FORMULARIO DE CRITICAS E

SUGESTOES

CONSULTA PUBLICA N° 01/2012
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( ) agente
( ) usuério

(x) representante de 6rgdo de classe ou associacdo

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

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

implementadas por programa de computador.

ITEM DAS
DIRETRIZES

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Resumo

Substituir o termo “envolvendo invengdes implementadas por programa de‘programa”, além de ser menos restritiva, esta harmonizada 4

computador” por “envolvendo inven¢des implementadas por computador”.

AlteracBes de mesma natureza sdo sugeridas ao longo de todo o texto das
diretrizes

A expressdo “implementada por computador” sem o termo

legislacdo internacional (computer implemented inventions),
bem como ndo remete ao programa de computador per se.
Ainda que no presente caso seja 0 género e no caso do artigo
10 seja a espécie, ambos tém a mesma nomenclatura, gerando
indefinicdo e ambiguidade.

Como esta: Para a andlise do enquadramento da criagdo dentro do Art. 10
da LPI podera ser necessaria uma busca ao estado da técnica para
identificacdo do problema técnico que esta sendo resolvido.

Proposta de alteracdo : Quando da busca do estado da técnica, o
examinador podera identificar a necessidade de definir o problema técnicq
quando da sua analise da existéncia ou ndo de atividade inventiva.

Em principio o relatério descritivo deve apontar o problema
técnico a ser resolvido. No entanto, quando ele realizar a busca|
para determinar a existéncia de novidade e atividade inventiva,
0 examinador podera detectar a necessidade de redefinir o
problema técnico a ser resolvido. E importante frisar que o
examinador ndo devera fazer uma busca limitada a deteccédo do
problema técnico, mas sim avaliar o problema baseado no
resultado da busca de novidade e atividade inventiva.

2.1

Como esta: Conjunto de instru¢des em uma linguagem, cédigo fonte ou
estrutura de cédigo fonte, mesmo que criativas, ndo sdo consideradas
invencdes, ainda que proporcionem efeitos técnicos. Por exemplo, alteracdes|
no caédigo fonte do programa, sem alteracdo no método, que tragam o

Mover a sentenca relativa a protecao autoral do programa de
computador para o paragrafo anterior permite um texto mais
Coeso e com um menor numero de sentencas contraditérias,
dando maior clareza ao conteudo.

beneficio de maior velocidade, menor tamanho, modularidade, etc., apesar d¢




serem efeitos técnicos, pertencem ao ambito do programa de computador em
Si.

No entanto, uma solugdo técnica, seja através de processo ou produto
associado ao processo, é passivel de protecdo por patente de invengéo,
desde que estes ndo se refiram ao programa de computador em si. O
programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, ndo €
considerado invencao e, portanto, é excluido da patenteabilidade.

Proposta de alteracdo: Conjunto de instru¢des em uma linguagem, codigo
fonte ou estrutura de codigo fonte, mesmo que criativas, ndo sao
consideradas invencgdes, ainda que proporcionem efeitos técnicos. Por
exemplo, alteragc6es no codigo fonte do programa, sem alteracdo no método,
que tragam o beneficio de maior velocidade, menor tamanho, 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 €& considerado invencdo e, portanto, € excluido da
patenteabilidade.

No entanto, uma solugdo técnica, seja através de processo ou produto
associado ao processo, é passivel de protecdo por patente de invengéo,
desde que estes ndo se refiram ao programa de computador em si.

Como esta: Considera-se como “efeito técnico”, os efeitos alcancados aqg
longo de todas as etapas desenvolvidas pela invencdo implementada por
programa de computador.

