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RESUMO

A dissertagdo investiga o método de avaliacao da atividade inventiva em invengdes
implementadas por computador (IIC), especificamente softwares nao embarcados, conforme
praticado pelo INPI. Para isso, foram analisados 37 pareceres técnicos emitidos apds a Portaria
N°411/2020, todos referentes a classe GO6F da IPC. O estudo utilizou ferramentas para filtrar
e identificar pedidos relevantes, resultando em uma amostra representativa e confidvel para
analise qualitativa e quantitativa. A analise dos pareceres revelou que o principal obstaculo a
concessao de patentes para IIC é o atendimento ao requisito de atividade inventiva (Art. 13 da
LPI), frequentemente associado a inadequacdo do quadro reivindicatorio (Art. 25 da LPI).
Observou-se forte correlagdo entre a dificuldade de demonstrar um diferencial técnico nao
obvio e a redacdo imprecisa das reivindicagdes, o que leva a um elevado indice de exigéncias
técnicas e indeferimentos. A maioria dos pedidos ja adota corretamente as categorias “método”
e “sistema” nas reivindicacdes, alinhando-se as exigéncias do INPI, embora ainda existam
equivocos conceituais, como o uso de “programa de computador” de forma literal. O estudo
destaca que a suficiéncia descritiva raramente ¢ um problema, pois todos os pedidos analisados
utilizam fluxogramas e diagramas para ilustrar o funcionamento dos métodos reivindicados,
facilitando a compreensdo técnica. Os efeitos técnicos mais frequentemente reivindicados
envolvem manipulacdo, processamento e gerenciamento de dados, além de automacgdo e
otimizagdo de tarefas digitais. No entanto, todos os pedidos apresentaram algum tipo de
deficiéncia em sua redagdo original, indicando dividas persistentes entre os depositantes sobre
os requisitos formais e técnicos exigidos pelo INPI. Entrevistas com examinadores experientes
do INPI revelaram desafios adicionais, como a subjetividade na avaliagdo do conceito de
“Obvio” e a necessidade de constante atualizagdo frente a evolucdo tecnoldgica. Os
examinadores reforcam que a prote¢do patentaria recai sobre o método técnico implementado,
e ndo sobre o codigo-fonte em si, e que a clareza e objetividade na redagdo sdo essenciais para
o sucesso do pedido. A andlise também evidenciou a importancia de distinguir efeitos técnicos
proprios da invencao daqueles inerentes ao ambiente computacional.

Palavras-chave: Patentes. Atividade inventiva. Inven¢do Implementada por Computador. Software.

Efeito técnico.
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ABSTRACT

The dissertation investigates the method for assessing inventive step in computer-implemented
inventions (CII), specifically non-embedded software, as practiced by the Brazilian Patent and
Trademark Office (INPI). To this end, 37 technical opinions issued after Ordinance No. 411/2020 were
analyzed, all related to IPC class GO6F. The study used tools to filter and identify relevant applications,
resulting in a representative and reliable sample for both qualitative and quantitative analysis. The
analysis of the opinions revealed that the main obstacle to granting patents for CII is meeting the
inventive step requirement (Art. 13 of the Brazilian IP Law), often associated with inadequacies in the
claim set (Art. 25 of the Brazilian IP Law). A strong correlation was observed between the difficulty in
demonstrating a non-obvious technical feature and the imprecise drafting of claims, which leads to a
high rate of technical requirements and refusals. Most applications already correctly adopt the “method”
and “system” categories in their claims, aligning with INPI requirements, although conceptual errors
still exist, such as the literal use of “computer program.” The study highlights that sufficiency of
disclosure is rarely a problem, as all analyzed applications use flowcharts and diagrams to illustrate the
operation of the claimed methods, facilitating technical understanding. The most frequently claimed
technical effects involve data manipulation, processing, and management, as well as automation and
optimization of digital tasks. However, all applications presented some deficiency in their original
drafting, indicating persistent doubts among applicants regarding the formal and technical requirements
demanded by INPIL. Interviews with experienced INPI examiners revealed additional challenges, such
as the subjectivity in assessing the concept of “obviousness” and the need for constant updating in the
face of technological evolution. The examiners emphasize that patent protection falls on the
implemented technical method, not on the source code itself, and that clarity and objectivity in drafting
are essential for a successful application. The analysis also highlighted the importance of distinguishing
technical effects inherent to the invention from those inherent to the computational environment.

Keywords: Patents. Inventive step. Computer-Implemented Invention. Software. Technical

effect.
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INTRODUCAO

A evolugdo tecnologica avanca de forma cada vez mais acelerada, principalmente
no que se refere ao ambiente digital, mais especificamente, aos programas de computador.
Essa rapidez proporciona vantagens, ganhos e facilidades para a humanidade, porém
acarreta uma grande dificuldade de acompanhamento legislativo desta evolugao. Isto se
torna muito evidente quando se observa a propriedade intelectual ao nivel global. Destaca-
se o caso estadunidense de 2014 “Alice Corp. V Cls Bank”' (Whalen et al., 2022, p. 59),
onde a incerteza juridica acarretou numa mudanga drastica da concessao de patentes para
softwares nos Estados Unidos.

Os softwares sdo hoje definidos, segundo a ISO/IEC, como “um todo ou parte dos
programas, procedimentos, regras e documentacdo associada de um sistema de
processamento de informagdes” (ISO/IEC 2382:2015) e tiveram seu marco inicial em
1948, onde Tom Kilburn e Freddie Williams, na Universidade de Manchester na
Inglaterra, desenvolveram o “Manchester Small Scale Experimental Machine (SSEM)”,
um dos primeiros computadores do mundo que executou codigo denominado “Kilburn”
para realizar calculos matematicos (Lavington, 2001). Marcou o nascimento do conceito
de software como instru¢gdes armazenadas, e nao apenas fios e relés fisicos.

Posteriormente, em 1968, nos Estados Unidos da Ameérica, foi concedida pelo
United States Patent and Trademark Office (USPTO) a primeira patente de software,
atribuida a Martin Goetz, da empresa Applied Data Research (ADR), pelo
desenvolvimento de um método de processamento de dados (US3380029)°
proporcionando uma defini¢do para real representacao de um software em si, que viria a
ser muito discutida na corte judicial americana (Quinn, 2014).

Nos anos subsequentes o USPTO e os tribunais americanos tiveram casos
emblematicos a respeito de patentes para softwares. Casos como Gottschalk v. Benson

(1972)* e Parker v. Flook (1978)* haviam decidido que métodos matematicos e algoritmos

! Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014). Disponivel em:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/573/13-298/case.pdf. Acesso em 20 dez. 2025.

2 Patente US3380029. Disponivel em:
https://ppubs.uspto.gov/api/pdf/downloadPdf/3380029?requestToken=eyJzdWIiOil 1Mzg3YjhjMS1kM2]
kLTQyMGEtYTc3NylkYzNhYWI4YmE4YjQiLCJ2ZXIiOiJjNmVmYjlzZilmYzhkLTRhZGMtOGJjM
C1;0DM5Y2JmZmYxZDUiILCJleHAiOjB9. Acesso em 20 dez. 2025.

3 Gottschalk v. Benson (1972). Disponivel em:
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep409/usrep409063/usrep409063.pdf. Acesso em
20 dez. 2025.

4 Parker v. Flook (1978). Disponivel em:
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep437/usrep437584/usrep437584.pdf. Acesso em


https://supreme.justia.com/cases/federal/us/573/13-298/case.pdf
https://ppubs.uspto.gov/api/pdf/downloadPdf/3380029?requestToken=eyJzdWIiOiI1Mzg3YjhjMS1kM2JkLTQyMGEtYTc3Ny1kYzNhYWI4YmE4YjQiLCJ2ZXIiOiJjNmVmYjIzZi1mYzhkLTRhZGMtOGJjMC1jODM5Y2JmZmYxZDUiLCJleHAiOjB9
https://ppubs.uspto.gov/api/pdf/downloadPdf/3380029?requestToken=eyJzdWIiOiI1Mzg3YjhjMS1kM2JkLTQyMGEtYTc3Ny1kYzNhYWI4YmE4YjQiLCJ2ZXIiOiJjNmVmYjIzZi1mYzhkLTRhZGMtOGJjMC1jODM5Y2JmZmYxZDUiLCJleHAiOjB9
https://ppubs.uspto.gov/api/pdf/downloadPdf/3380029?requestToken=eyJzdWIiOiI1Mzg3YjhjMS1kM2JkLTQyMGEtYTc3Ny1kYzNhYWI4YmE4YjQiLCJ2ZXIiOiJjNmVmYjIzZi1mYzhkLTRhZGMtOGJjMC1jODM5Y2JmZmYxZDUiLCJleHAiOjB9
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep409/usrep409063/usrep409063.pdf
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puros ndo eram patenteaveis por serem “ideias abstratas”, similar a atual Legislacao
brasileira de propriedade industrial. Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial — LPT).

Em contraponto, em Diamond v. Diehr (1981)°, a Suprema Corte considerou
patenteavel um processo de cura de borracha que usava software para calcular o tempo
de cura via equacdo de Arrhenius e sensores de temperatura, transformando borracha crua
em produto curado com precisdo; ao analisar as reivindicacdes como um todo, afirmou
que software integrado a processo fisico inovador ¢ elegivel sob § 101, contrariando a
visao apresentada nos casos Benson (1972) e Flook (1978) que invalidava algoritmos
abstratos.

Na década seguinte, anos 1990, os tribunais ¢ 0 USPTO ainda debatiam se um
programa de computador, por si s, poderia ser considerado uma “maquina” sob o titulo
35 do U.S. Code (§101)%. Em In re Alappat (1994)" o Court of Appeals for the Federal
Circuit (CAFC) concedeu uma patente para um software que suavizava graficos de
osciloscopio exibidos em uma tela. O CAFC concluiu que um computador programado
para realizar uma funcao especifica constitui uma nova maquina patenteavel.

Em 1994, o software ¢ tratado pela primeira vez de forma multilateral em um
tratado internacional sobre propriedade intelectual no Acordo sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), (Santos, 2021),
que em seu Art. 10 estabelece que os programas de computador devem ser protegidos
como obras literarias no ambito da Convengao de Berna de 1971. Dessa forma, o TRIPS
consolidou a protecdo autoral do software em nivel global, ao reconhecer o caracter
literario das instrucdes de programacao, o que harmonizou o tratamento juridico entre
diferentes paises-membros da Organizacdo Mundial de Comércio — OMC (OMC, 1994).

Neste contexto, pelo fato do setor técnico da computacdo, bem como a tecnologia,
enfrentarem uma evolugdo acelerada, inclusive mais rapida do que a capacidade humana
(Friedman, 2016), o problema da limitagdao da protec¢do intelectual de um programa de

computador se agrava ainda mais. O crescente nimero de linguagens de programacao

20 dez. 2025.

5> Diamond v. Diehr (1981). Disponivel em:
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep450/usrep450175/usrep450175.pdf. Acesso em
20 dez. 2025.

635U.S.C. § 101:

§ 101 - Inventions Patentable:

Whoever 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.

" In re Alappat (1994). Disponivel em:

https://digital-law-online.info/cases/31PQ2D1545.htm. Acesso em 20 dez. 2025.


https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep450/usrep450175/usrep450175.pdf
https://digital-law-online.info/cases/31PQ2D1545.htm
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distintas possibilita a transcri¢do de um mesmo programa de computador para diversas
formas e, assim, o fato de um algoritmo de programa ser escrito em linguagens diferente
da original ja basta para gerar discussao a respeito dos direitos do autor da invengao.

Diante do cenario apresentado, tornou-se evidente a necessidade de enquadrar
adequadamente o conhecimento presente em um programa de computador, cuja criacao
ndo se limita apenas ao seu cédigo-fonte. Para um programa que apresenta diferenciais
que geram efeitos técnicos inovadores e solucionam problemas técnicos, buscou-se outros
meios de protegdo além do direito autoral. Nesse contexto, surgiu a possibilidade de
proteger o processo industrial intrinseco ao software por meio de patentes.

Abrantes (2012) exemplifica essa distingdo ao diferenciar o codigo-fonte do
método utilizado para solucionar um problema técnico. O autor apresenta dois casos

ilustrativos:

...no primeiro otimizou-se o tempo de processamento de um algoritmo que
realiza uma iteragdo de uma fung@o qualquer, a criag@o estava no processo de
iteragdo. Otimizar o tempo de processamento de uma iteragdo configura um
problema que diz respeito ao programa de computador em si intrinsecamente
relacionado as instrugdes usadas no processo de iteragdo. No segundo caso, as
instru¢des usadas pelo programa de computador tém um papel secundario,
poder-se-ia reescrever o mesmo algoritmo em diferentes linguagens, portanto
ja ndo estamos propriamente tratando do programa de computador em si, mas
sim de um método. O método pode ser visto como um método para solucdo de
um problema técnico, uma vez que a identificagdo de padrdes em textos é um
problema técnico encontrado em motores de busca na internet, por exemplo. A
patente do Google US6285999 (sem depodsito no Brasil) de PageRank se
enquadra nesta abordagem (Abrantes, 2012, p. 150.

Essa distincdo esclarece a diferenca entre a criagdo de um "programa de
computador em si", expressao utilizada na LPI, para referir-se ao codigo-fonte protegido
por direito autoral, e, o desenvolvimento de um novo método passivel de protecdo
patentaria.

Visando estabelecer regras, sabendo da complexidade do assunto, o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) emitiu, em 2011, um procedimento para pedido
de patentes envolvendo Invengdo Implementada por Computador — IIC%, que apresentava
as diretrizes adotadas pelo Instituto para auxiliar no exame técnico dessas invencoes.
Posteriormente, por meio da resolugcao N° 158, de 28 de novembro de 2016, instituiu no
Brasil as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente Envolvendo Invengoes

Implementadas por Programas de Computador®, que busca esclarecer o que sio as IIC, as

8Disponivel em: https://abpi.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Nota-t%C3%A9cnica-sobre-diretrizes-
de-exame-para-patentes-de-programas-de-computador INPI-.pdf. Acesso em 20 dez. 2025.
Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-


https://abpi.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Nota-t%C3%A9cnica-sobre-diretrizes-de-exame-para-patentes-de-programas-de-computador_INPI-.pdf
https://abpi.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Nota-t%C3%A9cnica-sobre-diretrizes-de-exame-para-patentes-de-programas-de-computador_INPI-.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf
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dividindo em classes, no intuito de deixar claro o que ¢ patenteavel ou ndo, incluindo,
possibilidade de patenteabilidade de softwares embarcados e programas de computador
como métodos e algoritmos.

Apesar dos avangos, as diretrizes ainda deixam margem para questionamentos,
especialmente quanto a avaliagdo da atividade inventiva em programas de computador.
Um exemplo recorrente ¢ a necessidade de distinguir os efeitos técnicos efetivamente
alcancados pela invencado daqueles que sdo inerentes ao sistema computacional utilizado,
ja que, na pratica, esses efeitos frequentemente se sobrepdem durante a execugdo do
software.

No entanto, assim como ocorre com qualquer outro pedido de patente de invengao,
as IIC devem atender aos mesmos requisitos legais previstos na LPI: novidade, atividade
inventiva e aplicacao industrial. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente — Bloco I
(Resolugao INPI/PR n° 124/2013), atual (Portaria/INPI/DIRPA N° 16/24), e Bloco II
(Resolugao INPI/PR N° 169/2016) também devem ser consultadas para a avaliagio geral
desses requisitos, oferecendo orientagdes sobre as nuances de cada um deles.

Cabe destacar que, embora as diretrizes gerais de exame de patentes sejam
aplicaveis a todas as invengoes, as IIC apresentam particularidades inerentes ao ambiente
computacional, como a natureza do processamento de dados e a forma de implementacao
do software. Essas especificidades frequentemente geram duvidas e desafios adicionais
na avaliagdo dos pedidos, especialmente quanto a delimitagdo do efeito técnico e a
distincdo entre solucdes técnicas e meras abstracdes. Por este motivo, existem diretrizes
especificas para as IIC, como a Portaria N° 411/2020, que visam orientar de maneira mais
precisa e uniforme o exame desses pedidos, promovendo maior clareza e seguranca
juridica tanto para os depositantes quanto para os examinadores.

A presente pesquisa busca, deste modo, a andlise tedrica e pratica da
patenteabilidade de invencdes implementadas por programa de computador,
especificamente por programas de computador ndo embarcados, com foco em sua
atividade inventiva, de modo a compreender as questdes de cunho normativo que a

permeiam e como colocam-se essas diividas na pratica didria no INPL

br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/158 2016 patentesprogramacomputador.pdf. Acesso em 20
dez. 2025.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf
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JUSTIFICATIVA

Os programas de computador proporcionam a possibilidade da execugdo de
tarefas/projetos anteriormente considerados como inviaveis pelo homem, devido a
demanda de esfor¢o, tempo e dinheiro exigido para a execugdo de determinadas
atividades. A agilidade proporcionada pela execugdo de tarefas junto ao computador,
possibilitou que o homem concentre seus maiores esforgos na busca de novas ideias ao
invés de ter que despender muito tempo na execugao manual do servigo.

Para se manterem competitivas ¢ em destaque frente as concorrentes em seu setor
do mercado, as empresas/industrias buscam se manter atualizadas utilizando a mais alta
tecnologia, dentro de suas possibilidades, para a execucdo e auxilio na execucdo de sua
produgdo e/ou servigos (Blaxill, 2009).

Com isso, as buscas por desenvolvimento de novos programas de computador
tiveram uma crescente ascendente ao longo dos anos. As empresas criam sofiwares que
realizam as tarefas necessarias para a execu¢do de determinado servigo, deste modo,
desenvolvendo novas tecnologias que proporcionam vantagens ¢ mudangas no mercado
(Sommerville, 2011).

O setor produtivo, representado pelas empresas, direciona cada vez mais seus
recursos temporais, financeiros e de esforgos para o avanco das tecnologias digitais,
movimento ja observado em 84,9% das industrias brasileiras de médio e grande porte
(IBGE, 2023). Especificamente, concentra-se no desenvolvimento de programas de
computador, sofiwares, capazes de executar tarefas anteriormente consideradas
impraticaveis quando realizadas manualmente. Além disso, essas tecnologias
proporcionam vantagens substanciais dentro de uma cadeia produtiva ou em comparacao
com outros produtos no mesmo dominio técnico. A adoc¢do de programas de computador
viabiliza a realizacdo de tarefas de forma mais eficiente, reduzindo o tempo necessario,
diminuindo os custos associados e mitigando potenciais riscos inerentes.

Frente a isso, um dos principais meios para se garantir o retorno financeiro das
invengoes, € a protecao da propriedade intelectual, mais especificamente, a protecao por
patentes. O direito patentario recompensa o inventor por sua inven¢do, por meio de
direitos comerciais/financeiros temporarios sobre sua inven¢do, no pais em que foi
requerida a patente. Ao inventor ¢ concedido o direito de impedir terceiros de
comercializarem sua invencdo, no territorio em que foi patenteada. Através de

comercializacdo do servigo/produto ou venda de royalties o inventor obtém retorno
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financeiro sobre sua invencao (Arup, 2009). De acordo com a Forbes India (2023) entre
as dez empresas com maior valor de mercado, seis delas, Apple, Microsoft, Alphabet,
Amazon, Nvidia e Meta Platforms sdo empresas ligadas ao setor de tecnologia, que
desenvolvem invengdes implementadas por computador, aplicaveis nos mais diversos
setores tecnologicos, este fato reforca a importancia da patenteabilidade dessa categoria
de invencao.

Os requisitos e condi¢des necessarias para que seja concedido o direito de patente
a um inventor sobre sua inveng¢ao, sao alvo de discussao a anos. A dificuldade em tornar
esses requisitos adequados para as partes interligadas a patente, inventor e estado, € o
fator preponderante das discordancias.

