware, ainda assim
pode incidir nos incisos do Art. 10. Com relacéo a sugestao (2) considera-se que o
segundo paragrafo deixa claro a exigéncia de problema técnico e efeito técnico
para patenteabilidade.

Sec¢ao 3

ALTERACOES PROPOSTAS:
(1) Esclarecer que todos os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 devem ser
cumpridos

(2) Eliminar o terceiro problema descrito ( “grandezas abstratas em um processo
em que um produto virtual é gerado”)

(3) Eliminar ou esclarecer os trés casos especificos de invencbes que podem ser
implementadas por um programa de computador.

RESPOSTA:

(1) Acatada. Ja existe referéncia a necessidade da conformidade de inven¢des ao
AN 127/97 na Secédo 1, primeiro paragrafo. Porém, para melhor esclarecimento,
foram incluidas referéncias a Lei e ao Ato Normativo também na Secéo 3.

(2) Nao acatada. Um processo que utiliza grandezas abstratas para a solugcéo de
problemas praticos pode ser considerado invencdo desde que esteja resolvendo
um problema da natureza técnica utilizando-se de meios técnicos, tal como previsto
no Ato Normativo 127/97.



(3) Acatada. O texto foi alterado para melhor clareza, e as antigas Secobes 3.1, 3.2
e 3.3 deram origem a nova Secao 4. Entende-se que “reivindicacdes abstratas”,
por ndo estarem diretamente aplicadas a problemas praticos, incidem diretamente
no Art. 10. E importante esclarecer que o fato de um processo envolver a
manipulacdo de grandezas abstratas ndo implica necessariamente que uma
reivindicacéo pleiteando tal processo seja considerada abstrata.