A redacdo atual da a entender que se esta a definir o termo
‘efeito técnico”, o que efetivamente ndo estd, e, ademais, pode
gerar a interpretagdo que todos os passos do método ou
processo implementado por computador necessariamente
precisam apresentar algum efeito técnico, quando podem existin

2.1 _ ) o . . . _|passos isolados dentro de um método ou processo que nag
Proposta de alteracdo: Ao determinar a existéncia ou néo de “efeito técnico”;apresentam um efeito técnico. O método, processo ou objeto
pode ser considerado o(s) efeito(s) alcancado(s) pela invencéo como um tododispositivo) como um todo deve apresentar o efeito técnico e
ou em qualquer das etapas do processo ou das caracteristicas do objeto. ndo deve ser olhado cada componente oOu passo
individualmente para se constatar a presenca do efeito técnico.
2.3 81°

Como esta: De forma geral, um método comercial, contabil, financeiro,
educativo, publicitario, de sorteio ou de fiscalizagdo pode ser implementado

Em nossa opinido, uma analise de mercado néag
necessariamente incide em um método comercial, haja vista

através de um programa de computador. Entretanto, o inciso Ill do Art. 10, d
LPI, determina que esquemas, planos, principios ou métodos, que sejam
comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio ou de
fiscalizacdo ndo sdo considerados invencdo. Como exemplos, pode-se citar;
analise de mercado, leildes, consorcios, programas de incentivo, métodos d
pontos de venda POS (Point of Sale), transferéncia de fundos, método
bancarios, processamento de impostos, seguros, analise de patrimonio,

andlise financeira, métodos de auditoria, planejamento de investimentos,

que pode ser meramente uma etapa pré-comercial, sem
qualquer relagéo direta com a realizagdo de um negodcio. O
mesmo raciocinio se aplica a transferéncia de fundos — que
pode ser um processo eminentemente técnico — e de analise
inanceira, que nao necessariamente estaria atrelada a um
método contabil, comercial ou financeiro. Por ouro lado, foram
incluidos outros exemplos que acreditamos se enquadrarem




planos de aposentadoria, convénios médicos, métodos de compras on-line,
método de vendas de passagens aéreas pela Internet, entre outros.

Proposta de alteracdo: De forma geral, um método comercial, contabil,
financeiro, educativo, publicitario, de sorteio ou de fiscalizagdo pode ser
implementado através de um programa de computador. Entretanto, o inciso ll|
do Art. 10, da LPI, determina que esquemas, planos, principios ou métodos,
gque sejam comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de
sorteio ou de fiscalizagdo ndo sdo considerados invencdo. Como exemplos,
pode-se citar: leildes, consorcios, programas de incentivo, métodos de pontos
de venda POS (Point of Sale), métodos bancérios e financeiros, analise de|
viabilidade de negdcio, processamento de impostos, seguros, andlise de
patriménio, 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.

nas limitac6es impostas pela LPI.

2.3 82°

Como estd: Se a matéria pleiteada por um método for indissociavel de
caracteristicas contabeis, educativas, publicitarias ou de sorteio e
fiscalizacdo, entdo tal método incide no Art. 10, ndo sendo considerado

(em um caixa automatico, por exemplo) pelo seu padrdo de imagens, cores €
textos, € passivel de patenteabilidade, uma vez que o reconhecimento de
imagens, cores e textos poderia ser aplicado a outros objetos que ndo apenas
uma nota bancaria (um documento de identidade, por exemplo).

Proposta de alteracdo: Se a matéria pleiteada por um método for
indissociavel de caracteristicas contdbeis, educativas, publicitarias ou de|
sorteio e fiscalizacdo, entdo tal método incide no Art. 10, ndo sendo
considerado invencdo. Um método que utilize um equipamento para 4d
identificacdo de uma nota bancéaria (em um caixa automéatico, por exemplo)
pelo seu padrdo de imagens, cores e textos, é passivel de patenteabilidade,
uma vez que o reconhecimento de imagens, cores e textos poderia ser
aplicado a outros objetos que ndo apenas uma nota bancéaria (um documento
de identidade, por exemplo).

invencdo. Um equipamento que realize a identificagdo de uma nota bancariaObserva-se ainda que este item 2.3 da diretriz vai além das

Jad que ndo ha proibicdo relativa ao patenteamento de
equipamentos, mas, sim, apenas a métodos comerciais,
contabeis etc., este trecho deve ser adaptado para deixar claro
que o método em questdo ndo seria privilegiavel e ndo o
equipamento que por natureza ja o é.

invencdes implementadas por computador e aborda a definicdo
para tema complexo, que sdo as invencdes relacionadas 4
métodos comerciais, financeiros ou contabeis, podendo sef
objeto de eventual diretriz em separado.