O objetivo da existéncia de sistemas patentdrios, desde sua origem, ¢ o estimulo
ao avango tecnologico. As patentes atuam como um instrumento de desenvolvimento da
pesquisa cientifica e tecnologica, buscando o avancgo das tecnologias, gerando beneficios
ao Estado e a populagdo (Barbosa, 2003). Em troca do compartilhamento de suas ideias e
sua criagdo, ¢ concedido pelo Estado ao inventor os direitos financeiro/comerciais sobre
sua invencao.

Embora uma patente seja valida apenas no pais onde ¢ depositada, seu exame
envolve uma andlise do estado da técnica em nivel mundial. Isso significa que sdo
verificados registros e divulgagdes anteriores em todos os paises. Tal procedimento
garante que ndo se concedam direitos comerciais a alguém sobre uma invengdo ja
existente e comercializada em outro lugar. Afinal, se uma pessoa solicita a patente de algo
J& conhecido internacionalmente, ela ndo demonstrou esfor¢o inventivo, mas apenas
copiou o trabalho de outro inventor.

Frente a isso, 0s paises e organizagdes mundiais elaboraram legislagdes sobre
propriedade intelectual, que contemplam leis sobre o sistema de patentes de cada um dos
paises. Concedendo direitos temporarios sobre as invengdes para seus inventores, em
troca da divulgacdo ao publico da invencao. Estes sistemas permitem a protecao dos
inventos, no entanto, para que uma invencdo possa ser deferida como patente, o
documento precisa ser depositado pelo inventor, ou seu representante, com o descritivo

da matéria da invengio!?, junto ao escritorio responsavel pelo exame de patenteabilidade,

10 Portaria/INPI/DIRPA n° 14, de 29 de agosto de 2024:

Art. 27. O relatorio descritivo devera cumprir as seguintes especificagdes:

I - precisar o setor técnico a que se aplica a inveng@o ou o modelo de utilidade;

II - descrever o estado da técnica que possa ser considerado util & compreensao, a busca e ao exame do
pedido, citando, sempre que possivel, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos
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no caso do Brasil, o INPI. O documento deve atender a trés requisitos: Novidade,
Atividade Inventiva e Aplicacdo Industrial (Brasil, 1996).

Para o que se deseja discutir aqui, importa destacar que a invencao ¢ considerada
com atividade inventiva quando sua matéria ndo decorre de maneira evidente ou 6ébvia do
estado da técnica, para um técnico no assunto. O conhecimento entre os técnicos no
assunto que avaliam os pedidos de patente pode diferir, de acordo com o histoérico e
capacidade de cada um, deste modo, a definicao torna a avalia¢do da atividade inventiva
subjetiva.

Para concessdao de uma patente, analisa-se a novidade verificando as diferengas

existentes;

IIT - descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solugdo proposta para o problema existente, bem como
as vantagens da invengdo, ou do modelo de utilidade em relacdo ao estado da técnica;

IV - ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar, no caso de patente de invencao, o efeito técnico
alcancado, ou no caso de modelo de utilidade, a melhoria funcional alcangada; V - especificar na relagdo
de figuras suas representacdes graficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco,
fluxogramas, graficos, ...);

VI - descrever a invengdo de forma precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto
possa realiza-la, fazendo remissédo aos sinais de referéncia constantes dos desenhos e as sequéncias
biologicas, se houver, e, se necessario, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com
o estado da técnica;

VII - no caso de modelo de utilidade, descrever o modelo de forma precisa, clara e suficiente, com as
possiveis variantes, fazendo remissdo aos sinais de referéncia constantes dos desenhos, de forma a definir
o0 objeto requerido e ndo um simples principio segundo o qual o mesmo pode adotar formas diversas, ndo
sendo cabiveis trechos do tipo "concretizagdo preferida”, "a titulo exemplificativo" etc.;

VIII - indicar, explicitamente, a aplica¢do industrial quando essa nao for evidente a partir da descrigdo da
invencdo ou do modelo de utilidade; e

IX - seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razio do objeto da inven¢do ou do modelo
de utilidade, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensdo e apresentagdo mais
concisa.

Subsecdo V.II — Especificagdes das reivindicagdes do pedido de patente de invengdo quanto ao contetido
Art. 29. As reivindicagdes deverdo cumprir as seguintes especificagdes:

I - a quantidade de reivindicagdes independentes e dependentes devera ser suficiente para definir
corretamente o objeto do pedido;

II - as reivindicagdes podem ser de dois tipos, produto ou processo, e se referirem a diferentes categorias:
produto, aparelho, objeto, artigo, equipamento, maquina, dispositivo, sistema, composto, composi¢ao, kit
etc.; e processo, uso e método.

III - um mesmo quadro reivindicatdrio podera conter mais de uma categoria de reivindicagdo como
produto e uso; processo e aparelho; produto, processo e aparelho; produto, processo e uso; etc., desde que
ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais pratica possivel,

IV - cada reivindicacdo devera ser iniciada pela sua categoria;

V - cada reivindicagdo devera definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as caracteristicas técnicas
a serem protegidas;

VI - as reivindicacdes deverao estar totalmente fundamentadas no relatorio descritivo;

VII - as reivindica¢des ndo deverdo conter, no que diz respeito as caracteristicas da invenc¢ao, referéncias
ao relatorio descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte ... do relatorio descritivo" ou
"bem como representado pelos desenhos";

VIII - em cada reivindicagdo, as caracteristicas técnicas deverdo ser acompanhadas pelos respectivos
sinais de referéncia constantes nas figuras, se houver, sendo sinalizados entre parénteses, quando
essencial a clareza, entendendo-se que tais sinais de referéncia ndo sdo limitativos das reivindicagdes; e
IX - as reivindica¢des ndo deverdo conter trechos explicativos com relacdo as vantagens e ao simples uso
do objeto.
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entre as matérias, e a aplicacdo industrial pela sua possibilidade de fabricagdo. Ja para a
atividade inventiva, também sdo verificadas as diferencas entre as matérias, porém o foco
recai sobre o esfor¢o inventivo e o efeito técnico alcancado.

E nesse contexto que o objeto de estudo desta dissertagdo se insere: a analise do
método de avaliacdo da atividade inventiva em patentes de IIC, especificamente para
programas de computador ndo embarcados, praticado pelo INPI.

A relevancia de se aprofundar no estudo do método de avaliagdao da atividade
inventiva em programas de computador ndo embarcados reside no impacto direto que esse
processo exerce sobre a inovacdo tecnoldgica, a competitividade das empresas ¢ o
desenvolvimento econdmico nacional. Compreender os critérios e desafios enfrentados
tanto por depositantes quanto por examinadores do INPI torna-se fundamental para
aprimorar a seguranga juridica, reduzir incertezas e promover um ambiente mais
favoravel a pesquisa, ao desenvolvimento e a prote¢do de novas tecnologias. Além disso,
ao analisar minuciosamente os procedimentos e identificar eventuais lacunas ou
subjetividades no exame de patentes, este estudo contribui para o debate sobre a
necessidade de atualizagdo e padronizagdo das diretrizes nacionais, alinhando-as as
melhores praticas. Dessa forma, a dissertacao oferece subsidios praticos para inventores,
redatores de patentes e agentes do INPIL.

Especificamente, o estudo busca responder a seguinte questdo “como o INPI
avalia e fundamenta a presenca de atividade inventiva em pedidos de patente de softwares

ndo embarcados?”.



24

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL

Analisar o método de avaliacdo da atividade inventiva na redacao de patentes de

invengdes implementas em computador, realizado pelo INPI atualmente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Analisar a trajetoria da prote¢do da propriedade intelectual em programas de
computador no Brasil.
ii. Compreender a legislagdo e normas de depdsitos de patentes Invengdes
Implementadas por computador (IIC).
iii. Analisar o método praticado pelo INPI para avaliacdo de Invengdes
Implementadas por computador a partir de 2021.
iv.  Sistematizar em conjunto o método de redagdo e a andlise da atividade

inventiva.

ESTRUTURA DO TRABALHO

A presente dissertacdo estd estruturada em cinco capitulos, elaborados para
conduzir o leitor de forma progressiva desde a fundamentacao conceitual do tema até a
analise empirica e as conclusdes da pesquisa.

O Capitulo 1, intitulado "PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE)",
apresenta as defini¢cdes fundamentais, as bases tedricas e o contexto histdrico necessarios
para a compreensao do tema. Neste capitulo, descreve-se a evolugdo dos programas de
computador desde suas origens, destacando os principais marcos tecnologicos e
conceituais até as tecnologias contemporaneas. O capitulo visa contextualizar o
desenvolvimento técnico do software, sua relagdo com as linguagens de programagao e
0s avangos que impactaram a computagdo moderna, estabelecendo assim o fundamento
para as discussdes subsequentes.

O Capitulo 2, denominado "Propriedade Industrial e a Protecdo ao Software",
aborda a regulamentagdo juridica da protecdo de programas de computador e sua
distingdo em relacdo as invengdes implementadas por computador (IIC). O

capitulo contextualiza a evolugdo legislativa nacional e internacional, desde a Convencao
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de Berna e o Acordo TRIPS até a atual LPI, destacando como o direito autoral protege o
codigo-fonte enquanto expressao literaria, ao passo que o sistema de patentes tutela as
solucdes técnicas que produzem efeitos técnicos novos e surpreendentes. Além disso,
examina as diretrizes do INPI sobre IIC, enfatizando os critérios de novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial, e discute os desafios para o enquadramento de softwares
embarcados e ndo embarcados como invengdes patentedveis, com base em seus
efeitos técnicos e contribuicao concreta para o estado da técnica.

O Capitulo 3, denominado "Atividade Inventiva", aprofunda o requisito central
desta pesquisa. Este capitulo aborda a defini¢do e a evolugdo histérica do conceito de
atividade inventiva, com foco especial em sua trajetoria no Brasil. Sdo analisadas as leis
e normativas que regem a matéria, como a LPI e as diretrizes do INPI, e discute-se como
o requisito € aplicado na pratica para o exame de patentes de IIC.

O Capitulo 4, intitulado "Metodologia", apresenta o caminho metodoldgico
adotado para a realizacdo deste estudo. Nele, detalham-se os procedimentos de
levantamento bibliografico e documental, a selecdo e andlise dos pareceres técnicos de
patentes de invengdes implementadas por computador, e as entrevistas realizadas com
examinadores do INPI. O capitulo explica os critérios de amostragem, as técnicas de
analise qualitativa e as ferramentas utilizadas para a coleta e interpretagdo dos dados.
Dessa forma, estabelece o fundamento metodoldgico que sustenta a validade e a
consisténcia dos resultados apresentados nos capitulos seguintes, assegurando ao leitor a
compreensao clara sobre como o objeto de pesquisa foi investigado.

O Capitulo 5, "Resultados e Discussdes", onde sdo examinados os dados coletados
a partir de pareceres de exame de pedidos de patente de IIC e de entrevistas realizadas
com examinadores. Os resultados sdo interpretados e discutidos, confrontando a pratica
do exame com o arcabougo tedrico e legal apresentado nos capitulos anteriores.

Ao final as "Conclusdes", onde se retoma a pergunta de pesquisa € os objetivos
propostos, avaliando seu alcance, e apresenta-se as contribui¢des do estudo para o campo

da propriedade intelectual, além de sugerir dire¢des para futuras pesquisas.
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1. PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE)

Este capitulo tem como objetivo apresentar a definicdo formal de programa de
computador (software), conforme padrdes internacionais e legislagdes nacionais, bem
como contextualizar sua evolugao historica, destacando os avangos técnicos e seu impacto
na sociedade. Inicialmente, sdo discutidos os principais marcos da evolu¢ao dos softwares
e das linguagens de programagdo, com énfase na relacdo estreita entre o progresso
tecnologico e o surgimento das demandas regulatérias que acompanharam esse

desenvolvimento.

1.1 DEFINICAO DE SOFTWARE

Um programa de computador de acordo com a Organizagdo Internacional de
Normalizagao (ISO) ¢ definido como “um todo ou parte dos programas, procedimentos,
regras ¢ documentagdo associada de um sistema de processamento de informacdes”
(ISO/IEC 2382:2015). O programa de computador estd diretamente ligado a uma
maquina/sistema que computa e permite o processamento de dados.

A expressdo “software”!!

¢ aplicada a descricdo do programa, o programa
propriamente dito, a documentagdo acessoria ou varios desses elementos juntos (Barbosa,
2001). A definicao de Barbosa corrobora a definicdo do software apresentada pelo World
Intellectual Property Organization (WIPO) que divide o sofware em trés categorias: 1)
Programa de computador; 1) Descri¢do do programa; e ii1) Material de suporte. Assim o
software apresenta uma grande abrangéncia, ndo referente apenas ao programa de
computador, mas ao seu método de apresentacdo e ao material que o constitui (Wald,
1985).

Assim como as definicdes apresentadas pelas organizacdes e autores citados
anteriormente, a legislagio brasileira, promulgada para atender o previsto em TRIPS'?,

também define o que ¢ um programa de computador. A lei N° 9.609, de 19 de fevereiro

de 1998 — Lei do Software - em seu artigo 1°, o programa de computador € definido como:

Art. 1° Programa de computador € a expressdo de um conjunto organizado de
instrugdes em linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico de
qualquer natureza, de emprego necessario em maquinas automaticas de

T Ao longo deste estudo as expressdes programa de computador e software serdo tratadas como
sinénimos.

12 Maiores informagdes sobre o Acordo encontram-se em https://www.wto.org/english/docs_e/legal e/27-
trips_01_e.htm. Acesso em 04 jul. 2025.


https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm
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tratamento da informacgdo, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica digital ou analoga, para fazé-los funcionar de
modo e para fins determinados.

O fato de ser necessaria a criacao de uma lei especifica para a prote¢ao das criagcdes
e dos criadores de programas de computador no Brasil, torna notoria a importancia que o
software conquista no mercado brasileiro.

O programa de computador, em seu sentido literal, de acordo com a legislagao,
consiste em um conjunto de instrugdes escritas em uma linguagem de programagao,
formando o chamado codigo-fonte. Essa linguagem de programacdo ¢ composta por
comandos previamente definidos que permitem ao programador descrever, de forma
estruturada, as agdes que o computador deve executar. O codigo-fonte, apds ser traduzido
para linguagem de mdaquina, ¢ lido e executado pelo processador, possibilitando a
automagdo de tarefas e o funcionamento dos sistemas computacionais modernos. A
evolucdo dos programas de computador esta diretamente ligada ao desenvolvimento das
linguagens de programacdo e das arquiteturas de hardware, que permitem que as
instrugdes sejam processadas de maneira cada vez mais eficiente e flexivel (Wazlawick,
2016). O quadro 1 apresenta um exemplo genérico de comandos programados em Java

para que a maquina imprima “Ol4” na tela.

Quadro 1: Exemplo de Codigo fonte

public class 0laMundo {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("01a");

Fonte: Elaborado pelo Autor.

A linguagem de programagdo € um sistema formal de comunicacdo que permite a
descri¢do precisa de instrugdes a serem executadas por um computador. Ela consiste em
um conjunto bem definido de regras sintaticas e semanticas que estruturam o codigo,
possibilitando que processos complexos sejam representados de forma clara e organizada.
Diferentes linguagens adotam paradigmas variados, como imperativo, funcional,
orientado a objetos e 16gico, cada qual adequado a diferentes estilos e necessidades de

programacao (Sebesta, 2021).
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Programas de computador desenvolvidos nessas linguagens tém a funcdo de
automatizar uma vasta gama de tarefas, desde calculos numéricos e processamento de
texto até controle de maquinas, desenvolvimento de jogos, automacao industrial e
sistemas interativos. Essa diversidade de aplicacdes evidencia a versatilidade e o papel
central das linguagens de programacao na construcao das solu¢des tecnoldgicas atuais,
sendo ferramentas imprescindiveis para a inovacdo e eficiéncia em multiplos setores da
ciéncia e da industria (Sebesta, 2021).

Com o avanco da tecnologia, os programas de computador passaram a permitir o
controle de equipamentos a grandes distancias, conectando pessoas e dispositivos
instantaneamente em diferentes partes do mundo, ou até mesmo no espago, COmo ocorre
com satélites e 6nibus espaciais (Ceruzzi, 2003). E importante ressaltar que, apesar do
termo “programa de computador”, a expressao “‘computador” aqui ndo se refere apenas
ao equipamento tradicional, mas a qualquer dispositivo capaz de processar dados, ou seja,
que contenha um processador apto a executar codigos-fonte, como smartphones, tablets,
smart TVs, entre outros.

A inser¢do de softwares nos diversos tipos de equipamentos possibilitou a
automagdo e o controle remoto de funcdes, além de ampliar significativamente a
versatilidade desses dispositivos. Por exemplo, a televisio moderna permite ao usudrio
acessar plataformas de streaming, assistir a séries e filmes, navegar em websites e utilizar
redes sociais, funcionalidades inovadoras em comparacao a televisdo antiga, que oferecia
apenas uma grade restrita de canais, ampliada apenas por meio de TV a cabo, videocassete
ou DVD (Wazlawick, 2016).

O crescente aumento na funcionalidade e versatilidade dos programas de
computador vem a reforgar, de maneira clara e inegavel, a relevancia que esses elementos
assumem em nosso mundo contemporaneo. Dado o impacto que exercem em
praticamente todas as areas do conhecimento e setores da economia, torna-se evidente
que a protecao da propriedade intelectual de software € um tema de extrema importancia,
sendo crucial assegurar os direitos associados a sua criagdo e exploracao. Essa protecao
se justifica ndo apenas pela complexidade técnica e criatividade que o desenvolvimento
de um software exige, mas também pelos altos niveis de investimento monetario que sdo
necessarios para sua concepgao € implementagao, o que evidencia o cardcter estratégico
desse processo (Wald, 1985).

De fato, nao ¢ raro que os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de

softwares, em muitas ocasides, ultrapassem de maneira consideravel os valores investidos
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nos hardwares que sdo utilizados como base para esse desenvolvimento, ilustrando a
magnitude e a importancia desse tipo de investimento no contexto da industria tecnoldgica

(Ascensao, 1990)

1.2 ORIGEM

A discussao sobre a origem dos programas de computador envolve uma complexa
interacao entre avangos teoricos e realizacoes tecnoldgicas. Ada Lovelace (1815-1852) ¢
amplamente reconhecida como autora do primeiro algoritmo destinado a uma maquina
analitica, em 1843, ao colaborar com Charles Babbage (1791-1871) no desenvolvimento
teorico da Maquina Analitica. Seu trabalho resultou em um algoritmo para calcular os
nimeros de Bernoulli, considerado o primeiro programa de computador, e antecipou
conceitos modernos como loops ¢ a separagdo entre dados e instrugdes. Apesar de sua
implementagdo pratica so6 ter ocorrido quase um século depois, Lovelace estabeleceu as
bases para a programagdo ao vislumbrar a possibilidade de méquinas executarem
operagodes além do mero calculo numérico, utilizando cartdes perfurados inspirados nos
teares de Jacquard (Wazlawick, 2016; Ceruzzi, 2003).

A transi¢do para sistemas programaveis ocorreu durante a Segunda Guerra
Mundial, com destaque para o ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer),
desenvolvido em 1945, por John Mauchly e J. Presper Eckert. Programado por uma
equipe liderada por Jean Bartik, o ENIAC exigia reconfiguragao fisica de circuitos para
cada nova tarefa, um processo trabalhoso e demorado (Wazlawick, 2016). Paralelamente,
o engenheiro alemdo Konrad Zuse desenvolveu o Z3 (1941), considerado o primeiro
computador programdvel automatico, capaz de executar operacdes basicas por meio de
fitas perfuradas e utilizando légica binaria. O Z3 ¢ frequentemente citado como o primeiro
computador funcional “Turing-completo”, seu sistema binario e arquitetura modular
influenciaram projetos posteriores, embora seu impacto tenha sido limitado pelo contexto
bélico (Wazlawick, 2016).

O Z3 utilizava relés eletromecanicos (pequenos interruptores controlados por
corrente elétrica) para realizar célculos e armazenar dados. Portanto, o processamento
dependia do movimento fisico dos relés, o que tornava o computador relativamente lento
(operacdes levavam fracdes de segundo). J& os computadores eletronicos que vieram

depois (como o ENIAC, de 1945) usavam valvulas eletronicas (tubos a vacuo),
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eliminando o movimento mecéanico e aumentando enormemente a velocidade de célculo.

O marco decisivo para a programagao moderna surgiu em 1948 com o Manchester
Baby, desenvolvido por Frederic C. Williams e Tom Kilburn na Universidade de
Manchester. O Manchester Baby foi o primeiro computador eletronico a executar um
programa armazenado em memodria, inaugurando a arquitetura de von Neumann, que
integra memoria, unidade de processamento e dispositivos de entrada/saida em um tnico
sistema. O primeiro programa executado buscava o maior divisor de um numero,
demonstrando a viabilidade do conceito de programa armazenado e estabelecendo as
bases para o desenvolvimento de computadores universais (Ceruzzi, 2023; Knuth, 1997).

Na década de 1950, a programacdo de computadores se profissionalizou. Grace
Hopper revolucionou a éarea ao criar o 4-0 System, considerado o primeiro compilador,
capaz de traduzir linguagem simbolica em cddigo de maquina, o que facilitou a criagao
de linguagens de programacao de alto nivel. Em 1957, John Backus e sua equipe na IBM
langaram o FORTRAN, a primeira linguagem de programacao de alto nivel amplamente
utilizada (Wazlawick, 2016; Ceruzzi, 2023; Knuth, 1997). Simultancamente, a
redescoberta do Plankalkiil'®, linguagem abstrata criada por Zuse em 1945, que também
foi considerada uma das primeiras linguagens de programagao de alto nivel (Wazlawick,
2016).

As divergéncias historiograficas sobre o “primeiro programa de computador”
refletem critérios distintos de analise. Para estudiosos da teoria computacional, o trabalho
de Lovelace permanece pioneiro por sua abordagem algoritmica e visdo sobre o potencial
das maquinas. Engenheiros destacam o Z3 como a primeira implementacao pratica de um
computador programavel, enquanto historiadores da tecnologia apontam o Manchester
Baby por inaugurar a era dos programas armazenados em memoria. Essa pluralidade de
perspectiva evidencia a natureza cumulativa do progresso tecnoldgico, em que
contribui¢des tedricas e praticas se entrelagam de forma ndo linear (Wazlawick, 2016;
Ceruzzi, 2023; Knuth, 1997).

O caso de Ada Lovelace ilustra como necessidades matematicas impulsionaram
inovagdes tecnoldgicas, visto que o algoritmo para os niimeros de Bernoulli buscava
eficiéncia operacional e explorava os limites conceituais da computacdo (Wazlawick,

2016; Ceruzzi, 2023). Esse didlogo entre abstracdo e aplicacdo pratica permeia toda a

13 Plankalkiil, desenvolvida por Konrad Zuse na década de 1940, foi uma das primeiras linguagens de
programacao de alto nivel, introduzindo conceitos importantes como estruturas de controle € manipulacio
de dados complexos, precursoras das linguagens atuais (Sebesta, 2021).



31

historia do software, desde as primeiras maquinas analiticas até os sistemas modernos de
inteligéncia artificial. A evolugdo dos softwares, portanto, ndo se reduz a uma sequéncia
linear de descobertas, mas constitui um processo em que teoria e pratica se retroalimentam

continuamente.

1.3 EVOLUCAO HISTORICA

Embora ndo haja consenso sobre qual foi o primeiro software ou mesmo o primeiro
computador, ¢ amplamente reconhecido que as contribui¢des de diversos pioneiros e
invencdes foram essenciais para que a tecnologia e a computacdo alcangassem os
patamares atuais. Entre as décadas de 1930 a 1950, muitos entusiastas desenvolveram
partes do que viria a ser o atual computador, formulando sua légica e arquitetura (Ceruzzi,
2003).

Em 1951, nos Estados Unidos, foi lancado o UNIVAC 1 (Universal Automatic
Computer I), projetado por J. Presper Eckert e John Mauchly. Este foi o primeiro
computador comercial produzido em massa nos EUA e marcou uma revolucdo ao
demonstrar como os computadores poderiam ser aplicados a tarefas empresariais e
cientificas. Notavel por usar fitas magnéticas em vez de cartdes perfurados, seu prestigio
aumentou com a previsdo correta do resultado das eleigdes presidenciais de 1952
(Ceruzzi, 2003).

Outro avancgo essencial foi o surgimento da linguagem de programagdao FORTRAN
(Formula Translation), criada por John Backus, a primeira linguagem de alto nivel
amplamente utilizada. Projetada para simplificar célculos cientificos e matematicos,
permitiu que cientistas e engenheiros programassem sem lidar diretamente com
linguagens de maquina, tornando-se um marco da acessibilidade a programagao. Apesar
das linguagens mais modernas, FORTRAN ainda ¢ usada em aplicagdes cientificas
especificas (Ceruzzi, 2003; Wazlawick, 2016).

Paralelamente aos avangos no software, houve também inovag¢oes transformadoras
no hardware. Em 1958, Jack Kilby (7exas Instruments) e Robert Noyce (Fairchild
Semiconductor) desenvolveram, independentemente, os primeiros circuitos integrados,
que integravam transistores, resistores € capacitores em um unico chip. Esta inovagao
possibilitou a miniaturizagdo e abriu caminho para dispositivos mais compactos, rapidos
e eficientes, tornando-se um dos pilares da eletronica moderna e fundamentais para a

evolucdo dos microprocessadores (Fuentes, 2018; Wazlawick, 2016).
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O Adpollo Guidance Computer (AGC), desenvolvido nos anos 1960, pelo
Massachusetts Institute of Technology (MIT) para o Programa Apollo, ¢ amplamente
reconhecido como o primeiro sistema de software embarcado de grande escala. Pioneiro
na integragdo de hardware e software dedicados, controlava operagdes criticas das naves
Apollo, incluindo o pouso lunar. Foi um dos primeiros computadores digitais a empregar
circuitos integrados, o que permitiu sua miniaturizag¢ao e confiabilidade. Sob a lideranga
de Margaret Hamilton, seu software trouxe rotinas de prioridade e tolerancia a falhas,
estabelecendo bases para aplicacoes criticas (The Editors of Encyclopaedia Britannica,
2025; Smithsonian Institution, 2022).

Em 1964, a IBM langou o System/360, uma linha revolucionaria de computadores
centrais que padronizou a arquitetura da computagdo comercial ao unificar hardware e
software sob uma mesma plataforma. Pela primeira vez, empresas puderam expandir seus
sistemas sem perder investimentos anteriores, ja que programas desenvolvidos para um
modelo podiam ser executados em outros da familia. Essa compatibilidade e
modularidade consolidaram a IBM como lider de mercado por décadas (Ceruzzi, 2003).

Até o inicio da década de 1970, computadores eram de grande porte, caros e
inacessiveis para uso pessoal. Esse cenario mudou em 1971, quando a Intel langou o
primeiro microprocessador comercialmente disponivel, o Intel 4004, uma CPU de 4 bits
composta por 2.300 transistores em um tnico chip. O dispositivo marcou um divisor ao
permitir a criagdo de computadores menores e mais acessiveis, inaugurando a era da
computacao pessoal (Wazlawick, 2016). Rapidamente, o microprocessador expandiu suas
aplicacdes para calculadoras, caixas registradoras, terminais, instrumentos de teste,
sistemas industriais e eletrodomésticos, inaugurando os sistemas embarcados modernos
(Ceruzzi, 2003).

Em paralelo, a computagdo pessoal ganhou destaque. O Apple I (1976) deu inicio
a trajetoria da Apple, mas foi o Apple II (1977) que transformou o mercado, destacando-
se pela interface amigavel, graficos coloridos e facilidade de uso. Em 1981, o IBM PC
consolidou um padrdo de arquitetura aberta, permitindo compatibilidade de softwares e
hardwares desenvolvidos por terceiros. Poucos anos depois, em 1984, o Macintosh
introduziu ao grande publico a interface grafica com suporte ao mouse, contribuindo para
popularizar a interagdo computacional (Ceruzzi, 2003; Wazlawick, 2016).

A década de 1980 foi marcada também pelo lancamento do Windows 1.0 em 1985.
Embora rudimentar, o sistema introduziu uma interface grafica sobre o MS-DOS, com

aplicativos integrados e utilizagdo de mouse, consolidando o ambiente computacional
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doméstico e corporativo. IBM, Apple e Microsoft passaram a liderar inovagdes que
moldaram os rumos da computagdo pessoal e empresarial (Ceruzzi, 2003; Wazlawick,
2016).

Nos anos 1990, a criacdo da World Wide Web, por Tim Berners-Lee, transformou
radicalmente a comunicagao ¢ o acesso a informagao, ao introduzir conceitos como URL,
HTTP e HTML (Berners-Lee, 1989). O Windows 95, com interface grafica intuitiva,
tornou os computadores ainda mais acessiveis. No mesmo periodo, a linguagem Java
(1995), da Sun Microsystems, destacou-se pela filosofia "Write Once, Run Anywhere",
essencial para o desenvolvimento de aplicacdes web, méveis e corporativas. A década
também assistiu a expansao dos sistemas embarcados em setores automotivo, médico e
eletronico, reforgando o papel invisivel da computacao no cotidiano (Wazlawick, 2016;
Ceruzzi, 2003).

Em 1998, Larry Page e Sergey Brin fundaram o Google, revolucionando a
organiza¢do da informagdo online (Brin; Page, 1998). J4 nos anos 2000, marcos como a
computagdo em nuvem (AWS, 2006) (Singh, 2021) e o iPhone (2007), que redefiniu o
conceito de smartphone (Isaacson, 2011; Garcia, 2017), impulsionaram novas
experiéncias digitais e consolidaram a integragdo de software, mobilidade e internet no
cotidiano.

A partir de entdo, outra inovagao disruptiva emergiu no campo das financas
digitais: o Bitcoin, introduzido em 2008 por Satoshi Nakamoto, um pseudonimo, cuja
identidade permanece desconhecida. O Bitcoin € a primeira criptomoeda descentralizada
baseada na tecnologia blockchain, um registro digital distribuido e imutavel que permite
transacOes seguras sem intermediarios. O langamento do codigo-fonte em 2009 inaugurou
uma nova era para moedas digitais, influenciando profundamente os conceitos
tradicionais de dinheiro, contratos e sistemas financeiros, e promovendo o
desenvolvimento de aplicagdes descentralizadas em escala global (Nakamoto, 2008).

A década de 2010, representou um marco para o avango da inteligéncia artificial e
das assistentes virtuais, como a Siri (2011) e a Alexa (2014), que popularizaram a
interagdo por voz em dispositivos do cotidiano. Nesse mesmo periodo, a tecnologia
blockchain expandiu suas fronteiras com o surgimento do Ethereum (2015) e a
implementa¢do de contratos inteligentes. Em paralelo, o setor de tecnologia recebeu
investimentos massivos, impulsionando organizagdes como a OpenAl (2015) e o
desenvolvimento de ferramentas disruptivas como o ChatGPT. Embora o termo

“Artificial Intelligence” tenha surgido décadas antes, em 1956, durante a Conferéncia de
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Dartmouth organizada por pioneiros como John McCarthy e Marvin Minsky'4, os estudos
sobre o tema permaneceram restritos por muito tempo. Foi apenas a partir de 2010, que
essas pesquisas ganharam escala publica e aplicagdo pratica massiva, culminando na atual
popularizacdo das IAs generativas e na transformagao da interagdo homem-maquina.
Mais recentemente, o 5G (2019) acelerou a adocdo da Internet das Coisas e
aplicagdes em nuvem (SSRN, 2024). Em computacao quantica, o Google anunciou o
marco da "supremacia quantica" (Arute et al., 2019), enquanto a IBM democratizou o
acesso com sua plataforma IBM Quantum Experience (IBM, 2021). Nas ultimas décadas,
a popularizagdo das IA generativas (McKinsey, 2023) e de tecnologias imersivas como
realidade aumentada, virtual e metaverso (SSRN, 2024) vem transformando a interagao
entre homem e maquina, consolidando a natureza dinamica e disruptiva da evolugao do

software.

2. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A PROTECAO AOS SOFTWARES

Com a aceleracdo da evolugdo tecnologica de softwares, os ordenamentos
juridicos nacionais, incluindo o brasileiro, sofreram profundas modificacdes
impulsionadas pela pressdo da clipula internacional para a harmonizagao das leis internas
aos tratados globais. Esse processo de globalizacdo da propriedade intelectual ¢
frequentemente associado a influéncia de poderes privados e ao controle estratégico da
economia do conhecimento (Sell, 2003; Drahos, 2002). O marco central dessa
transformagao foi o Acordo TRIPS, assinado em 15 de abril de 1994 durante a Rodada
Uruguai em Marrakesh, Marrocos. Ao entrar em vigor em 1° de janeiro de 1995,
simultaneamente a criacdo da Organizagdo Mundial do Comércio (OMC), o acordo
estabeleceu padrdoes minimos de protecao a propriedade intelectual, incluindo a protecao
obrigatéria aos programas de computador. Para o Brasil e outras nagdes em
desenvolvimento, essa adequacao representou um desafio de politica legislativa e trouxe
implicagdes socioeconOmicas significativas (Correa, 2000; Gontijo, 1995), impactando
diretamente os normativos legais brasileiros ao elevar os critérios de protecdo e buscar
maior seguranga juridica no mercado internacional.

Este capitulo tem como objetivo apresentar a regulamentagdo da protegdo juridica

dos programas de computador, buscando diferenciar claramente o software em si das

14 Maiores informagdes encontram-se em: http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf.
Acesso 21 dez. 202.
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invengdes implementadas por computador. Inicialmente, aborda a prote¢ao conferida aos
programas de computador pelo direito autoral, que resguarda o cédigo-fonte como obra
literaria, conforme estabelecido na legislagao brasileira. Em seguida, analisa o regime das
patentes, destacando os critérios legais de novidade, atividade inventiva e aplicagdo
industrial, e enfatizando a exclusdo da patenteabilidade dos programas de computador
“em si”, conforme o artigo 10 da LPI. Por fim, examina o conceito de IIC, conforme
definido nas diretrizes do INPI, que busca proteger as solugdes técnicas que,
implementadas por software, resultem em efeitos técnicos concretos e especificos,
distinguindo assim as IIC do mero software e de algoritmos abstratos. Essa distingdo ¢
fundamental para a compreensao e aplicacao dos critérios de patenteabilidade no contexto

tecnologico atual.

2.1 DIREITO AUTORAL

Em 1886, foi estabelecida a Convencao de Berna para a Protecdo das Obras
Literarias e Artisticas'>, expandindo a cooperagio internacional para o campo dos direitos
autorais (OMPI, 1980). Este tratado criou uma unido de paises para garantir a protecao
transfronteiri¢a de criagdes, baseando-se em trés pilares: o tratamento nacional, a prote¢ao
automatica a partir da criagdo da obra e padrdes minimos de prote¢do, como a vigéncia
do direito pela vida do autor mais 50 anos (OMPI, 1980). A importancia da Convencao
de Berna foi, posteriormente, reforcada e ampliada pelo Acordo TRIPS, que incorporou
suas principais disposi¢des € as tornou obrigatorias para os membros da OMC (OMC,
1994). Essa integracao consolidou a convengdo como um pilar do sistema internacional
de propriedade intelectual, complementando o regime inaugurado pela Convencao de

Paris. Como obras literarias o Art.2 da Conveng¢ao de Berna define que:

Os temas "obras literarias e artisticas", abrangem todas as producdes do
dominio literario, cientifico e artistico, qualquer que seja o modo ou a forma
de expressao, tais como os livros, brochuras e outros escritos...;

Identifica-se que ndo ¢ citado explicitamente o programa de computador ou seu
codigo fonte, no entanto, isso se deve a época de elaboracdo da Convencao, visto que foi

elaborada em 1886, e teve sua ultima revisdio em 1971. Os programas de

15 Maiores informagdes sobre a Convengdo encontram-se:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/convencao_berna.pdf. Acesso em 04
jul. 2025.
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computador/codigos fontes vieram a se tornar protagonistas em épocas seguintes. Para
suprir essa lacuna, os novos acordos como Acordo TRIPS e Tratado da Organizagdo
Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI sobre Direito Autoral (WCT)!¢ salientam a
inser¢ao do programa de computador no direito autoral.

Esses acordos foram fundamentais para a elaboracao da Lei do Direito Autoral,
Lei n® 9.610/1998, que consolida a legislagao sobre direitos autorais e estabelece outras
providéncias no Brasil.

De acordo com o Art. 1°, a lei regula os “direitos de autor e os que lhe sdo conexos”.

E o seu Art 7° define que:

Sdo obras intelectuais protegidas as criagdes do espirito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

XII - os programas de computador;...

Ou seja, identifica-se que a lei n® 9.610/1998 regula os direitos do autor sobre sua
obra. Uma obra intelectual ¢ a “criagdo do espirito” expressa por qualquer meio, como,
por exemplo, um programa de computador. Porém, no contexto da legislagdo, surge a
davida sobre o que se entende por programa de computador. Tal divida € esclarecida no

§ 1° do artigo 7° da Lei n® 9.610 que cita:

§ 1° Os programas de computador sdo objeto de legislagdo especifica,
observadas as disposi¢des desta Lei que lhes sejam aplicaveis.

Sendo a dita lei especifica, a Lei n® 9.609/1998, conhecida como “Lei do Software”,
que dispde sobre a protecdo da propriedade intelectual de programas de computador. Em

seu artigo 1°, a lei define:

Programa de computador ¢ a expressdo de um conjunto organizado de
instrucdes em linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico de
qualquer natureza, de emprego necessario em maquinas automaticas de
tratamento da informacgdo, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica digital ou analoga, para fazé-los funcionar de
modo e para fins determinados. (Grifo nosso).

A expressao de um conjunto organizado de instru¢des em linguagem natural ou

codificada, resumidamente, ¢ o codigo fonte. Entendimento que esta em conformidade

16 0 Tratado da OMPI sobre Direito Autoral (WCT) é um acordo especial no ambito da Convengao de
Berna que trata da proteg@o das obras e dos direitos de seus autores no ambiente digital. Além dos direitos
reconhecidos pela Convengao de Berna, sdo concedidos certos direitos econdmicos. O Tratado também
aborda dois objetos especificos a serem protegidos pelo direito autoral: (i) programas de computador,
independentemente do modo ou forma de sua expressao; e (ii) compilacdes de dados ou outros materiais
(“bancos de dados”) (OMPI, 1996).
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com Tratado da OMPI sobre Direito de Autor (OMPI, 1996)!7. O Artigo 4° do WCT

estabelece:

Artigo 4 — Programas de Computador.

Os programas de computador sdo protegidos como obras literarias no sentido
do Artigo 2 da Convencdo de Berna. Essa protecdo se aplica a qualquer forma
de expressdo de um programa de computador, seja em codigo fonte ou codigo
objeto.

A OMPI explica que:

Um programa de computador € a expressdo de um conjunto de instrugdes, em
linguagem natural ou codificada, capaz de fazer com que um computador
execute uma determinada tarefa. (FICSOR, 2003, p. 198)

A partir destes, identifica-se que no Brasil o cddigo fonte ¢ protegido pelo direito
autoral, e ndo pelo sistema de patentes. Isso ocorre porque, para que algo seja patenteavel,
tanto sob o Acordo TRIPS quanto sob a legislagio nacional, em especial o artigo 15'® da
LPI, existe a exigéncia de aplicagdo industrial. O artigo 27 do TRIPS ressalta essa
necessidade, cuja interpretagdo, embora varie entre paises membros da OMC, ¢ similar:
apenas invengoes que possam ser utilizadas ou produzidas em qualquer tipo de industria
sdo consideradas passiveis de patente.