IAdemais, a definicdo de tais métodos é incompleta na presente
diretriz, uma vez que necessita de outras definicbes como o
que é considerado “variavel monetaria” e “variavel financeira”.

Ainda, os exemplos dados no ultimo paragrafo desta secao 2.3
deveriam ser dados claramente como nédo limitativos. Para
exemplificar, um método técnico para a verificacdo de saldo
pode ser patentedvel, se relacionada a implementacaog
estritamente técnica (interface, comunicagdo de dados, banco
de dados, criptografia etc.), independentemente da resposta
(saldo) que seré trazida ao usuério.

2.3

Incluséo de novo
paragrafo apés
2.3 82°

Proposta de alteracdo: Nos termos da lei, ndo sdo patenteaveis os métodos
puramente contabeis, comerciais ou financeiros, haja vista que, assim como|
0s atos mentais, ndo apresentam 0s requisitos previstos pela LPI para que

A intencdo dessa alteracdo é proporcionar uma visdo mais clara
de que uma reivindicacao pode definir um sistema voltado para
a realizacdo de um método comercial, contabil ou financeiro,

um processo nele exclusivamente fundamentado seja reconhecido como

lem que o objeto da protecdo nao recai sobre os métodos em si,




invencao. Por outro lado, métodos contabeis, financeiros e comerciais podem
estar integrados a um sistema que apresente novidade, funcionalidades ¢
contribuicdes técnicas, estando a ele geralmente associados recursos de
hardware e software. Por exemplo, um conjunto de métodos de negécio,
independentes entre si, mas implementados por programa de computador
associado a uma base fisica (hardware) que atua como interface entre os
diferentes métodos, formando assim um sistema, atenderia aos requisitos de
patenteabilidade, uma vez que o sistema em si poderia ser novo e inventivo.
Nesse sentido, para que sejam reconhecidos como invencdo e possam
receber a outorga do direito por meio de uma patente, os métodos acima|
elencados devem ser analisados sob a 6tica do caso concreto.

mas sobre o sistema (que ndo esta excluido da elegibilidade
para protecao).

3.2

Alterar o titulo “Software embarcado” para “Software on board "

Aproveitando a estrutura sugerida para o relatorio descritivo e
para as reivindicagbes de manter os termos usuais da técnica
em sua nomenclatura original, portanto ndo traduzida, sugere-
se manter o termo “on board” ao invés de traduzir o termo para
0 vernaculo, 0 gue pode causar ambiguidade.

4.2

Como estd: Um dos critérios para aferir a atividade inventiva é a presenca ou
ndo de funcionalidades alcancadas com relacdo ao estado da técnica. Ou
seja, 0 fato de a invencdo estar resolvendo problemas técnicos novos €
alcancando novas funcionalidades é um indicativo de que ha atividade

inventiva. Mesmo quando as funcionalidades sdo equivalentes, ainda assim §
possivel existir atividade inventiva.

Proposta de alteracdo: Um dos critérios para aferir a atividade inventiva é 4
presenca ou ndo de funcionalidades alcancadas com relacdo ao estado dd
técnica. Ou seja, o fato de a invencéao estar resolvendo problemas técnicos ou
alcancando aprimoramentos € um indicativo de que ha atividade inventiva.
Mesmo quando as funcionalidades sdo equivalentes, ainda assim é possivel
existir atividade inventiva.

Pela redacao atual, pode ser levada a interpretacdo que pard
se auferir a atividade inventiva de uma invengdo o problemal
técnico necessariamente precisa ser novo. No entanto, al
invencéo pode ser dotada de atividade inventiva mesmo sendog
destinada a solugcdo de um problema técnico conhecido.

IAdemais, pela redagdo atual, pode ser levada a interpretacdo
que para se auferir a atividade inventiva de uma invencéo,
necessariamente € preciso apresentar novas funcionalidades.
No entanto, as funcionalidades ou efeitos técnicos alcancados
pela invencdo podem ja ser conhecidos, mas o meio pelo qual
tais funcionalidades e efeitos técnicos sdo alcancados por uma
nova invencao pode apresentar atividade inventiva.