O codigo-fonte, por ser uma expressao literaria, ndo se enquadra como produto ou
processo passivel de utilizagdo ou producdo industrial, nos termos do Art. 15 da LPI. No
ordenamento juridico brasileiro, o Art. 10, inciso V, da LPI exclui expressamente os
"programas de computador em si" do conceito de invengdo, uma vez que o codigo ¢
compreendido como a expressao de um conjunto organizado de instrugdes cuja protecao
recai sobre o campo do Direito Autoral. Dessa forma, o cddigo em si ndo pode ser
considerado uma invengao para fins de patenteabilidade, pois ndo atende ao requisito
essencial de aplicacao industrial exigido tanto pelo Acordo TRIPS quanto pela legislagao
nacional.

Sobre essa natureza juridica, Carlos Alberto Bittar (2003, p. 217) ensina que:

...0 programa de computador, enquanto criacdo intelectual expressa em
linguagem codificada, ndo se reveste do carater técnico exigido para a patente,
mas sim do carater literario tipico das obras do espirito.

No cenario internacional, essa visdo ¢ corroborada pela doutrina de Cornish e

Llewelyn (2013, p. 406), ao afirmarem que:

os programas de computador s@o tratados como obras literarias sob a lei de

17 Disponivel em: https://www.wipo.int/wipolex/en/text/295166. Acesso em: 20 dez. 2025
18 Art. 15 A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicacdo industrial quando
possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria.


https://www.wipo.int/wipolex/en/text/295166
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direitos autorais, ndo como invengdes, uma vez que sua protecdo reside na
expressdo em vez da aplicagdo industrial.

Tais perspectivas alinham-se ao Acordo TRIPS, que consolidou a protegdo autoral
do software em nivel global ao reconhecer o carater literario das instrugdes de
programacao.

Nesse sentido, Denis Borges Barbosa (2003, p. 82-84) destaca que:

o programa de computador ¢ protegido como obra literaria, ¢ ndo como
invencdo industrial. [...] O cdédigo-fonte ¢ uma forma de expressdo e ndo um
processo técnico suscetivel de aplicacdo industrial.

Newton Silveira (2017) ratifica esse entendimento ao pontuar que “o codigo-fonte
¢ expressao de uma ideia, ndo a propria ideia técnica. Por isso, sua protecdo ¢ autoral e

ndo industrial”. Por fim, conforme sintetizam Vaz e Dias e Figueiredo (2014, p. 142):

o software, compreendido como um conjunto organizado de instrucdes
expressas em linguagem codificada, é objeto de protecdo pelo direito autoral e
ndo pelo direito das patentes, por auséncia de aplicacdo industrial.

Assim, as fontes consolidam que a protecdo patentaria ndo recai sobre o programa
como expressdo, mas sim sobre o método ou processo técnico implementado para resolver
um problema especifico.

Todavia, ¢ importante destacar que toda essa digressao se refere exclusivamente ao
codigo-fonte ou ao software em si. Paralelamente, a protecao patentaria ndo recai sobre o
programa de computador como expressdo literaria, mas sim sobre o0 método ou processo
implementado pelo software para resolver um problema técnico especifico. Assim, cabe
ao inventor reivindicar, por meio da patente, a solucdo técnica desenvolvida e os meios
pelos quais o programa de computador atinge determinado efeito técnico.

Para ilustrar essa distingdo, ¢ util tracar um paralelo com os softwares embarcados.
Nesses casos, ndo ha duvida quanto a possibilidade de prote¢ao por patente, pois o método
implementado pelo software embarcado claramente resolve um problema técnico ao
interagir diretamente com um hardware dedicado, como, por exemplo: um software que
controla o brago de um robo industrial; os sistemas de controle de uma aeronave; ou o
modulo eletronico de um veiculo. Em todos esses exemplos, o software embarcado nada
mais ¢ do que um codigo-fonte, mas sua patenteabilidade decorre do fato de estar
vinculado a um dispositivo especifico e de implementar um método técnico que resulta
em um efeito pratico.

Esse raciocinio evidencia que o critério fundamental para a prote¢ao patentaria nao

esta na natureza fisica do suporte (hardware dedicado ou ambiente digital), mas sim na
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solugdo técnica apresentada. Portanto, ndo ha razio para que um método implementado
por software ndo embarcado seja automaticamente excluido da protecao patentaria apenas
por operar em meio virtual ou restrito ao computador. O que deve ser considerado € se o
método, independentemente do suporte, apresenta uma solucao técnica para um problema
pratico, atendendo aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial.
Assim, a distingdo relevante para a concessao da patente recai sobre o caracter técnico e
o efeito pratico da solugdo proposta, € ndo sobre o fato de ela ser implementada em

hardware dedicado ou em ambiente digital.

2.2 PATENTE

De acordo com o INPI (2024) a defini¢ao de patente é:

Patente ¢ um titulo de propriedade temporaria sobre uma inveng@o ou modelo
de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas
fisicas ou juridicas detentoras de direitos sobre a criagdo. Com este direito, o
inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto
objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por
processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar
detalhadamente todo o contetdo técnico da matéria protegida pela patente.

Uma patente outorga ao inventor o direito da exclusividade temporaria da
exploracdo de uma inveng¢do, concedida pelo Estado, garantindo ao inventor direitos
comerciais econdOmicos sobre a tecnologia por periodo de tempo determinado a contar da
data de depdsito. O Estado garante esses direitos ao inventor em compensagao ao acesso
publico das informacdes da matéria patenteada, de modo a fomentar o desenvolvimento
tecnologico (Barbosa, 2003).

Na LPI artigos 8° e 9° encontra-se o que ¢ definido como patenteédvel:

Art. 8° E patenteavel a invengdo que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicagao industrial.

Art. 9° E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou
parte deste, suscetivel de aplicagdo industrial, que apresente nova forma ou
disposi¢do, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no
seu uso ou em sua fabricagao.

A categoria de patente de modelo de utilidade ndo sera discutida aqui, uma vez
que modelo de utilidade se restringe a forma ou disposicdo do objeto. As invengdes
implementadas por computador nao se enquadram nesta categoria (Brasil, 1996).

Desde suas origens, a protecao industrial por meio de patentes tem desempenhado
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papel fundamental no estimulo ao desenvolvimento tecnolégico. Ao exigir a divulgacao
detalhada das invencgdes, o sistema de patentes ndo apenas assegura direitos exclusivos ao
inventor por tempo determinado, mas também torna o conhecimento técnico acessivel a
toda a sociedade. Essa divulgacdo permite que outros pesquisadores e empresas
consultem as informagdes técnicas presentes nos documentos de patente, promovendo a
dissemina¢do do conhecimento e estimulando a criacdo de novas invengdes a partir do
estado da técnica ja revelado. Assim, estabelece-se um ciclo virtuoso de inovagao, no qual
o progresso tecnologico ¢ continuamente impulsionado pelo acesso e uso das informagdes
disponibilizadas pelo sistema de patentes, contribuindo para o desenvolvimento
econdmico e social (Gama Cerqueira, 1956).

Na pratica contemporanea, a eficacia desse ciclo ¢ mensurada pelo Global
Innovation Index 2024 (GII)'®, que posiciona o Brasil como a economia mais inovadora
da América Latina e do Caribe, ocupando a 50* posi¢ao mundial. O relatédrio destaca que,
apesar de um cendrio global de desaceleragdo no capital de risco, o pais demonstra
resiliéncia ao transformar investimentos em ativos intangiveis. Esse panorama valida a
visao das fontes de que a propriedade intelectual deixou de ser apenas um incentivo
técnico para se tornar um ativo invisivel fundamental para o dominio de mercados e a
imposi¢do de pregos premium. Como demonstram Blaxill e Eckardt, o sucesso de
empresas lideres mencionadas no indice — como Apple, Microsoft e Nvidia — decorre
em parte do poder de mercado gerado por suas valiosas carteiras de patentes.

Ao nivel regional, essa dindmica ganha materialidade em ecossistemas
especificos, como detalhado no estudo Global Innovation Hotspots: A case study of Sdo
Paulo's innovation ecosystem (OMPI, 2022)%. O caso de Sdo Paulo exemplifica como a
articulacdo entre capacidades locais e redes globais potencializa a inovagao,
demonstrando que o desenvolvimento tecnoldgico nacional depende da for¢a desses
"pontos de calor" regionais que conectam a pesquisa local ao mercado internacional.
Assim, a integracdo estratégica de ativos de propriedade intelectual permite que polos
como Sdo Paulo atuem como motores do crescimento econdmico, consolidando a
importancia de um sistema de patentes robusto para a competitividade do pais no cendrio

global.

19 Disponivel em: https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/gii-2024-
results.html. Acesso em: 20 dez. 2025

20 Disponivel em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-gih-brazil-en-global-innovation-
hotspots-a-case-study-of-s%C3%A30-paulo-s-innovation-ecosystem-local-capabilities-and-global-
networks.pdf. Acesso em: 20 dez. 2025


https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/gii-2024-results.html
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A primeira referéncia historica a prote¢ao de invengdes remonta a Lei de Veneza,
promulgada em 19 de marco de 1474, que concedia privilégios temporarios aos
inventores, estabelecendo um marco inicial para o sistema de patentes (Barcellos, 2007).
Outro avango fundamental ocorreu com o “Statute of Monopolies”, promulgado pelo
Parlamento inglés em 1624, que limitou o poder da Coroa de conceder monopdlios
indiscriminados e permitiu a concessdo de direitos exclusivos apenas para invengdes
novas e uteis, por tempo determinado. Esse estatuto ¢ amplamente reconhecido como o
primeiro instrumento legal a estruturar o sistema moderno de patentes, ao estabelecer
principios como a exigéncia de novidade e utilidade, influenciando sistemas de patentes
em diversos paises e consolidando a ideia de que a protecdo a invengdo deve incentivar a
inovagdo ¢ o desenvolvimento econOmico, sem criar monopodlios permanentes. No
contexto brasileiro, a evolugdo histoérica da prote¢do patentdria seguiu essas referéncias
internacionais, sendo incorporada e adaptada a legislacdo nacional ao longo do tempo,
como destaca a doutrina especializada (Gama Cerqueira, 1956).

Em 1790, os Estados Unidos, que posteriormente se tornaria lider mundial em
numero de patentes depositadas e concedidas, instituiram sua primeira lei de patentes,
conhecida como “Patent act of 1790"?!. Essa legislacdo estabeleceu a concessdo de
patentes por até 14 anos, sem possibilidade de renovagdo, com o objetivo de incentivar a
inovagdo em troca da divulgagdo publica da invengdo. O inventor deveria descrever
detalhadamente sua criacdo, permitindo que terceiros pudessem reproduzi-la apds o
término da proteg¢do legal. O sistema de patentes norte-americano, desde sua origem,
busca equilibrar o incentivo a inovagdo com o interesse publico, servindo de referéncia
mundial em propriedade intelectual (Burstein et al., 2021). Historicamente, os Estados
Unidos, como coldnia inglesa, gozaram de relativa autonomia, servindo de abrigo, desde
o século XVII, para fugitivos de perseguicdes religiosas que buscavam novas
oportunidades apds a exploracdo inicial de recursos naturais (LIBRARY OF
CONGRESS, s.d.).

Ainda sob o regime colonial, mas ja como sede do império portugués, o territoério

brasileiro?? adotou normas de protecio aos direitos dos inventores por meio do Alvara de

2 UNITED STATES. Patent Act of 1790. Disponivel em:
https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/congressional/patent-act-1790.pdf. Acesso em 21 out.
2025.

22 A primeira patente brasileira foi concedida em 1822, para Luiz Louvain e Simdo Clothe, para uma
maquina de descascar café, com base no Alvara de 1809, que sera discutido no capitulo 3. O privilégio
concedido tinha duragdo de cinco anos, e o invento se destacou pela inovagao e eficiéncia no
processamento do café. Esse marco historico indica o inicio da prote¢do a propriedade industrial no


https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/congressional/patent-act-1790.pdf
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28 de abril de 1809. Essa iniciativa posicionou a regido como a quarta a implementar tal
legislagdo no mundo, seguindo os passos de Inglaterra (1623), Estados Unidos (1790) e
Franca (1791).

Em 1883, foi assinada a, ja mencionada, Convencao de Paris para a Protecao da

Propriedade Industrial®®

, 0 primeiro a cordo internacional relevante sobre patentes,
marcas e outros direitos de propriedade industrial. O Brasil foi um dos paises signatarios
originais da Convengdo, que estabeleceu principios fundamentais como o tratamento
nacional e a independéncia das patentes. A Convencao de Paris ndo buscou uniformizar
as legislagcdes nacionais, mas garantir ampla liberdade legislativa, exigindo apenas a
paridade de tratamento entre nacionais e estrangeiros (Barbosa, 1980; Malavota, 2025).

Em 1923, foi criada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI),
responsavel pelos servicos de patentes de invencdo e de marcas de industria e comércio,
conforme estabelecido pelo Decreto n° 16.264%*, de 19 de dezembro de
1923. Posteriormente, essa estrutura evoluiu para o Departamento Nacional de
Propriedade Industrial (DNPI), que permaneceu responsavel pela administragdo desses
direitos até a década de 1970.

Em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) foi criado pela Lei
n° 5.648%°, assumindo as atribui¢des do DNPI e consolidando-se como o 6rgio central
responsavel pela execugdo das normas relativas a propriedade industrial no Brasil. No
mesmo ano, em ambito internacional, foi concluido em Washington o Tratado de
Cooperagio em Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty — PCT)?®, que estabeleceu
um procedimento unificado para o deposito de pedidos de patente em multiplos paises,
facilitando a protecdo internacional de inveng¢des e promovendo maior eficiéncia e
seguranca juridica para inventores € empresas em escala global. Embora o tratado tenha
sido concluido em 1970, o Brasil aderiu ao PCT apenas em 9 de abril de 1978 (OMPI,

2024a). A internalizacdo definitiva no sistema nacional deu-se por meio do Decreto n°

Brasil, consolidando o pais como um dos pioneiros na concessao de direitos aos inventores (ABAPI,
2020).

23 CONVENCAO DA UNIAO DE PARIS PARA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponivel em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf. Acesso em 21 out. 2025.
24 BRASIL. Decreto n® 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Disponivel em:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-
publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 21 out. 2025.

2> BRASIL. Lei n° 5.648, de 5 de agosto de 1970. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15648.htm. Acesso em 21 out. 2025.

26 ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI. Patent Cooperation
Treaty (PCT). Disponivel em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo-pub-274-2022-pt-patent-
cooperation-treaty-pct.pdf. Acesso em 21 out. 2025.


https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo-pub-274-2022-pt-patent-cooperation-treaty-pct.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo-pub-274-2022-pt-patent-cooperation-treaty-pct.pdf
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81.742, de 28 de maio de 1978%’, que promulgou o tratado no ordenamento juridico
brasileiro.

No ano seguinte, a Lei n° 5.772%8, de 21 de dezembro de 1971, instituiu o Codigo
da Propriedade Industrial, estabelecendo as bases legais para a protecdo e regulamentacao
da propriedade industrial no pais, e conferindo ao INPI o papel de 6rgao responsavel pelo
exame, concessao € manutencao dos direitos de propriedade industrial

Contudo, o intervalo entre a vigéncia do Codigo de 1971 e a adogdo do regime
subsequente foi marcado por intensas tensdes diplomaticas, periodo conhecido como "A
Guerra das Patentes", conforme analisado por Maria Helena Tachinardi. Esse cenario foi
impulsionado pela pressdo internacional, especialmente dos EUA, para que o Brasil
adequasse sua legislagdo aos padrdes globais, visando a protecdo de setores antes
excluidos. Essa harmonizagdo, liderada por economias desenvolvidas e grandes
multinacionais, imp0s padrdes rigidos que reduziram a flexibilidade dos paises em
desenvolvimento para adaptar o sistema de patentes as suas estratégias locais. Assim, a
adesdao ao Acordo TRIPS passou a ser vista como essencial para garantir seguranga
juridica, atragdo de investimentos estrangeiros e integra¢do nas cadeias globais de
tecnologia.

Em 1995, entrou em vigor o ja citado Acordo TRIPS, sob a tutela da OMC. Esse
acordo estabeleceu padrdes minimos globais para a protecao da propriedade intelectual,
abrangendo 4areas como patentes, marcas, direitos autorais, desenhos industriais,
indicagdes geograficas, segredos comerciais e layout de circuitos integrados. O TRIPS
exige que todos os membros da OMC adotem em suas legislagdes nacionais critérios
minimos de protecdo, procedimentos de obtengdo e manutengdo dos direitos, bem como
se submetam ao Organismo de Solugdo de Controvérsias (BRASIL, 2024). Este sistema
atua como o pilar jurisdicional da OMC, permitindo que os Estados resolvam disputas
comerciais de forma multilateral e garantam o cumprimento das regras estabelecidas. A
relevancia desse mecanismo para o pais € evidenciada em casos historicos, como na
)2

vitoria do Brasil contra os Estados Unidos na disputa sobre o algodao (DS267)~” ou no

27 BRASIL. Decreto n° 81.742, de 28 de maio de 1978. Disponivel em:
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=81742&ano=1978&ato=6b7Aza65UerRV
Tbae. Acesso em: 20 dez. 2025.

28 BRASIL. Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Disponivel em:
https://www?2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/1ei-5772-21-dezembro-1971-357860-norma-pl.html.
Acesso em 21 out. 2025.

2 Disponivel em: https://www.wto.org/English/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds267_e.htm. Acesso em: 20
dez. 2025.


https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5772-21-dezembro-1971-357860-norma-pl.html
https://www.wto.org/English/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds267_e.htm
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litigio DS27°°, no qual Honduras, junto com EUA e outros paises, acusou a Unido
Europeia de manter um regime discriminatdrio nas importagdes de bananas. O acordo
também prevé tratamento nacional e cldusula da nagdo mais favorecida, além de
incorporar dispositivos de convengdes internacionais anteriores, como a Convengao de
Paris e a Convengdo de Berna. Com isso, TRIPS promoveu uma harmonizagio
significativa das legislacdes nacionais, elevando o padrdo minimo de protecdo da
propriedade intelectual no comércio internacional (TRIPS, 1994).

O Codigo da Propriedade Industrial foi posteriormente revogado pela Lein®9.279,
de 14 de maio de 1996, atualmente em vigor, que mantém as responsabilidades do INPI
e regula os direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial no Brasil.

Através da cronologia apresentada, observa-se que a legislagdo patentaria mundial
e brasileira se desenvolveu sob légicas distintas ao longo do tempo. Historicamente, os
paises industrializados puderam dispor do aprendizado advindo da imitagdo e da copia
para impulsionar seu avancgo tecnoldgico interno antes de instituirem padrdes elevados de
protegdo, momento em que a copia passou a ser intoleravel no comércio global. A medida
que as nagdes internalizavam dispositivos de protecdo em seus regramentos, o cendrio foi
transformado pelo Acordo TRIPS, que marcou uma nova ordem na propriedade
intelectual ao instituir mecanismos e cldusulas vinculantes sob a tutela da OMC
(Dreyfuss, 2012). Diferente de acordos anteriores, como a Conven¢do de Paris, que
garantia ampla liberdade legislativa aos Estados, o TRIPS reduziu a autonomia nacional
ao exigir padroes minimos globais, visando fomentar o avango tecnologico e tornar os
mercados mais atrativos para as multinacionais, embora essa rigidez imponha desafios ao
desenvolvimento autdnomo de paises em desenvolvimento.

Em fun¢do das vantagens comerciais relacionadas as patentes, grandes empresas
perceberam que seria mais vantajoso investir em desenvolvimento de tecnologia e
protecdo intelectual do que apenas na produgdo em si. Como destacam Blaxill e Eckardt
(2010), a propriedade intelectual tornou-se um ativo invisivel fundamental para dominar
mercados, impor precos premium e proteger inovagoes. “Os maiores retornos ocorrem
sempre nas empresas baseadas na propriedade intelectual, e seu desempenho de lucros
decorre diretamente do poder de mercado que a valiosa propriedade intelectual
proporciona” (Blaxill; Eckardt, 2010, p. 45).

Esse movimento ¢ exemplificado por empresas como IBM, que ao longo das

30 Disponivel em: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds27_e.htm. Acesso em: 20 dez.
2025.
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ultimas décadas consolidou-se como uma das maiores detentoras de patentes do mundo,
priorizando inovagdo tecnoldgica e licenciamento em seu modelo de negocios®!. Da
mesma forma, a Procter & Gamble, Toyota e a Gillette, conforme analisado por Blaxill e
Eckardt (2010), utilizaram suas carteiras de patentes como instrumentos para dominar
mercados, impor barreiras a concorréncia e garantir margens superiores, demonstrando
que, em muitos casos, a prote¢do intelectual tornou-se mais valiosa do que a capacidade
produtiva tradicional.

Entretanto, neste cenario, quando se trata de paises em desenvolvimento, a
eficacia da existéncia de um sistema de patentes ¢ tema recorrente de debate. O controle
da comercializacdo de certas tecnologias, muitas vezes concentrado nas maos de grandes
multinacionais, pode limitar o desenvolvimento local, visto que essas empresas detém
poder de barganha e podem impor condigdes desfavoraveis as economias nacionais
(Oliveira, 2009). A harmonizagdo internacional da protecdo de patentes, impulsionada
principalmente por acordos como o TRIPS, tende a impor padrdes rigidos que reduzem a
flexibilidade dos paises em desenvolvimento para adaptar a protegao de patentes as suas
necessidades especificas, o que pode encarecer e limitar o acesso a tecnologia (Maskus,
2000).

Maskus (2000) destaca que a relacdo entre protecdo de patentes e
desenvolvimento econdmico ndo ¢ linear e depende do estagio de desenvolvimento de
cada pais. O autor observa que, para paises em desenvolvimento, a imposicao de padrdes
uniformes de protecdo pode gerar transferéncias significativas de renda para paises
desenvolvidos, especialmente devido ao pagamento de royalties e a restrigdo de uso de
tecnologias essenciais. Nessa linha, Sanjaya Lall (1982) defende que os beneficios da
propriedade intelectual (PI) s6 se materializam quando o pais atinge um patamar critico

de capacitagao tecnoldgica. No entanto, o proprio Maskus ressalta que:

Os direitos de propriedade intelectual, quando equilibrados com politicas de
concorréncia e investimento em capacitagdo tecnologica, podem estimular a
inovagdo doméstica e atrair fluxos de tecnologia estrangeira, gerando
crescimento sustentavel nos paises em desenvolvimento (Maskus, 2000, p.
142)

Embora defensores do sistema sustentem que um regime so6lido de patentes facilita

o ingresso de tecnologias avangadas e catalisa o Investimento Direto Estrangeiro (IDE),

31 Atualmente a IBM se encontra como 8 empresa com maior depésito de patentes, de acordo com o
ranking da “ifi claims patent services”. Disponivel em: https://www.ificlaims.com/rankings/trends-2024/.
Acesso em 20 dez. 2025.
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autores como Suzanne Scotchmer (2004) complementam que tais sistemas podem
fomentar ciclos de inovagdo cumulativa mesmo em economias emergentes. Todavia, as
fontes advertem que a protecdo legal ndo atua de forma isolada: evidéncias empiricas
demonstram que o tamanho do mercado e a qualificagdo da mao de obra sdo fatores muito
mais determinantes para atrair centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do que a
rigidez da legislagdo patentdria por si s6 (Oliveira, 2009).

No contexto internacional, a OMPI destaca que o sistema de patentes pode
impulsionar a inovagdo e o progresso tecnoldgico, citando o modelo da Coreia do Sul,
que utilizou a inovagdo ¢ a prote¢dao a propriedade intelectual como alavancas para o
desenvolvimento econdmico (OMPI, 2024). No entanto, a literatura econdmica
contempordnea e organismos multilaterais reconhecem a necessidade de maior
flexibilidade nos acordos internacionais, permitindo que paises em desenvolvimento
adequem seus regimes de patentes as suas estratégias de desenvolvimento.

Assim, o debate permanece aberto: embora o sistema de patentes possa acelerar a
entrada de tecnologias, ele também pode reforcar assimetrias globais e limitar o
desenvolvimento autdbnomo dos paises em desenvolvimento, especialmente quando
padrdes rigidos sdo impostos sem considerar as especificidades locais (Oliveira, 2009).

Neste contexto, apesar de TRIPS definir alguns requisitos para a concessdao de

uma patente, cita que:

“Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenc¢ao, de
produto ou de processo, em todos os setores tecnologicos, sera patenteavel,
desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicagdo
industrial. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 4 do Artigo 65, no paragrafo
8 do Artigo 70 e no paragrafo 3 deste Artigo, as patentes serdo disponiveis e
os direitos patentarios serdo usufruiveis sem discriminag@o quanto ao local de
invengdo, quanto a seu setor tecnoldgico e quanto ao fato de os bens serem
importados ou produzidos localmente.”

Ou seja, TRIPS nao delimita o que pode ou deve ser considerado como invencao,
cada pais tem autonomia para detalhar, em sua legislagdo nacional, o conceito de invencdo
e as exclusoes especificas do que ndo pode ser patenteado, desde que respeite os padrdes
minimos do acordo, transcritos acima. Cabe destacar que TRIPS permite que os paises
membros excluam certas matérias da patenteabilidade, como métodos diagndsticos,
terapéuticos e cirirgicos para o tratamento de humanos ou animais, plantas e animais
(exceto micro-organismos), € processos essencialmente biologicos para a produgdo de

plantas ou animais, no entanto, esta ¢ a Uinica ressalva’2.

32 Art.27...
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No Brasil, a LPI dispde sobre o que ndo ¢ considerado inven¢do e modelo de
utilidade, ou ainda matéria nao patentedvel, em seus artigos 10 e 18, respectivamente.
Dentre os itens dispostos no artigo 10, destaca-se o inciso V, que cita “programas de
computador em si”’, o que tem sido objeto de constantes discussdes desde a publicacao da
LPI. Uma vez que a matéria ¢ considerada invenc¢ao, esta deve cumprir com condigdes e
requisitos estabelecidos de acordo com a legisla¢ao de propriedade industrial vigente no
pais.

Primeiramente, identifica-se que como matéria descritiva, o pedido de patente, de

acordo com o Art.19. deve conter:

Art. 19. O pedido de patente, nas condigdes estabelecidas pelo INPI, contera:
I - requerimento;

II - relatério descritivo;

III - reivindicagoes;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuigdo relativa ao depdsito.

Por meio desses documentos, a invengdo deve ser descrita de forma a cumprir as
condi¢des do pedido de patente, sendo uma delas a suficiéncia descritiva, conforme

detalhado no Art. 24 da LPL
Art. 24. O relatorio devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo
a possibilitar sua realizagdo por técnico no assunto e indicar, quando for o caso,
a melhor forma de execugao.

Em razao disso, a inven¢ao deve ser descrita de modo que possa ser reproduzida
por uma pessoa versada na técnica. Isso significa que todas as caracteristicas técnicas
essenciais para a sua reproducdo devem estar claramente apresentadas no relatorio
descritivo; caso contrario, o pedido ndo sera deferido.

O Art. 24 da LPI utiliza o termo “objeto” para se referir a inven¢do ou ao modelo
de utilidade reivindicado no pedido de patente, ou seja, ao método, produto ou processo
que se busca proteger legalmente. Dessa forma, “objeto” abrange tanto métodos quanto

produtos.

3. Os Membros também podem considerar como ndo patenteaveis:
a) métodos diagndsticos, terapéuticos e cirirgicos para o tratamento de seres humanos ou de
animais;
b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biologicos para a
producdo de plantas ou animais, excetuando-se os processos ndo-bioldgicos e microbiologicos.
Nao obstante, os Membros concederdo protecdo a variedades vegetais, seja por meio de patentes,
seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinag@o de ambos. O disposto
neste subparagrafo sera revisto quatro anos apds a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da
OMC.
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A LPI em seus artigos 22 a 25 estabelece as condigdes formais para o pedido de
patente, como a unidade do pedido, a suficiéncia descritiva, ou seja, a necessidade de que
o relatorio descritivo permita a reprodu¢do da invencao por um técnico no assunto, €, a
exigéncia de reivindicagdes fundamentadas, claras e precisas, que definam o escopo da
protecao pretendida. J& os requisitos de patenteabilidade estdo previstos nos artigos 8°, 9°,
11, 13 e 15 da LPI. Para as patentes de inveng¢ao (PI), de interesse neste trabalho, exige-
se novidade, atividade inventiva (ndo obviedade) — sera discutida no capitulo 3 — e
aplicacdo industrial. Esses requisitos seguem os padrdes minimos de protecdo
estabelecidos internacionalmente pelo Acordo TRIPS, que determina a obrigatoriedade
de concessdo de patentes para invengdes em todos os campos tecnologicos, desde que
atendam aos requisitos de novidade, ndo obviedade e aplicacao industrial. No entanto,
cabe ressaltar que o TRIPS ndo define de forma exaustiva esses critérios substantivos,
conferindo autonomia e flexibilidade para que cada pais detalhe, em sua legislacao
nacional, os pardmetros de avaliagdo e o grau de inventividade exigido.

No entanto, o relatdrio descritivo assume papel central ndo apenas para
fundamentar as reivindicagdes, mas também para garantir a suficiéncia descritiva da
invengdo. Denis Borges Barbosa (2011) ressalta que “a insuficiéncia descritiva torna nulo
e nenhum o privilégio, muito embora seja o invento novo, dotado de atividade inventiva
e de aplicabilidade industrial”. Ou seja, mesmo que a invenc¢do atenda aos demais
requisitos legais, a auséncia de uma descri¢do clara, completa e suficiente pode
comprometer a validade da patente, evidenciando a importancia de um relatorio descritivo
bem elaborado para a concessdao e manutencao dos direitos de propriedade intelectual.

Para auxiliar no entendimento do contetido esperado em um relatério descritivo,
a PORTARIA/INPI/DIRPA N° 14, de 29 de Agosto de 2024 estabelece normas gerais
de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI, no que se refere as
especificagdes quanto a forma e ao contetido dos pedidos de patente e certificados de
adi¢do. E, a PORTARIA/INPI/DIRPA N° 164, de 02 de Setembro de 2024 apresenta as
Diretrizes de Exame, que também auxiliam no entendimento das especificacdo exigidas
em um pedido de patente. Essas portarias estabelecem especificagdes tanto sobre a

estrutura formal quanto sobre os elementos técnicos e descritivos necessarios em um

33 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos/
2024dirpa-no-14.pdf

34 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos
/portaria-inpi-dirpa-no-16.pdf


https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos/%202024dirpa-no-14.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos/%202024dirpa-no-14.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos%20/portaria-inpi-dirpa-no-16.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos%20/portaria-inpi-dirpa-no-16.pdf
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pedido de patente. No entanto, vale ressaltar que, neste momento, ndo serdo objeto de

analise as questdes estritamente formais, pois, tais requisitos referem-se apenas a estrutura

do pedido (“esqueleto™) e ndo ao contetido técnico que serd examinado em profundidade.

O Art.27 da PORTARIA/INPI/DIRPA N° 14 define nos incisos III e VI:

IIT - descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solu¢do proposta para o
problema existente, bem como as vantagens da inven¢@o, ou do modelo de
utilidade em relagao ao estado da técnica; ...

VI - descrever a invengdo de forma precisa, clara e suficiente, de maneira que
um técnico no assunto possa realiza-la, fazendo remissdo aos sinais de
referéncia constantes dos desenhos e as sequéncias biologicas, se houver, e, se
necessario, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com
o estado da técnica.

Em conformidade com a PORTARIA/INPI/DIRPA N° 14, para auxiliar nos
exames realizados pelos examinadores, a PORTARIA/INPI/DIRPA N° 16 define os

quesitos de exame:

Suficiéncia Descritiva

2.13 A suficiéncia descritiva deve ser avaliada com base no relatério descritivo,
que devera apresentar a inven¢@o de maneira suficientemente clara e precisa, a
ponto de ser reproduzida por um técnico no assunto. O relatério descritivo
devera conter condigdes suficientes que garantam a concretizacdo da invengao
reivindicada.

2.14 A definigdo de técnico no assunto ¢ abrangente. O técnico no assunto pode
ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questdo a época do
depdsito do pedido, com nivel técnico-cientifico, e/ou aquele com
conhecimento pratico operacional do objeto. Considera-se que 0 mesmo teve a
disposicdo os meios ¢ a capacidade para trabalho e experimentagdo rotineiros,
usuais ao campo técnico em questdo. Pode haver casos onde seja mais
apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma
equipe de producdo ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em
certas tecnologias avancadas tais como computadores e nanotecnologia.

2.15 Neste contexto, deve ser assegurado que o pedido contenha informagao
técnica suficiente para permitir que um técnico no assunto: (i) coloque a
invengdo em pratica, tal como reivindicada, sem experimentacdo indevida; e
(i1) entenda a contribui¢do da invengdo para o estado da técnica ao qual a
mesma pertenga. Por experimentagdo indevida entende-se quando um técnico
no assunto, a partir do revelado na invencdo, necessita de experimentagdo
adicional para realizar a mesma.

Ambas as portarias ressaltam a necessidade de uma descri¢dao clara, concisa,

precisa e suficiente para que um técnico no assunto possa compreender e reproduzir a

invengdo. Esses requisitos visam garantir que o escopo de prote¢ao definido pelo quadro

reivindicatério esteja bem delimitado e que a invengao seja efetivamente reprodutivel,

conforme previsto no Art. 24 da LPI. Além disso, os desenhos devem ser utilizados de

maneira a complementar a descri¢do, facilitando o entendimento e exemplificando de

forma visual a invencao apresentada.

O técnico no assunto pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas com
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conhecimento médio na area técnica relevante na data do deposito do pedido, ndo sendo
necessario que seja um especialista. Segundo Evanildo Vieira dos Santos (2019), trata-se
de uma figura hipotética utilizada para avaliar tanto a suficiéncia descritiva quanto a
atividade inventiva, representando um profissional capaz de compreender e reproduzir a
inven¢do a partir das informacgdes fornecidas no pedido, sem exigir conhecimentos
excepcionais ou especializados™.

Neste ponto, surgem questoes importantes, como a adequacao do examinador ao
perfil de "técnico no assunto", ou seja, a necessidade de que o examinador se coloque no
lugar desse profissional hipotético, e a problematica da tempestividade. A invencao
precisa ser analisada considerando a época em que foi depositada, visto que as
tecnologias, dependendo do campo técnico, avancam de modo muito acelerado.
Considerando que os pedidos de patente levam um minimo de 18 meses para exame (em
funcdo do periodo de sigilo), ou mesmo que o tempo médio de exame no Brasil é de
aproximadamente quatro anos®S, esse é um periodo suficiente para que uma invengio
possa vir a se tornar obsoleta. Portanto, o examinador deve estar atento a essa dinamica
em sua avaliacao.

Além disso, as portarias mencionam o conceito de “experimentacdo indevida”, que
se refere a necessidade de um técnico assunto realizar experimentos para alcangar o
resultado desejado quando este ndo esta suficientemente descrito na invengao. Para que o
pedido seja considerado exequivel, todas as informacdes necessarias a execugdo da
invengdo devem estar explicitamente detalhadas no relatorio descritivo, evitando a
necessidade de experimentagdo adicional. Desta forma, permitindo com que a matéria
descrita seja plenamente compreendida, de forma a ficar clara a invencao reivindicada.

Para fundamentar a abrangéncia da protecdo conferida pela patente, destaca-se o

disposto no Art. 42 da LPI, que define os direitos do titular da patente:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com

35 Na tese intitulada "O Técnico no Assunto: Estudo a Partir dos Escritorios Nacionais e Regionais de
Propriedade Industrial", Evanildo Vieira dos Santos analisa detalhadamente a figura juridica do técnico no
assunto sob diferentes perspectivas. O autor destaca que essa figura ¢ tratada como uma entidade
hipotética nos sistemas de patenteamento em todo o mundo, incluindo o Brasil. No entanto, sua
construgdo pratica pode variar significativamente dependendo das regulamentagdes nacionais e das
diretrizes adotadas por cada escritorio nacional ou regional de propriedade industrial. A tese aponta que
os critérios para definir o técnico no assunto sdo amplamente influenciados pelo perfil dos examinadores
de patentes.

36 Esta informagdo foi obtida do documento "Plano de A¢do 2025" oficial do INPI, no topico 2.1.1
denominado "Indicadores Estratégicos". Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-
conteudo/noticias/inpi-divulga-seu-plano-de-acao-2025/PA2025 27.12.2024 v .final.pdf. Acesso em 21
out. 2025.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-seu-plano-de-acao-2025/PA2025_27.12.2024_v.final.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-seu-plano-de-acao-2025/PA2025_27.12.2024_v.final.pdf
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estes propositos:

I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Ou seja, a patente possibilita que o titular impega que terceiros produzam, usem,
coloquem a venda, vendam ou importem a invengdo sem sua autorizacao, assegurando-
lhe direitos econdmicos exclusivos relacionados a exploracao da invengao.

No ambito das discussdes sobre matéria patentedvel, destaca-se a questao das
invengdes implementadas por computador. No Brasil, programas de computador em si,
codigos fonte, ndo sdo considerados invencdes patentedveis e recebem protecdo por
direito autoral, conforme apresentado no Capitulo 1, no entanto, uma vez que um
programa de computador apresente um efeito técnico e resolva um problema técnico, tal
matéria podera ser protegida por patentes (Abrantes, 2012). O sistema juridico brasileiro
distingue o programa como “expressao” do programa como “método ou processo” como
etapas para resolu¢ao de um problema que se qualifica como uma invengao patenteavel
(Arrabal et al., 2022). O INPI possui diretrizes especificas para o exame dessas invengdes,
categorizadas como Invengdes Implementadas por Computador (IIC), exigindo que o
pedido demonstre claramente o problema técnico resolvido e o efeito técnico adicional

gerado.

2.2.1 Invengdo implementada por computador

A terminologia “inven¢do implementada por computador” (IIC), foi utilizada pelo
INPI em documentos pela primeira vez em 2011, que se tem registro, por meio do
documento intitulado “Procedimentos para o Exame de Pedidos de Patentes Envolvendo
Invengdes Implementadas por Programa de Computador” (INPI/DIRPA/CGPAT III —
2011)*7. Este documento estabeleceu as primeiras diretrizes brasileira para o exame
técnico de pedidos de patentes que envolvem invengdes implementadas por programas de
computador, buscando orientar a analise conforme os requisitos legais previstos na LPL.
Segundo o INPI (2011), uma criacao industrial implementada por programa de
computador € considerada invencao se a solucao proposta apresentar um efeito técnico e
resolver um problema técnico especifico. Nao basta a simples interagdo entre o software

e o hardware; € necessario que haja um efeito técnico intencional e diretamente controlado

37 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/consultas-publicas/arquivos/consulta_
publica_1 versao_original.pdf.
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pela invencdo, seja este realizado interna ou externamente a unidade de processamento.
Exemplos de efeitos técnicos incluem a redugdo do tempo de acesso a memoria, o melhor
controle de elementos roboticos ou a melhoria na recepgao de sinais de radio, desde que
haja relagao causal direta entre a invengao e tais efeitos.