5.4.85°

Como esta: Uma reivindicagdo de processo deve pleitear um conjunto de
acOes e portanto ndo pode conter a expressdo “meios para”. Uma3
reivindicacao de produto deve pleitear os meios técnicos utilizados e nao um
conjunto de acdes.

Proposta de alteracdo: Uma reivindicacdo de processo deve pleitear um
conjunto de a¢cBes e ndo um conjunto de “meios para”. Do mesmo modo, uma
reivindicacao de produto deve pleitear os meios técnicos utilizados e ndao um
conjunto de acdes.

expressdo “meios para’ ndo acarreta em si uma presuncao
absoluta e automatica de falta de clareza e indefinicdo pelo
simples fato de estar inserida em uma reivindicacdo de
processo (método). Por exemplo, uma reivindicacag
independente de processo direcionada para um “método de
transmissao de dados sem fio” poderia conter dentre varias
subetapas “A, B, C, D. etc”, uma subetapa “B” na qual “os
dados sdo compartilhados em uma rede de acesso mdltiplo por
divisdo de cédigo (CDMA) que inclui meios para compressao de
dados adotando algoritmos simétricos de codificacao
aritmética;”, sendo que o simples fato dessa subetapa conter a

expressdo “meios para” ndo torna toda a reivindicacdo




automaticamente indefinida ou ndo clara, posto que um técnico
no assunto poderia facilmente delimitar que a matéria objeto da
protecdo esta limitada ao uso dos “meios” que executam 4
compressdo de dados. Ademais, estabelecer um tratamento
diferenciado para reivindicagcbes de processo frente as
reivindicacdes de produto com base em uma proibicdo absolutd
de que a reivindicacdes de processo contenham a expressao
‘meios para”, violaria o Artigo 27.1. do TRIPS, “[...] qualquer
invencdo, de produto ou de processo, em todos os se _tores

tecnolégicos, sera patenteavel , desde que seja nova, envolva|

um passo inventivo e seja passivel de aplicacao industrial [...]
as patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios serao

usufruiveis sem discriminagcdo  quanto ao local de invencao,
guanto a seu setor tecnologico e quanto ao fato de os bens

serem importados ou produzidos localmente.”

5.4.86°

Como esta: Ainda, o uso de termos como "meios para" na categoria de
reivindicacdo de produto ndo deve ser utilizado quando ocasionar indefinicag
e falta de clareza. E preferivel, sempre que possivel, que a reivindicacio
especifique tecnicamente, ao invés da expressao “meios para’, 0S meios
pleiteados e que possua referéncias numéricas aos desenhos. Desta forma €
preferivel se referir a “amplificador” ao invés de “meios para amplificar”.

Proposta de alteragdo: Ainda, o uso de termos como "meios para" nal
categoria de reivindicacdo de produto ndo deve ser utilizado unicamente
quando ocasionar indefinicdo e falta de clareza, devido a auséncia de
fundamentacdo ou de exemplos no relatério descritvo dos meios
empregados. Quando houver indefinicdo e falta de clareza, é preferivel,
sempre que possivel, que a reivindicacao especifique tecnicamente, ao invées
da expressdo “meios para”’, os meios pleiteados e que possua referéncias
numeéricas aos desenhos. Desta forma é preferivel se referir a “amplificador’

a0 invés de “meios para amplificar”.

Particularmente na eletrénica, € comum que um mesmo efeito
técnico seja alcancado por diversos meios, tais como software,
hardware, firmware etc. Empregar na reivindicacdo apenas um
dos meios da realizacdo contida no relatério descritivo e
desenhos € limitar a invencdo desnecessariamente sem
fundamento baseado no estado da técnica.

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: ABPI - Associacéo Brasileira da Propriedade Intelectual

DATA DE ENVIO: 15/05/12

RESPOSTA:

Os comentarios referentes as propostas encaminhadas encontram-se abaixo.