As IIC referem-se a invengdes que utilizam programas de computador como parte
essencial de sua funcionalidade técnica, integrando software e hardware para resolver
problemas técnicos especificos.

Como destaca Abrantes (2012), o artigo 10 da LPI guarda grande semelhanca com
o artigo 52 da Convengcdo Europeia de Patentes*®, pois ambos excluem da patenteabilidade
matérias como programas de computador em si, métodos matematicos e criacdes
puramente abstratas. Essa aproximagao normativa reflete uma tendéncia internacional de
limitar a prote¢do patentdria apenas as invencdes que apresentem um efeito técnico
concreto, afastando a possibilidade de concessdo de patentes para solugdes baseadas
exclusivamente em algoritmos ou légicas abstratas. Assim, tanto no Brasil quanto na
Europa, para que uma IIC seja patentedvel, € necessario que resolva um problema técnico
especifico e produza um efeito técnico além da simples execucdo de um programa em
hardware convencional.

Entretanto, cabe notar que, apos o Acordo TRIPS, a organizagdo europeia atualizou
a redagdo do artigo 52 da EPC para sua versao atual, estabelecendo que as patentes serdo
concedidas para quaisquer invengdes em "todos os campos da tecnologia". Com essa
mudanga, o carater técnico da invengdo passou a estar explicitamente positivado na lei
europeia. Em contrapartida, a LPI brasileira nao utiliza de forma expressa a terminologia
"todos os setores tecnoldgicos" em seu texto, o que faz com que a exigéncia de carater
técnico seja considerada implicitamente contida no requisito de aplicagdo industrial,
configurando-se como um ponto de maior subjetividade na legislagdo nacional quando

comparada ao modelo europeu.

38 «“Article 52 - Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are
new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2)The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
(a)discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b)aesthetic creations;

(c)schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and
programs for computers;

(d)presentations of information.

(3)Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to
the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or
activities as such.”
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Nesse sentido, a diretriz do INPI reforca que o termo “inven¢ado implementada por
computador” é o termo mais adequado para designar criagdes cuja solugdo técnica reside
em um programa de computador, diferenciando-se do uso popular da expressao “patente
de software”, que pode gerar interpretagdes equivocadas. O Guia de Legislacao e Pratica

137 define: “IIC ¢ a expressdo correta

de Exame no INPI para a area das IIC de Portuga
para referir uma invencdo que resida num software ou programa de computador. O
popular “patentes de software” significa patentes que protegem IIC, ou seja, cita que IIC
refere-se precisamente a invengdes cuja esséncia estd em um software ou programa de
computador, sendo a prote¢do patentdria conferida a solugdo técnica incorporada, € nao
ao codigo em si. Portanto, o exame das IIC deve sempre considerar sua contribuicao
técnica e industrial, conforme previsto nas legislagdes e diretrizes nacionais e
internacionais.

Apesar da diretriz de 2011 representar o primeiro documento do INPI a utilizar
expressamente o termo “inven¢do implementada por computador”, a protecdo da
propriedade intelectual do software ja havia sido abordada anteriormente na legislagao
brasileira. O primeiro Diploma Legal a explicitar a protecdo aos programas de
computador foi a Lei n® 7.232%, de 29 de outubro de 1984, conhecida como “Lei da
Informatica”. Esta legisla¢do foi pioneira ao estabelecer principios, objetivos e diretrizes
para a Politica Nacional de Informaética, além de prever a necessidade de tratamento
especifico para programas de computador, o que abriu caminho para discussdes
posteriores sobre as formas de protegdo juridica do software, incluindo a distingao entre
software “embarcado” (integrante e essencial ao funcionamento de um hardware) e “nao
embarcado” (software independente).

As solucdes técnicas que utilizam software como ferramenta para gerar efeito
técnico dividem-se em duas categorias, as I[IC que tratam de “software embarcado” e/ou

“software ndo-embarcado”, conforme Quadro 2.

39 Disponivel em: https://tt.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/41/manual-das-invencoes-implementadas-por-
computador2014.pdf. Acesso em 21 out. 2025.
40 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7232.htm. Acesso em 21 out. 2025,
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Quadro 2: Tipos de softwares

SOFTWARE NAO EMBARCADO/
SOFTWARE EMBARCADO SOFTWARE PURO OU
SOFTWARE DE APLICACAO

Programa de computador atrelado a um | Programa de computado independente, atua
hardware dedicado. somente em ambiente virtual dentro de uma

Por exemplo: Programa para controle de | maquina.

funcionamento de um micro-ondas. Por exemplo: Word, Excel, Navegadores e etc.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Os softwares embarcados abrangem uma vasta gama dos programas desenvolvidos
pelos inventores, que atuam diretamente junto ao equipamento, possibilitando seu
funcionamento. Por outro lado, os softwares ndo embarcados nao estdo integrados a
maquinarios ou equipamentos especificos: sdo aplicados em computadores pessoais,
servidores ou dispositivos de uso geral. Também denominados “application software”,
software de aplicagdo, esses programas foram feitos para atender necessidades especificas
do usudrio final, sem depender de integragcdo exclusiva com hardware dedicado (IEEE,
1990). Ambas as categorias apresentam diferencas técnicas que sdo relevantes para sua
analise sob a perspectiva da prote¢do intelectual (Jedrusik; Wadsworth, 2017).

Neste contexto, com o aumento da relevancia dos softwares na sociedade, a
abordagem de 1984, evoluiu em 1987 com a promulgagio da Lei n° 7.646*!, de 18 de
dezembro de 1987, que dispds sobre a prote¢dao da propriedade intelectual de programas
de computador e sua comercializagdo no pais. Esta lei definiu “programa de computador”
como um conjunto de instru¢des codificadas para uso em maquinas automaticas e garantiu
protecao aos direitos autorais dos desenvolvedores, independentemente de registro
formal. Cabe ressaltar que a promulgacao desta lei ocorreu sob forte pressao diplomatica,
sendo resultado da imposicao dos Estados Unidos apds a aplicacdo da Secao 301 (7rade
Act de 1974) contra o Brasil em represalia a pirataria do sistema DOS, da Microsoft
(Tachinardi, 1993).

Doze anos depois, a Lei n° 7.646 foi revogada pela Lei do Software (Lei n°
9.609/1998)*? que consolidou o regime de protegio autoral aos programas de computador,

equiparando-os as obras literarias para fins de propriedade intelectual, e estabeleceu

4! Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L7646.htm. Acesso em 21 out. 2025.
2 Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm. Acesso em 21 out. 2025.
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critérios de originalidade e novidade como requisitos para o reconhecimento dos direitos
do autor, além de regular aspectos relacionados a comercializagdo, licenciamento e
penalidades em caso de infracao.

Contudo, essa abordagem, assim com as leis antecessoras, mostram-se insuficientes
para proteger o caracter funcional e técnico das inovagdes baseadas em software. Assim,
o direito de patentes, instaurado pela LPI, passou a ser considerado uma alternativa
complementar para proteger invengdes que utilizam programas de computador como
parte integrante de solugdes técnica (Medeiros, 2017).

No artigo 10 da LPI sdo definidos quais matérias ndo sdo considerados invengdes,
dentre estes, destaca-se o inciso V, que cita “programas de computador em si”. O qual se
refere ao literal cddigo fonte do programa, ndo cabendo a este, protecao por patentes e se
restringindo ao escopo do direito autoral.

Todavia, apesar de o codigo fonte ndo ser patenteavel, a inteligéncia e
conhecimento técnico aplicado a um programa de computador, ndo se restringe ao seu
codigo fonte. Um programa de computador pode ser um método para a resolugdo de um
problema técnico produzindo um novo efeito técnico, deste modo, caracterizando-o como
uma invengao inventiva, uma vez que atende aos requisitos de atividade inventiva e ndo
incide no inciso V do Art.10 da LPI (Abrantes, 2012).

As diretrizes atuais de IIC publicadas na PORTARIA INPI/PR/ N° 411/2020%, de
23 de dezembro de 2020, corroboram com o argumento de Abrantes, uma vez que
explicitamente citam que as IIC podem ser reivindicadas como processo/método ou
produto de acordo com a sua matéria. Além desta, encontra-se em consulta publica a
diretriz de invengdes em inteligéncia artificial que também se refere a matéria correlata a
este tema**,

145

Na cronologia da legislagdo brasileira, tem-se a diretriz de 2011 como o primeiro

documento abordando especificamente sobre IIC. Em seguida, em 16 de margo de 2012,

43 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PortarialNPIPR4112020 DIRPAInvenesImplementadasemCom
putador 05012021.pdf. Acesso em 21 out. 2025.

4 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-consulta-publica-
sobre-patente-em-inteligencia-artificial

45 Os procedimentos de exame de IIC de 2011, apresentam a seguinte definigdo para software embarcado:
“O software embarcado (dedicado ou embutido) refere-se aquele executado em um microprocessador,
microcontrolador ou ASIC (processador dedicado, tais como co-processadores aritméticos e os chipsets
de video), o qual ¢ completamente dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. Por exemplo, um
programa de computador presente nos automoveis para controle da transmissdo automatica ou entdo um
programa de computador presente num microcontrolador de um robd o qual é responsavel pelo seu
deslocamento.”


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PortariaINPIPR4112020_DIRPAInvenesImplementadasemComputador_05012021.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PortariaINPIPR4112020_DIRPAInvenesImplementadasemComputador_05012021.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PortariaINPIPR4112020_DIRPAInvenesImplementadasemComputador_05012021.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-consulta-publica-sobre-patente-em-inteligencia-artificial
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-consulta-publica-sobre-patente-em-inteligencia-artificial
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o INPI promoveu sua primeira Consulta Publica em patentes de n.° 01/2012% com o
objetivo de discutir a concessdo de patentes para invengdes implementadas por
computador. Apos o recebimento dos comentarios e sugestdes dos interessados, a
Diretoria de Patentes — DIRPA, em conjunto com a Coordenagao Geral de Patentes II1 —
CGPAT III realizaram uma analise do conteido e publicaram, em 24/07/2012, uma
revisdo dos “PROCEDIMENTOS PARA O EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE
ENVOLVENDO INVENCOES IMPLEMENTADAS POR PROGRAMA DE
COMPUTADOR™Y,

Quatro anos ap0s a revisao, mais precisamente em 28 de novembro de 2016, o INPI
publicou a Resolu¢ao/INPI/PR N° 1584 com as primeiras diretrizes de exame de pedidos
de patente envolvendo invengdes implementadas por programa de computador, com
intuito de atualizar e consolidar as orientagdes descritas. Nesta revisdo os “softwares

embarcados” foram expressamente definidos como:

O conceito de Software embarcado adotado € 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 invengao), como o dispositivo dedicado pode ser patenteado
na forma de produto. Entretanto, o programa de computador ndo ¢ patenteavel
por ndo ser considerado invengao.

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 invencdo. Contudo,
se a contribuigdo ao estado da técnica estiver nas caracteristicas estruturais (e
ndo nas funcionais) do dispositivo dedicado, o0 mesmo pode ser passivel de
patenteabilidade, mesmo que o método nao seja considerado invengao.

(INPI, 2016).

Com a publicagdo da Portaria INPI/PR N° 411/2020, o INPI instituiu novas
diretrizes para o exame de pedidos de patente relacionados as invencdes implementadas
por programas de computador, revogando a Resolugdo INPI/PR n°® 158/2016. Essa
atualizacdo foi motivada pelo aumento no nimero de pedidos envolvendo softwares e
visa proporcionar maior seguranc¢a juridica a depositantes e examinadores, além de
detalhar os procedimentos de analise.

A definigdo dos “softwares embarcados” foi atualizada para:

Considera-se como software embarcado um programa de computador que

46 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/consultas-publicas. Acesso em 21 out.
2025.

47 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/consultas-

publicas/arquivos/consulta_publica 1 versao_final 24 07 2012.pdf. Acesso em 21 out. 2025.

“8 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-

dirpa/158 2016 patentesprogramacomputador.pdf . Acesso em 21 out. 2025


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/consultas-publicas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/consultas-publicas/arquivos/consulta_publica_1_versao_final__24_07_2012.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/consultas-publicas/arquivos/consulta_publica_1_versao_final__24_07_2012.pdf
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determina o comportamento de um dispositivo dedicado. Nesse contexto, tanto
a funcionalidade associada ao comportamento desse dispositivo pode ser
patenteavel na forma de processo, assim como o dispositivo dedicado a referida
funcionalidade pode ser patentedvel na forma de produto. Entretanto, o
programa de computador em si ndo € patenteavel por ndo ser considerado
invengdo. O fato de uma criagdo estar embarcada ndo ¢ suficiente para que seja
considerada invengdo. Para tal, a criacdo ndo deve incidir nas restrigdes
elencadas no Art. 10 da LPI (INPI, 2020).

O software embarcado ¢ projetado especificamente para controlar dispositivos ou
maquinas que ndo sdo computadores tradicionais, como eletrodomésticos, veiculos ou
sistemas industriais. Foi desenvolvido para integrar-se ao hardware do dispositivo e
executar fungdes especificas, permitindo o controle de equipamentos eletronicos de
maneira eficiente. J4 o software ndo embarcado refere-se a programas desenvolvidos
exclusivamente para operar em computadores convencionais, possibilitando a realizacao
de tarefas diretamente no computador, sem a necessidade de interagdo ou controle de
outros dispositivos externos (Lee; Seshia, 2016).

Como cita Andrade (2022), as discussdes nos paises se concentram,
principalmente, em torno dos softwares ditos como nao embarcados, para os softwares
embarcados as concessoes de patentes sdo menos questionaveis. Tal nomenclatura muitas
vezes pode ser considerada confusa, visto que o termo “embarcado” ¢ definido como
“programas que estdo integrados a dispositivos fisicos, desempenhando funcdes
essenciais para o funcionamento desses produto” (U.S. Copyright Office, 2016, p. 9). Dito
isso, o software ndo-embarcado também ¢ um programa que estd integrado a um
dispositivo fisico (computador, smartphone, etc.) desempenhando fun¢des essenciais para
o funcionamento desse produto. No entanto, o fato de tal programa nao ser dedicado a um
segundo elemento ou maquina o distingue dos ditos “softwares embarcados”, tendo em
vista que esses estdo intrinsecamente conectados a um hardware diferente do computador
de uso geral, ao qual sdo projetados para permitir seu funcionamento.

Tais nomenclaturas acabaram gerando confusdes, levando a consolidagao
equivocada, ao longo do tempo, da ideia de que softwares embarcados seriam
necessariamente patentedveis, enquanto softwares nado-embarcados ndo o seriam (Tigre;
Marques, 2022). Contudo, essa percep¢ao vem sendo desmistificada por dados praticos
do proprio INPI: um estudo de Ari Magalhdes*, por exemplo, apresenta diversos

exemplos de IIC de softwares ndo embarcados que foram efetivamente concedidas pelo

4 Disponivel em: https://oconsultorempatentes.com/wp-content/uploads/2025/02/e-book-patentes-de-
software-2025.pdf . Acesso em 21 out. 2025
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INPI.

A concessao de uma patente IIC no Brasil, assim como para outras invengdes, exige
o cumprimento dos requisitos basicos estabelecidos pela LPI, sendo: novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial. A legislagdo brasileira determina que a invencao deve ser
inédita em ambito mundial, ndo podendo ter sido divulgada anteriormente, além de ndo
ser uma solucdo 6bvia para um técnico no assunto e apresentar possibilidade de uso em
qualquer tipo de industria.

Todavia, a avaliagao de tais requisitos no caso das IIC gera novas questdes, visto
que as invengdes sdo desenvolvidas em um ambiente computacional.

No contexto das IIC, a avaliagdo desses requisitos pode apresentar desafios
especificos, uma vez que tais invengdes sdo desenvolvidas em ambiente computacional.
Em relacdo ao requisito de aplicagdo industrial, por exemplo, o artigo 15 da LPI
estabelece que “a invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de
aplicacdo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de
industria”. Para esclarecer diividas sobre a aplicagdo desse critério as IIC, a Portaria INPI

N°411/2020, em seu item 3.1, afirma que:

3 1 Aplicagdo industrial

invengdes implementadas em computador podem ser reivindicadas como
processos e/ou produtos. O fato de um processo ser implementado em
computador ndo descaracteriza sua aplicag@o industrial. Desta forma, aplicam-
se as mesmas regras para o exame de aplicacdo industrial de qualquer patente
de invengdo.

Paralelamente, no que se refere ao requisito de novidade, a portaria do INPI
também ¢ clara ao determinar que “para efeitos de exame de novidade de pedidos de
patente de invengdes implementadas em computador aplicam-se as mesmas regras para o
exame de novidade de qualquer patente de invengao”, refor¢ando que as IIC nao recebem
tratamento diferenciado quanto a esse aspecto.

No entanto, para a atividade inventiva, a diretriz se restringe a esclarecer pontos
com relacdo a aplicagdo em um computador ou a automacao de etapas, os quais nao
configuram, por si s, justificativa para a presenca de atividade inventiva, como transcrito
abaixo:

[033] Uma invengao implementada em computador referente a um processo ou
produto outrora implementado por hardware especifico ndo apresenta atividade
inventiva quando constituir realizagdo meramente equivalente.

[034] Uma inven¢do implementada em computador ndo possui atividade
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inventiva caso se refira a mera automagdo de um processo manual conhecido.
Por mera automagdo entende-se a correspondéncia direta entre as etapas do
processo manual e do automatizado.

A Portaria INPI/PR N° 411/2020 destaca que, no exame de IIC, ¢ fundamental
distinguir os efeitos técnicos inerentes ao proprio sistema de computagdo daqueles que
sdo resultado da invencdo em si. Contudo, o texto normativo ndo detalha metodologias
especificas para separar essas matérias, tampouco esclarece as particularidades da andlise
das invengdes aplicadas a sistemas computacionais, especialmente quanto ao conceito de
efeito técnico e a avaliacdo das anterioridades relevantes.

No caso dos softwares embarcados, essa distingao tende a ser mais clara, uma vez
que tais programas estdo diretamente relacionados ao funcionamento de maquinas ou
dispositivos especificos. O efeito técnico, nesses casos, geralmente se manifesta de forma
objetiva, pois envolve a atuacdo coordenada de diferentes componentes para produzir um
resultado concreto no mundo fisico. Por outro lado, para softwares ndo-embarcados, o
resultado da invencao esta intrinsecamente vinculado ao ambiente digital, sendo muitas
vezes intangivel e restrito ao proprio sistema de computacdo. Essa caracteristica torna a
avalia¢do da inventividade e a descri¢do técnica mais desafiadoras, ja que o efeito técnico
ndo se traduz em alteracdes perceptiveis fora do contexto digital, em razdo de este se
restringir a atuacao no ambiente digital e depender da capacidade de processamento do
mesmo, tornando a andlise de sua patenteabilidade ainda mais complexa (Jedrusik;
Wadsworth, 2017).

Diante desse cenario, a analise da atividade inventiva em softwares nao embarcados
assume papel central neste trabalho e serd melhor discutida no préoximo capitulo.

Para concessdao de uma patente de invengao, na LPI ¢ determinado que além do
requisito de atividade inventiva, ¢ necessario que a invengdo seja nova e contenha
aplicacdo industrial. No entanto, para aplicagdo industrial em IIC de acordo com a
Portaria INPI/PR N° 411/2020, o fato de um processo ser implementado em computador
ndo descaracteriza sua aplica¢do industrial, assim, aplicando-se as mesmas regras de
qualquer patente de invengao. O mesmo se passa com a novidade, onde, assim como para
outras patentes de invengdes, € necessario que a matéria ndo seja conhecida pelo estado
da técnica.

E fundamental destacar a importdncia da redacio do pedido de patente,
especialmente para IIC. A descri¢do clara e precisa da inven¢do pode ser determinante

para o sucesso do pedido: uma redacdo inadequada pode levar a exclusdo da matéria como
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inven¢do, enquadrando-a nas excecdes do Art. 10 da LPI, enquanto uma redagdo bem
estruturada garante a concessao da patente, assegurando direitos exclusivos ao titular.

Um relatério descritivo bem elaborado, acompanhado de reivindicagdes claras e
objetivas, facilita a compreensao da invencao pelo examinador, agilizando o processo e
tornando mais eficiente a comunicagao entre as partes. Isso contribui para um exame mais
célere e preciso, permitindo que o examinador identifique eventuais exigéncias ou
contestagoes, beneficiando tanto o titular quanto o escritério de patentes.

Por outro lado, uma redacao confusa dificulta o entendimento do pedido, podendo
inviabilizar a analise e prejudicar o andamento do processo.

Quanto a estrutura do pedido de patente de IIC, a Portaria INPI/PR N° 411/2020
orienta que o titulo deve ser formulado a fim de excluir a invengao das hipoteses previstas
no Art. 10 da LPI, evitando inferéncias que possam descaracteriza-la como invencao,
reforgando a importancia da redacao clara e adequada. Nesse sentido é recomendavel que
o titulo ndo contenha a expressoes “software” ou “programa de computador”.

No que se refere ao relatério descritivo, a Portaria INPI/PR N° 411/2020 destaca a
importancia da suficiéncia descritiva e admite que pequenos trechos do cdédigo fonte
podem ser apresentados, desde que sejam uteis para o entendimento da invencgao.

Sobre os desenhos, a portaria incentiva a apresentagao de fluxogramas para auxiliar
na compreensdo da inven¢do. Em relacdo as reivindicacdes, destaca-se a possibilidade de

reivindicar IIC como (Portaria INPI/PR N° 411/2020):

...(método) ou produto (sistema, aparelho, dispositivo, ou equipamento
associado ao processo). Reivindicagdes de categorias que se enquadram
diretamente nas restri¢des presentes no Art. 10 da LPI ndo sdo aceitas.

Exemplo: ndo sdo aceitas reivindicagdes de categorias de software, programa
de computador, produto de programa de computador, algoritmo, aplicativo,
codigo, entre outros.

[042] As reivindicagdes ndo devem conter trechos de codigo fonte para ndo
acarretar problemas de interpretagdo dibia, consequentemente falta de clareza,
em relagdo ao inciso V do Art. 10 da LPI.

[043] Reivindicagdes envolvendo matéria que incide no Art. 10 ndo deixam de
ser consideradas como incidindo em tal artigo apenas pelo fato de descreverem
que a fungdo ou resultados desejados sdo alcancados pelo uso de um
computador, de um componente de um computador (tal como um processador),
por meio da Internet, na forma de produto definido como meios mais fungdes
ou afins.

Em resumo, uma IIC pode ser reivindicada como processo ou produto. O processo
corresponde ao método para solucionar um problema técnico especifico. O produto, por

sua vez, ¢ definido como sistema, aparelho ou dispositivo que interconecta equipamentos
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para viabilizar a execu¢do do método reivindicado. Também ¢ possivel reivindicar um
suporte fisico ou logico (como meio de armazenamento contendo instrucdes), que
viabilize a implementagao do método.

Por fim, a Portaria INPI/PR N° 411/2020 deixa claro que reivindicagdes em
categorias como “programa de computador” ou “cddigo-fonte” ndo sdo aceitas por
estarem sujeitas ao Art. 10 da LPI. A matéria que incide no Art. 10, seja implementada
dentro ou fora do computador, deve ser avaliada da mesma forma, nao sendo excluida

apenas por sua implementacdo em ambiente computacional.

3. ATIVIDADE INVENTIVA

Este capitulo tem como objetivo apresentar a evolugdo histérica e o conceito
juridico da atividade inventiva no sistema de patentes brasileiro, destacando sua
consolidagdo como um dos pilares fundamentais para a concessdo de patentes.
Inicialmente, ¢ feita uma breve contextualizacdo historica da legislacdo de patentes no
Brasil desde o Alvara de 1809 até a promulgagdo da LPI, ressaltando as transformagdes
legislativas e institucionais que moldaram o requisito de atividade inventiva. Em seguida,
discute-se detalhadamente o conceito legal de atividade inventiva conforme definido na
LPI e nos acordos internacionais, especialmente o Acordo TRIPS, explicando critérios
como o "técnico no assunto" e a ndo evidéncia da solugdo inventiva, assim como o papel
das normativas, portarias e resolugdes do INPI na aplicagdo pratica desse conceito, com
destaque para a avaliagdo de invengdes implementadas por computador e seus critérios

especificos de analise.

3.1 BREVE EVOLUCAO HISTORICA NO BRASIL

O requisito de atividade inventiva ¢ um dos pilares da legislagdo de patentes no
Brasil, consolidado ao longo de um processo historico e normativo que reflete a evolucao
do sistema de propriedade industrial no pais. Sua origem remonta ao inicio do século XIX,
com o Alvara de 28 de abril de 1809, citado anteriormente, que estabeleceu os primeiros
direitos exclusivos para inventores ou introdutores de novas maquinas e invengdes por até
14 anos, colocando o Brasil como pioneiro na América Latina em um contexto ainda
colonial e agricola (Malavota, 2011). Esse Alvard, inspirado nas legislagcdes da Inglaterra

(Statute of Monopolies, 1624) e dos Estados Unidos (Patent Act, 1790), ndo previa exame
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formal de inventividade, mas exigia que as invencdes fossem "iteis" e ndo previamente
conhecidas, embutindo implicitamente a distingao entre avangos genuinos e adaptagdes
triviais (Andrade, 2017; Malavota, 2011).

Posteriormente, a Lei de Patentes de 1830 regulamentou a concessdao de patentes
no Brasil, assegurando ao descobridor ou inventor de uma industria util a propriedade e
uso exclusivo de sua invengdo, e estabelecendo os critérios de novidade e aplicagao
industrial. O conceito formal de atividade inventiva ainda nao estava previsto, embora a
pratica administrativa ja rejeitasse "justaposi¢des de meios conhecidos" ou meras
mudangas de forma, conforme debates parlamentares da época (Cruz e Tavares, 2016;
Malavota, 2011).

Malavota destaca que avaliadores imperiais, como membros da Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional (SAIN), interpretavam "invengao" como progresso
técnico ndo Obvio, evitando patentes para solugdes evidentes.

Durante esse periodo, havia a preocupacdo em garantir que as patentes fossem
concedidas apenas para invenc¢des que trouxessem contribuicdes relevantes ao estado da
técnica, evitando a prote¢ao de solugdes Obvias. Essa abordagem implicita era embutida
no conceito geral de "invencdo" e refletia um pensamento inicial sobre a necessidade de
distinguir avancgos técnicos genuinos das inovagdes triviais (Barbosa, 2009). Por exemplo,
mesmo na auséncia do termo "atividade inventiva", os avaliadores ja consideravam se o
objeto proposto representava um progresso técnico significativo ou se era apenas uma
adaptacao evidente de tecnologias existentes (Cruz e Tavares, 2016; Barbosa, 2009).

Essa legislacdo, no entanto, possuia caracteristicas singulares para a época, sendo
uma das unicas no mundo a conceder prazos de duragdo de patentes variaveis (entre cinco
e vinte anos) de acordo com a qualidade, importancia econdmica ou valor social da
invengdo. De acordo com a analise de Povoa e Cabello (2016), a institui¢ao dessa lei foi
o mecanismo menos dispendioso para estimular a atividade inventiva no Brasil do século
XIX, apesar de os resultados mais expressivos em termos de volume de depdsitos terem
surgido apenas ap6s 1870, com a melhoria das condi¢des econdmicas gerais do pais. Além
disso, a trajetoria do pensamento inventivo nesse periodo esteve profundamente
conectada a estrutura produtiva nacional; a escassez de mao de obra escrava, por exemplo,
atuou como um indutor tecnoloégico que impulsionou a criacdo de maquinas e
equipamentos poupadores de trabalho voltados especificamente para o beneficiamento do
café, que representavam quase 20% das patentes da época.

Apesar dessa auséncia formal, a pratica de prote¢dao ao engenho humano ja produzia
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resultados concretos: o marco inicial do sistema de patentes no Brasil ocorreu com o
Alvara de 28 de abril de 1809, mas foi em 1822 que se concedeu a primeira patente
brasileira para um "descascador de café", assinada por dom Pedro I. Esse documento, que
hoje pertence ao Arquivo Nacional, ilustra como o nascimento da propriedade industrial
no pais esteve intimamente ligado ao setor agricola, base da economia imperial. Outro
registro histérico de destaque, e o mais antigo preservado diretamente no acervo do INPI,
¢ a patente de um "vinho vivificante", assinada por dom Pedro I em 1889, evidenciando
que o pensamento inventivo ja buscava protecado legal para solugdes que abrangiam desde
o beneficiamento de grdos até as areas farmacé€utica e medicinal (INPI, 2025).

Historicamente, o esforco de catalogar e organizar as informagdes sobre os
privilégios de inven¢do no periodo imperial foi iniciado por Clovis Rodrigues (1973), que
realizou uma vasta pesquisa com base em documentos do Arquivo Nacional e relatorios
ministeriais. Segundo seus levantamentos, a aplicagdo do Alvara de 1809 resultou em
apenas 26 privilégios concedidos. Embora sua obra 'Inventiva Brasileira' seja um marco
fundamental para o estudo da propriedade industrial no pais, pesquisadores
contemporaneos como Pdvoa e Cabello (2016) identificaram lacunas em seus registros,
como a auséncia de patentes concedidas entre 1840 e 1848. Ao reconstruirem a base de
dados a partir de fontes primarias, esses autores localizaram 783 patentes sob a vigéncia
da Lei de 1830, totalizando 106 registros a mais do que a lista original de Rodrigues,
evidenciando que a atividade inventiva no Brasil nos anos de 1800 foi ainda mais
dindmica do que imaginava-se inicialmente.

Apods a promulgacdo da Lei de Patentes de 1830, o Brasil vivenciou intensas
transformagdes econdmicas e tecnoldgicas, o que tornou necessaria a atualizagdo de sua
legislacao sobre propriedade industrial. Esse processo de modernizacao foi impulsionado
pela participagdo do Brasil na Exposi¢do Universal de Viena, em 1873. Naquela ocasido,
diante da resisténcia dos inventores em participar do evento devido a fragilidade das leis
vigentes, realizou-se o Primeiro Congresso Internacional sobre Patentes; foi nesse
encontro que se cunharam os principios centrais que, posteriormente, sustentariam a
Convengao da Unido de Paris (CUP) (Malavota, 2021a). Em resposta a esse contexto, foi
editada a Lei n° 3.129, de 1882, que representou um avango significativo para o sistema
nacional de patentes ao introduzir inovagdes como a obrigatoriedade do exame técnico
para invengdes nas areas quimica, farmacéutica e alimenticia, realizado por orgaos e
institui¢des especializadas. Além disso, passou a permitir o patenteamento de

medicamentos e alimentos, desde que submetidos a esse exame; o tratamento igualitario
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entre nacionais e estrangeiros; a instituicdo de taxas para a concessdo de patentes; e a
definicao de critérios de novidade e exclusdes para matérias patenteaveis. Essas alteracdes
marcaram uma modernizacao do sistema e prepararam o Brasil para aderir aos padroes
internacionais de protecao a propriedade industrial, antecipando principios que seriam
consagrados na Convencdo de Paris de 1883, da qual o pais foi signatario pioneiro
(Malavota, 2021).

Esse processo de modernizagdo institucional iniciado no final do século XIX se
aprofundou com a Proclamacdo da Republica, em 1889. A Constitui¢do Federal de 1891
reafirmou os direitos dos inventores sobre suas criagcoes industriais ao estabelecer, em seu
Art. 72, §25: “Os inventos industriais pertencerdo aos seus autores, aos quais ficard
garantido por lei um privilégio temporario, ou serd concedido pelo Congresso um prémio
razoavel quando haja conveniéncia de vulgarizar o invento”. Esse fortalecimento
proporcionado pela constitucionalizacdo consistiu em transformar a protecdo da
propriedade industrial em uma garantia fundamental, conferindo-lhe maior estabilidade e
seguranga juridica. Ao ser incluida no texto constitucional, a protecdo aos inventores
deixou de depender apenas de leis ordinarias, passando a ser um direito assegurado pela
propria  Constituigdo, o que dificultou retrocessos legislativos e valorizou
institucionalmente a propriedade intelectual (Godoy Dos Santos Junior, 2018). Esse
avanco estabeleceu as bases para a criagdo de institui¢des especializadas no tema. Como
a criagio da DGPI*’, citada anteriormente, responsavel por centralizar as atividades
relacionadas a concessao de patentes, por meio do Decreto n® 16.264/1923. No entanto,
como analisa Malavota (2021), essa estrutura sofreu alteracdes constantes ao longo das
décadas seguintes, refletindo as instabilidades politicas e econdmicas do periodo
republicano e a dificuldade do Estado brasileiro em atender a crescente demanda por
servicos de propriedade industrial.

Apesar dessas reformas institucionais ao longo das décadas de 1920 e 1930, novas
demandas e desafios surgiram com o avango do processo de industrializa¢do nacional nas

décadas seguintes. Nesse contexto, tornou-se necessaria uma atualizagdo legislativa que

50 A DGPI foi a primeira institui¢io dedicada a administragdo da propriedade industrial no Brasil,
centralizando as atividades de concessdo de patentes, marcas e outros direitos industriais, 0 que marcou o
inicio da estruturacao institucional da prote¢do a propriedade intelectual no pais. Esse processo de
centralizagdo e especializagdo avangou até 1931, quando, durante o governo de Getulio Vargas, a DGPI
foi absorvida pelo Departamento Nacional da Industria, subordinado ao Ministério do Trabalho.
Posteriormente, em 1933, ainda no governo Vargas, suas fungdes foram transferidas ao recém-criado
DNPI, que ampliou as atribuigdes do o6rgéo, incluindo o registro de desenhos industriais e a repressao a
concorréncia desleal, consolidando ainda mais a institucionalizacdo da propriedade industrial no Brasil
(Malavota, 2021).
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acompanhasse a crescente complexidade do ambiente econdmico e tecnoldgico brasileiro.

A principal transformagao legislativa ocorreu com a promulgagdao da Lei n°
5.772/1971%! (antigo Cédigo da Propriedade Industrial). Essa lei buscou modernizar o
sistema brasileiro em um momento em que o pais comecava a se industrializar mais
intensamente. Um dos objetivos era controlar a evasdo de divisas do pais e reduzir a
dependéncia tecnologica. Entre as inovagdes trazidas pela lei estavam: a criagao do INPI,
substituindo o DNPI; a adog¢dao da Classificacdo Internacional de Patentes; e a
regulamentacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia. Embora ainda ndo
mencionasse explicitamente o requisito de atividade inventiva como critério autdnomo
para concessao de patentes, essa lei representou um avanco significativo na estruturagao
do sistema de protecao a propriedade industrial no pais (Malavota, 2021).

A andlise baseava-se nos requisitos de novidade e aplicagdo industrial, além da
necessidade de que a invengdo fosse considerada como tal. Contudo, o conceito de
atividade inventiva continuava sendo aplicado implicitamente na pratica administrativa e
na jurisprudéncia. Os examinadores avaliavam se a invencdo representava um avango
técnico significativo ou uma solu¢do nao evidente para um problema técnico conhecido.
Por exemplo, o relatorio descritivo exigido pela Lei n® 5.772/1971 ja demandava que o
inventor explicasse como sua solucdo superava o estado da técnica, abordando
indiretamente a questdo da atividade inventiva® (Barbosa, 2009; 2010).

Essa auséncia gerava subjetividade no processo decisorio, pois dependia da
interpretacdo dos examinadores do INPI e dos tribunais. Essa lacuna foi preenchida
apenas com a promulga¢do da LPI, que incorporou explicitamente a atividade inventiva
como um dos trés requisitos basicos para a concessao de patentes no Brasil (artigos 8° e
13). A nova legislagdo definiu que uma invengao ¢ dotada de atividade inventiva quando
ndo decorre de maneira evidente ou dbvia para um técnico no assunto com base no estado
da técnica (Brasil, 1996).

A formalizagdo do requisito buscou alinhar o Brasil aos padrdes internacionais
estabelecidos pelo Acordo TRIPS e eliminar ambiguidades na anélise dos pedidos. Além

disso, trouxe maior objetividade ao processo ao estabelecer critérios claros para

ST Lein® 5.772/1971

Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm. Acesso em 21 out. 2025

52 Artigo 9° - Nio sfo privilegiaveis ...

e) as justaposigdes de processos, meios ou 6rgaos conhecidos, a simples mudanga de forma, proporgdes,
dimensdes ou de materiais, salvo se dai resultar, no conjunto, um efeito técnico névo ou diferente, ndo
compreendido nas proibi¢des deste artigo.

Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/15772.htm


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm
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determinar se uma inveng¢ao tem ou nao um avango técnico significativo (Barbosa, 2003).
Dentre os critérios, foram introduzidos termos como “Técnico no Assunto”; “Atividade

inventiva”; “Equivalente”; e “Obvio” que serao melhor discutidos a seguir.

3.2 ATIVIDADE INVENTIVA NA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

De acordo com o Art.13 da LPI:

Art. 13. A invengdo ¢ dotada de atividade inventiva sempre que, para um
técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da
técnica.

Assim foi e ainda ¢ definida a atividade inventiva de acordo com a atual Lei da
Propriedade Industrial. Como citado por Denis Borges Barbosa (2009), tal defini¢do
trouxe grande objetividade e clareza para seu entendimento, de modo a elucidar qual o
requisito necessario a uma invengao para que a patente seja concedida.

A promulga¢do da LPI no Brasil, buscou alinhar o setor da propriedade intelectual
brasileiro com os padrdes internacionais estabelecidos por TRIPS. O Acordo TRIPS,
ratificado pelo Brasil em 1994 por meio do Decreto n® 1.355%, estabeleceu padrdes
minimos de prote¢do a propriedade intelectual, incluindo patentes, com o objetivo de
harmonizar as legislagdes nacionais e facilitar o comércio internacional (Brasil, 1994). A
adaptagdo da LPI brasileira as exigéncias do Acordo TRIPS foi fundamental para criar
um ambiente de negocios mais seguro e previsivel, favorecendo a atracdo de grandes
empresas multinacionais e estimulando o ingresso do Brasil nas cadeias globais de
tecnologia e inovagdo, j4 que, conforme destaca Cardozo (2020), a adequagdo da
legislagdo brasileira as normas internacionais de propriedade intelectual, sobretudo ao
TRIPS, foi essencial para criar condigdes favoraveis a inser¢do do pais nesses mercados.

Em razdo disso, com a atividade inventiva, ndo foi diferente. Entre os requisitos de
patenteabilidade previstos em TRIPS, destaca-se o "inventive step", que foi incorporado

a legislacao brasileira como "atividade inventiva". O artigo 27.1 do Acordo TRIPS cita:

...patents shall be available for any inventions, whether products or processes,
in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step
and are capable of industrial application.>*

53 Decreto n°® 1355.

Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto/Antigos/D1355.htm. Acesso em 21 out.
2025

54« patentes serdo aplicAveis a quaisquer invengdes, sejam elas de produtos ou de processos, em todos 0s
dominios da tecnologia, desde que sejam novas, envolvam uma atividade inventiva e sejam suscetiveis de
aplicacdo industrial."(Tradugao livre).


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm
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Ou seja, estabelece que os membros devem garantir patentes para invengdes em
todos os campos da tecnologia, desde que atendam aos critérios: “new, involve an
inventive step and are capable of industrial application”, que foram traduzidos como:
“novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial”.