ITEM:

ITEM:

ITEM:

Resumo

ALTERACAO PROPOSTA:

Substituir o termo “envolvendo invencdes implementadas por programa de
computador” por “envolvendo invenc¢des implementadas por computador”.
Alteracbes de mesma natureza sdo sugeridas ao longo de todo o texto das
diretrizes

RESPOSTA:

N&o acatada. Entende-se que 0 uso do termo “programa” explicita a distingdo entre
uma invengdo e um programa de computador. A expressdo harmonizada com a
legislacdo internacional (“Invencbes Implementadas por Computador”) pode
permitir a interpretacdo equivocada de que tanto um programa de computador
poderia ser considerado invencdo (contrariando o Art 10 da LPI) como a de que
uma criacdo necessariamente dependeria do hardware (computador) para ser
considerada invencao.

2

TEXTO ORIGINAL:

Para a analise do enquadramento da criacdo dentro do Art. 10 da LPI podera ser
necessaria uma busca ao estado da técnica para identificacdo do problema técnico
gue esta sendo resolvido.

ALTERACAO PROPOSTA:
Quando da busca do estado da técnica, o examinador podera identificar a
necessidade de definir o problema técnico quando da sua andlise da existéncia ou
nao de atividade inventiva.

RESPOSTA:

N&o acatada. Entretanto, o texto da Secéo 2 foi modificado para esclarecer a ideia
de que para avaliar a incidéncia da matéria reivindicada no Art. 10 da LPI, as
reivindicacbes devem ser consideradas como um todo. Ainda, questdes ligadas a
identificacdo da contribuicdo da matéria pleiteada para fins de seu enquadramento
no Art. 10 sado abordadas nas Secdes 5.2 e 6.4.

2.1

TEXTO ORIGINAL:

Conjunto de instru¢des em uma linguagem, codigo fonte ou estrutura de codigo
fonte, mesmo que criativas, ndo sao consideradas invencdes, ainda que
proporcionem efeitos técnicos. Por exemplo, alteragbes no cédigo fonte do
programa, sem alteracdo no método, que tragam o beneficio de maior velocidade,
menor tamanho, modularidade, etc., apesar de serem efeitos técnicos, pertencem



ITEM:

ITEM:

ao ambito do programa de computador em si.

No entanto, uma solucao técnica, seja através de processo ou produto associado
ao processo, é passivel de protecdo por patente de invencado, desde que estes ndo
se refiram ao programa de computador em si. O programa de computador, naquilo
que € objeto de direito autoral, ndo é considerado invencao e, portanto, é excluido
da patenteabilidade.

ALTERACAO PROPOSTA:

Conjunto de instru¢des em uma linguagem, codigo fonte ou estrutura de codigo
fonte, mesmo que criativas, ndo sao consideradas invencdes, ainda que
proporcionem efeitos técnicos. Por exemplo, alteragbes no cédigo fonte do
programa, sem alteracdo no método, que tragam o beneficio de maior velocidade,
menor tamanho, modularidade, etc., apesar de serem efeitos técnicos, pertencem
ao ambito do programa de computador em si. O programa de computador, naquilo
que € objeto de direito autoral, ndo é considerado invencao e, portanto, é excluido
da patenteabilidade.

No entanto, uma solucao técnica, seja através de processo ou produto associado
ao processo, é passivel de protecdo por patente de invencdo, desde que estes nédo
se refiram ao programa de computador em si.

RESPOSTA:
Acatada parcialmente. A alteracdo proposta melhora a clareza do texto, e foi
utilizada com pequenas adaptacdes.

2.1

TEXTO ORIGINAL.:
Considera-se como “efeito técnico”, os efeitos alcancados ao longo de todas as
etapas desenvolvidas pela invencao implementada por programa de computador.

ALTERACAO PROPOSTA:

Ao determinar a existéncia ou ndo de “efeito técnico”, pode ser considerado o(s)
efeito(s) alcangcado(s) pela invencdo como um todo ou em qualquer das etapas do
processo ou das caracteristicas do objeto.

RESPOSTA:
Acatada parcialmente. O texto foi alterado para solucionar os problemas de
redacao apontados.

2.3 81°

TEXTO ORIGINAL:

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 Il do Art. 10, da LPI, determina que esquemas,
planos, principios ou meétodos, que sejam comerciais, contabeis, financeiros,
educativos, publicitérios, de sorteio ou de fiscalizagdo ndo sdo considerados
invencdo. Como exemplos, pode-se citar: analise de mercado, leildes, consorcios,
programas de incentivo, métodos de pontos de venda POS (Point of Sale),
transferéncia de fundos, métodos bancarios, processamento de impostos, seguros,
analise de patriménio, analise financeira, métodos de auditoria, planejamento de



ITEM:

investimentos, planos de aposentadoria, convénios médicos, métodos de compras
on-line, método de vendas de passagens aéreas pela Internet, entre outros.

ALTERACAO PROPOSTA:

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 Il do Art. 10, da LPI, determina que esquemas,
planos, principios ou meétodos, que sejam comerciais, contabeis, financeiros,
educativos, publicitérios, de sorteio ou de fiscalizagdo ndo sdo considerados
invencdo. Como exemplos, pode-se citar: leildes, consorcios, programas de
incentivo, métodos de pontos de venda POS (Point of Sale), métodos bancéarios e
financeiros, andlise de viabilidade de negdcio, processamento de impostos,
seguros, analise de patrimbnio, 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.

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. Concordamos que a sugestdo “andlise de viabilidade de
negoécio” € considerada método comercial ou financeiro e portanto foi incluida no
texto dos procedimentos. Quanto a “analise de mercado”, mesmo sendo uma
etapa pré-comercial, ndo retira o carater comercial inerente, e portanto incide no

Art. 10 da LPI.

2.3 8§2°

TEXTO ORIGINAL:

Se a matéria pleiteada por um método for indissociavel de caracteristicas
contabeis, educativas, publicitarias ou de sorteio e fiscalizacédo, entdo tal método
incide no Art. 10, ndo sendo considerado invencdo. Um equipamento que realize a
identificacdo de uma nota bancaria (em um caixa automatico, por exemplo) pelo
seu padrao de imagens, cores e textos, € passivel de patenteabilidade, uma vez
que o reconhecimento de imagens, cores e textos poderia ser aplicado a outros
objetos que ndo apenas uma nota bancaria (um documento de identidade, por
exemplo).

ALTERACAO PROPOSTA:

Se a matéria pleiteada por um método for indissociavel de caracteristicas
contabeis, educativas, publicitarias ou de sorteio e fiscalizacédo, entdo tal método
incide no Art. 10, ndo sendo considerado invencdo. Um método que utilize um
equipamento para a identificacdo de uma nota bancéaria (em um caixa automatico,
por exemplo) pelo seu padrdo de imagens, cores e textos, é passivel de
patenteabilidade, uma vez que o reconhecimento de imagens, cores e textos
poderia ser aplicado a outros objetos que ndo apenas uma nota bancéaria (um
documento de identidade, por exemplo).

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. O texto das Secdes 2 e 2.3 foi modificado para evidenciar o
carater limitativo dos exemplos, e melhor definir a matéria que incide no Art. 10,
inciso 1.



ITEM:

ITEM:

ITEM:

2.3

ALTERACAO PROPOSTA (Inclus&o de novo paragrafo apos o §2°):

Nos termos da lei, ndo s&o patenteaveis os meétodos puramente contabeis,
comerciais ou financeiros, haja vista que, assim como 0s atos mentais, nao
apresentam o0s requisitos previstos pela LPlI para que um processo nele
exclusivamente fundamentado seja reconhecido como invencdo. Por outro lado,
meétodos contabeis, financeiros e comerciais podem estar integrados a um sistema
que apresente novidade, funcionalidades e contribuicbes técnicas, estando a ele
geralmente associados recursos de hardware e software. Por exemplo, um
conjunto de métodos de negdcio, independentes entre si, mas implementados por
programa de computador associado a uma base fisica (hardware) que atua como
interface entre os diferentes métodos, formando assim um sistema, atenderia aos
requisitos de patenteabilidade, uma vez que o sistema em si poderia ser novo e
inventivo. Nesse sentido, para que sejam reconhecidos como invengédo e possam
receber a outorga do direito por meio de uma patente, os métodos acima elencados
devem ser analisados sob a ética do caso concreto.

RESPOSTA:

N&do acatada. Equipamento ou sistema que implemente meramente métodos
inclusos no inciso Il do Art. 10 ndo séo passiveis de patenteabilidade devido ao
fato da contribuicdo residir somente em matéria ndo considerada invencdo. Uma
discussdo mais aprofundada pode ser encontrada na nova Sec¢do 6.4 das
Diretrizes.

3.2

ALTERACAO PROPOSTA:
Alterar o titulo “Software embarcado” para “Software on board”.

RESPOSTA:

N&o acatada. O termo embarcado € mais apropriado ao tema em questao. O termo
embarcado provém de “embedded” e ndo de “on board”. Cabe ressaltar que o texto
referente a software embarcado foi movido para a nova Secéao 4.

4.2

TEXTO ORIGINAL:

Um dos critérios para aferir a atividade inventiva € a presenca ou nao de
funcionalidades alcancadas com relacdo ao estado da técnica. Ou seja, o fato de a
invencdo estar resolvendo problemas técnicos novos e alcancando novas
funcionalidades é um indicativo de que ha atividade inventiva. Mesmo quando as
funcionalidades sdo equivalentes, ainda assim é possivel existir atividade inventiva.

ALTERACAO PROPOSTA:

Um dos critérios para aferir a atividade inventiva é a presenca ou nao de
funcionalidades alcancadas com relacédo ao estado da técnica. Ou seja, o fato de a
invencdo estar resolvendo problemas técnicos ou alcancando aprimoramentos é
um indicativo de que ha atividade inventiva. Mesmo quando as funcionalidades s&o
equivalentes, ainda assim é possivel existir atividade inventiva.



ITEM:

ITEM:

RESPOSTA:
Acatada parcialmente. A alteracdo proposta € demasiadamente genérica, porém o
texto foi alterado para melhor clareza (ver nova Sec¢ao 5.2).

5.4 85°

TEXTO ORIGINAL:

Uma reivindicacao de processo deve pleitear um conjunto de acdes e portanto nao
pode conter a expressao “meios para”’. Uma reivindicagédo de produto deve pleitear
0S meios técnicos utilizados e ndo um conjunto de acgdes.

ALTERACAO PROPOSTA:

Uma reivindicagdo de processo deve pleitear um conjunto de acdes e nao um
conjunto de “meios para’”. Do mesmo modo, uma reivindicacdo de produto deve
pleitear os meios técnicos utilizados e ndo um conjunto de acoes.

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. A alteracdo proposta ndo foi utilizada, porém o texto foi
alterado para atender a justificativa apresentada (ver nova Sec¢ao 6.4).

5.4 86°

TEXTO ORIGINAL:

Ainda, o uso de termos como "meios para" na categoria de reivindicacdo de
produto ndo deve ser utilizado quando ocasionar indefinicéo e falta de clareza. E
preferivel, sempre que possivel, que a reivindicacdo especifique tecnicamente, ao
invés da expressao “meios para”, os meios pleiteados e que possua referéncias
numericas aos desenhos. Desta forma € preferivel se referir a “amplificador” ao
invés de “meios para amplificar”.

ALTERACAO PROPOSTA:

Ainda, o uso de termos como "meios para" na categoria de reivindicacdo de
produto n&o deve ser utilizado unicamente quando ocasionar indefinicdo e falta de
clareza, devido a auséncia de fundamentacdo ou de exemplos no relatorio
descritivo dos meios empregados. Quando houver indefinicdo e falta de clareza, é
preferivel, sempre que possivel, que a reivindicacdo especifique tecnicamente, ao
invés da expressao “meios para”, os meios pleiteados e que possua referéncias
numericas aos desenhos. Desta forma € preferivel se referir a “amplificador” ao
invés de “meios para amplificar”.

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. O termo “unicamente” foi considerado demasiadamente
restritivo, mas o texto foi modificado para melhor esclarecer os pontos
levantados (ver nova Sec¢éo 6.4.2).