Embora TRIPS ndo defina explicitamente o termo “inventive step”, o acordo
esclarece que ele pode ser entendido como sinénimo de "ndo 6bvio" (non-obviousness)>>
(OMC, 1995). No Brasil, o conceito "atividade inventiva" ¢ definido no artigo 13 da LPI
como uma inveng¢ao que "ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica"
para um técnico no assunto (Brasil, 1996).

Deste modo, a defini¢do apresentada sera dividida em partes nos proximos trechos
do texto, para facilitar a discussdo e a sua compreensdo detalhada.

A caracteristica “invencao” ¢ definida no préprio Art.10 da LPI que cita:

Art. 10. Nao se considera inven¢do nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

II - concepgdes puramente abstratas;

IIl - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagio;

IV - as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer
criacdo estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentagdo de informagdes;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatorios ou cirtirgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagnostico, para aplicagdo no corpo humano ou animal; e
IX - 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. (Grifo nosso)

Na legislacdo brasileira, a invengao ¢ definida principalmente pelo que ndo deve
ser considerado como tal. Para que a matéria a ser reivindicada seja considerada uma
invengao, ¢ fundamental que ela ndo se enquadre em nenhuma das hipoteses previstas nos
incisos que especificam o que ndo ¢ inven¢ao. Essa defini¢do negativa € essencial, pois,
conforme o Art. 8 da LPI°%, somente aquilo que for efetivamente classificado como
invengao pode ser considerado patenteavel. Portanto, antes mesmo de avaliar os demais
requisitos de patenteabilidade, como novidade e atividade inventiva, ¢ fundamental

verificar se o objeto ndo se encontra entre o que seja matéria nao patenteavel e nem entre

53 (5) Para os fins deste Artigo, os termos passo inventivo” e “passivel de aplicag¢io industrial” podem ser
considerados por um Membro como sindnimos aos termos “ndo 6bvio” e “utilizavel”.

36 «“Art. 8° E patenteédvel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacdo
industrial.”
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0 que seja matéria excluida de patenteabilidade.

Na sequéncia do Art. 13, ¢é citado um “técnico no assunto”, definido de acordo com
a resolucdo N°169°7, como aquele como aquele conhecimento mediano na 4rea técnica
relevante a época do deposito do pedido.

O técnico no assunto, conforme citado anteriormente, ¢ a pessoa de determinado
oficio, sendo o oficio o setor industrial em razao do qual se pde o problema resolvido pelo
invento. Este ndo ¢ um mero comprador ou usuario de um bem, mas aquele que atua junto
ao fabricante (Barbosa, 2002).

Esse técnico pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, dependendo da
complexidade e interdisciplinaridade do campo técnico em questdo (INPI, 2016).
Importante ressaltar que técnico no assunto ndo ¢ um “especialista” no assunto, visto que
o intuito é que a descricdo possibilite a produgdo da matéria por pessoas com
conhecimento mediano sobre o assunto. Nao sendo necessario ser um especialista. O
técnico no assunto ¢ descrito como alguém que possui conhecimento pratico e tedrico
suficiente para compreender e aplicar o estado da técnica disponivel, mas sem
caracteristicas de um especialista ou inovador. Isso significa que tem habilidades comuns
na area técnica, sendo capaz de realizar experimentos rotineiros e interpretar informagdes
técnicas disponiveis, mas ndo possui criatividade ou inventividade extraordinaria (INPI,
2016; Santos, 2019). O objetivo dessa defini¢do € garantir que a descri¢do da invengao
seja clara e suficiente para permitir sua reproducao por profissionais com habilidades
medianas, sem exigir expertise avancada.

Além disso, a Resolucdo N° 169/2016 destaca a importancia do marco
temporal na avaliagdo da atividade inventiva. A andlise deve considerar o estado da
técnica existente a época do depdsito do pedido de patente, uma vez que os avangos
tecnologicos ao longo do tempo, podem tornar “Obvias” ou “evidentes” solugdes que
atenderiam o nivel de inventividade no momento do depoésito, ou da prioridade se for o
caso. Essa abordagem busca evitar que invencdes sejam indevidamente consideradas
triviais devido ao progresso tecnologico ocorrido entre o protocolo de deposito e o exame

do pedido.

5754 ...0 técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questio a época
do deposito do pedido, com nivel técnico-cientifico, e/ou aquele com conhecimento pratico operacional
do objeto. Considera-se que o mesmo teve a disposi¢do os meios e a capacidade para trabalho e
experimentagao rotineiros, usuais ao campo técnico em questdo. Pode haver casos onde seja mais
apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de producdo ou
pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avancadas tais como computadores
e nanotecnologia.
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No Brasil, ¢ exigido do examinador a formagdo académica e experiéncia
profissional adequadas para avaliar pedidos em 4areas tecnologicas especificas. A
exemplos de setores como biotecnologia e nanotecnologia, exige-se qualificacdes
avangadas devido a complexidade técnica envolvida. Outro ponto relevante ¢ a dimensao
coletiva do técnico no assunto. Em areas multidisciplinares ou altamente especializadas,
considera-se que o técnico no assunto pode ser representado por um grupo de pessoas
com conhecimentos complementares. Essa abordagem visa refletir melhor as dinamicas
reais dos avangos tecnologicos contemporaneos (Santos, 2019).

O conceito de técnico no assunto estd alinhado aos padrdes internacionais
estabelecidos pelo Acordo TRIPS, que utiliza as terminologias person skilled in the
art ou technician skilled in the art. Essas terminologias referem-se a um profissional
hipotético com habilidades ordinérias na area técnica relevante.

Cabe destacar que o conceito de técnico no assunto também surge na suficiéncia
descritiva, alinhado aos padrdes internacionais do Acordo TRIPS (Art. 29.1). O tratado
exige que os pedidos sejam descritos de forma clara para execucao por um person skilled
in the art, refor¢cando a necessidade de clareza e acessibilidade das informagoes técnicas
(OMC, 1995).

No contexto europeu, o conceito equivalente ¢ amplamente utilizado pelo
Escritorio Europeu de Patentes (EPO), onde se presume que o person skilled in the
art tenha acesso ao estado da técnica relevante e seja capaz de realizar experimentos
rotineiros (EPO, 2024). Nos Estados Unidos, o termo equivalente € person having
ordinary skill in the art (PHOSITA), utilizado para avaliar tanto a suficiéncia descritiva
quanto a ndo-obviedade (Traficonte; Armstrong, 2024).

A defini¢do do técnico no assunto desempenha um papel crucial na andlise de
atividade inventiva. Por exemplo, ao avaliar se uma solucdo técnica seria 6bvia ou
evidente com base no estado da técnica, considera-se se o técnico no assunto seria capaz
de chegar a mesma solucao utilizando seus conhecimentos ordinarios. Da mesma forma,
na avaliacdo da suficiéncia descritiva, verifica-se se as informagdes fornecidas no
relatorio descritivo sdo suficientes para permitir que esse técnico reproduza a invencao
sem esfor¢o excessivo.

A respeito do termo “dbvio ou evidente” no item 5.2, da RESOLUCAO N°
169/2016, é definido como:

Termo "Obvio ou evidente" significa aquilo que ndo vai além do
desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o faz clara ou logicamente
a partir do estado da técnica, ou seja, algo que ndo envolve o exercicio de
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qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico no
assunto.

A origem do termo "evidente ou 6bvio" na LPI esta diretamente relacionada a
necessidade de alinhamento com os padrdes internacionais estabelecidos pelo Acordo
TRIPS. Embora TRIPS ndo defina explicitamente o termo inventive step, ele ¢
amplamente interpretado como sinénimo de "ndo 6bvio" (non-obviousness), conforme
reconhecido por diversas jurisdigdes e tratados internacionais (OMC, 1995; INPI, 2016).

O Acordo TRIPS confere aos paises-membros flexibilidade para determinar o grau
de inventividade necessario para atender ao requisito de inventive step. Essa liberdade
permite que cada pais adapte sua legislacdo as suas necessidades econdmicas e
tecnologicas. No entanto, a interpretacdo global predominante ¢ que uma invencao
envolve um inventive step quando ndo ¢ 6bvia para um técnico no assunto com base no
estado da técnica disponivel na data do deposito do pedido (OMC, 1995).

Nos Estados Unidos, o requisito de non-obviousness ¢ considerado a “condigdo
suprema da patenteabilidade”, pois impede que invengdes triviais ou meramente
incrementais recebam prote¢do patentaria, reservando o sistema apenas para avangos
tecnologicos genuinos. Segundo Dmitry Karshtedt (2023), o critério de non-obviousness
esta codificado no § 103 do Patent Act e tem como fungdo central manter fora do sistema
de patentes aquelas invengdes que, embora novas, seriam facilmente alcangadas por um
técnico com conhecimento ordinario na area. Karshtedt destaca que a anélise de non-
obviousness deve ser feita considerando o estado da técnica existente na data do depdsito
do pedido, evitando a influéncia do chamado hindsight bias (viés retrospectivo), que pode
distorcer a avaliagdo ao analisar a inven¢do com o conhecimento posterior. A doutrina
estabelecida pela Suprema Corte no caso Graham v. John Deere Co.® orienta que a
determinagdo de nomn-obviousness envolve trés etapas fundamentais: (1) identificar o
escopo ¢ o conteudo do estado da técnica, especialmente documentos impressos; (2)
determinar as diferengas entre o estado da técnica e a invengdo reivindicada; e (3)
estabelecer o nivel de habilidade do técnico no assunto, levando em conta o acesso ao
estado da técnica. Fatores secundarios, como sucesso comercial e reconhecimento pela
industria, também podem ser considerados como indicios de ndo evidéncia. Dessa forma,

o requisito de non-obviousness busca equilibrar a concessao de incentivos a inovagao com

8 GRAHAM v. JOHN DEERE CO., Suprema Corte dos Estados Unidos, 383 U.S. 1, 1966. Disponivel
em: https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep383/usrep383001/usrep383001.pdf. Acesso
10 dez. 2025.


https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep383/usrep383001/usrep383001.pdf
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a necessidade de evitar monopolios sobre solugdes Obvias, promovendo o avango
tecnoldgico de maneira eficiente e justa.

No contexto europeu, o requisito de inventive step € igualmente fundamental para
o sistema de patentes, sendo regulado pelo artigo 56 da Conven¢ao Europeia de Patentes
(EPC). Justine Pila, destaca que a andlise da atividade inventiva no continente ¢
fortemente estruturada pelo método conhecido como problem-solution approach’,
desenvolvido pelo EPO. Segundo Pila e Torremans (2019), esse método traz maior
objetividade e previsibilidade a avaliagdo, ao exigir que o examinador identifique o estado
da técnica mais proximo, defina o problema técnico objetivo e, entdo, avalie se a solucao
proposta seria 6bvia para um técnico no assunto diante desse problema. A autora enfatiza
que a figura do person skilled in the art, € central nesse processo, pois serve como
parametro para julgar se a solugao seria evidente ou ndo a partir do conhecimento comum
na area. Pila observa ainda que essa abordagem visa impedir a concessao de patentes para
avancos triviais ou meramente incrementais, promovendo a inovagdo genuina e alinhando
o0 sistema europeu aos padrdes internacionais de prote¢ao a propriedade intelectual.

No Brasil, essa interpretagdo foi incorporada a LPI por meio do conceito de
"evidente ou 6bvio". De acordo com as Diretrizes de Exame do INPI (Resolugao N°
169/2016)%°, algo é considerado 6bvio ou evidente quando ndo vai além do
desenvolvimento normal da tecnologia, sendo apenas uma extensao logica ou previsivel
do estado da técnica. Em outras palavras, a invengdo deve apresentar um avango técnico
que ndo seja trivial e que exija criatividade além do conhecimento comum na area técnica
relevante.

No contexto brasileiro, Denis Borges Barbosa destaca que a atividade inventiva
exige um “salto inventivo” que va além de meros avanc¢os incrementais, justificando a

concessao de direito comercial temporario. Segundo Barbosa (2009, p. 7),

¢ preciso que ndo s6 haja novidade, mas também que a eficicia e a importancia
econOmica dessa nova técnica seja discernivel, de forma que se promova nao
apenas minimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tao
grandioso que justifique a criagdo de um monopdlio instrumental.

39«5, Problem-solution approach

In order to assess inventive step objectively and predictably, what is known as the "problem-solution

approach” is applied.

The problem-solution approach has three main stages:

(i)  determining the "closest prior art"

(ii) establishing the "objective technical problem" to be solved and

(iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the
objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.”

%0 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-

patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf. Acesso: 10 dez. 2025


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf
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Ivan B. Ahlert e Eduardo G. Camara (2019) seguem a mesma linha de pensamento
de Barbosa, ao afirmarem que a atividade inventiva tem como objetivo exigir que a
invengao apresente algo além da mera aplicacdo de conhecimentos técnicos usuais. Esse
entendimento ¢ corroborado pelo Tribunal Regional Federal da 2* Regido, ao estabelecer
que

A atividade inventiva necessaria ao deferimento do registro de patente ¢
constatada se o avango tecnologico apresentado pela inveng@o, bem como se
essa solu¢do € contraria as atividades normais na mesma area técnica, de modo
que um especialista no assunto ndo a adotaria®'.

Apesar de haver consenso doutrinério sobre a necessidade de um salto inventivo,
nem o Acordo TRIPS nem a legislacdo brasileira apresentam uma defini¢do exata para os
termos “evidente” ou “Obvio”. Para suprir essa lacuna interpretativa, o INPI publicou a
Resolucao N° 169/2016, que detalha as etapas para avaliagdo da obviedade. Segundo o
documento, o exame da atividade inventiva deve ser realizado por meio de etapas
sistematizadas, que visam garantir maior objetividade e transparéncia ao processo de
exame, alinhando o Brasil as melhores praticas internacionais e promovendo seguranga

juridica para o sistema de patentes nacional.

3.3 ATIVIDADE INVENTIVA NAS INTRUCOES NORMATIVAS, PORTARIAS E
RESOLUCOES

A Resolugdo N° 169/2016 define como deve ser avaliada a evidéncia ou obviedade

da matéria e quais caracteristicas definem um técnico no assunto:

5.4 A definic¢do do técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, ¢ a
mesma para fins de avaliagdo de suficiéncia descritiva. O técnico no assunto
pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questio a época do
deposito do pedido, com nivel técnico-cientifico, e/ou aquele com
conhecimento pratico operacional do objeto. Considera-se que o0 mesmo teve a
disposi¢do os meios e a capacidade para trabalho e experimentagdo rotineiros,
usuais ao campo técnico em questdo. Pode haver casos onde seja mais
apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma
equipe de produgdo ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em
certas tecnologias avangadas tais como computadores e nanotecnologia.

Em conjunto a definicdo de técnico no assunto, na resolugdo citada sao

apresentadas as “Etapas de averiguacao da atividade inventiva”, paradgrafo 5.9, as quais

6l TRF-22 Regido, Apelagdo Civel n® 20045101513998-3, Segunda Turma Especializada, Rel. Des.
Federal André Fontes, j. 30.09.2008.
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definem a matéria a ser averiguada para determinar se uma invengao reivindicada ¢ dbvia
em relacdo ao estado da técnica.

As etapas apresentadas sdo:

(1) determinar o estado da técnica mais proximo;

(i1) determinar as caracteristicas distintivas da inveng@o e/ou o problema
técnico de fato solucionado pela invengdo; e

(iii) determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do
estado da técnica mais proximo, a inveng@o € ou ndo 6bvia para um técnico no
assunto.

Como estado da técnica, se entende tudo aquilo que foi tornado acessivel ao publico
antes da data de depdsito do pedido de patente, seja por publicagdo escrita, uso ou outro
meio, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, considera-se estado da técnica,
anterioridades, tudo o que foi divulgado anteriormente a data de depdsito do pedido em
analise, ou da data da prioridade mais antiga, se houver. O estado da técnica mais proximo
¢ determinado através de uma pesquisa de anterioridades

E importante destacar que os pardmetros para determinagdo do estado da técnica
sdo comuns a todas as invengdes. A Resolugao 169/2016 do INPI estabelece que o estado
da técnica deve ser analisado sob a Otica de um técnico no assunto, levando em conta a
tempestividade das divulgagdes, e que deve ser dada prioridade a analise de documentos
pertencentes a0 mesmo campo tecnologico da invengao, antes de considerar documentos
de campos distintos. Além disso, a combinacido de documentos do estado da técnica para
fins de andlise da atividade inventiva deve, em regra, envolver dois documentos, sendo

excepcionalmente trés®? e:

(1) Um ou mais documentos existentes no mesmo campo técnico que o da
invengdo reivindicada, em que o problema técnico a ser solucionado, os efeitos
técnicos ou o uso pretendido sdo os mais proximos da inven¢do reivindicada;
ou que descrevem o maior numero de caracteristicas técnicas da invencao
reivindicada; ou

(i) Um ou mais documentos existentes que, apesar de ser em um campo técnico
diferente do campo da invengao reivindicada (vide item 5.4 deste capitulo), sdo
capazes de realizar a fun¢do da invengdo, e descreve o maior numero de
caracteristicas técnicas da invengdo...

Dito isso, ap0s a determinacdo do estado da técnica mais proximo, cabe ao técnico
no assunto determinar o problema técnico de fato solucionado pela invengao.

Na Resolugdo N° 169/2016 em seu topico “Determinar as caracteristicas distintivas

62 Diferentemente da metodologia adotada pelo (EPO, na qual o "estado da técnica mais proximo"
(Closest Prior Art) é consubstanciado em um unico documento de partida, o sistema brasileiro assemelha-
se ao teste Graham aplicado nos Estados Unidos. Tal abordagem norte-americana identifica o escopo € o
conteudo do estado da técnica permitindo a andlise da atividade inventiva mediante a combinagao de
anterioridades.
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da invengdo e/ou problema técnico solucionado pela invengdo”, paragrafos 5.13 ao 5.19,
estabelece que cabe ao examinador identificar o problema técnico que ¢ de fato
solucionado pela invengao a partir do estado da técnica mais proximo. Enfatizando que
este pode ser distinto do problema solucionado descrito no relatorio descritivo do pedido.
O efeito técnico produzido pela invengdo, pode ser utilizado como base para a
reformulagdo do problema técnico. Muitas vezes, as anterioridades citadas pelo inventor
para contextualizar o estado da técnica, diferem daquelas localizadas pelo examinador, o
que pode levar a uma percepcao distinta do problema técnico enfrentado.

Em complemento, as “Diretrizes de Exame de Patente — Bloco I”, instituidas pela
Portaria n° 16, de 02 de setembro de 2024, destacam que a invengao deve ser descrita de
modo a permitir a compreensao do problema técnico e da solugdo proposta, incluindo
todos os detalhes necessarios para sua elucidacdo. Conforme previsto nos itens 2.06 ¢
2.07 dessa diretriz, ¢ imprescindivel que o pedido apresente de modo claro um problema
técnico a ser solucionado e evidencie o caracter técnico da solugdo oferecida. Esses
dispositivos reforcam a necessidade de que o relatorio descritivo detalhe adequadamente
o problema técnico e a solucdo proposta, garantindo clareza e suficiéncia descritiva.

Adicionalmente, o item 2.08 explicita que a solu¢do técnica apresentada ndo precisa
ser necessariamente um avanco em relagdo ao estado da técnica, podendo se tratar de uma
alternativa que atinja os mesmos resultados por caminhos técnicos diferentes, desde que
sejam atendidos os requisitos de patenteabilidade.

Tendo o problema técnico devidamente identificado, passa-se a etapa critica da
avaliacdo da atividade inventiva: determinar se a solu¢do proposta ¢ dbvia ou ndo para
um técnico no assunto. Esse juizo ¢ essencial para delimitar o limiar entre um avango
técnico patenteavel e o mero desenvolvimento previsivel da técnica existente.

O termo “6bvio” ¢ mencionado tanto no artigo 13 da LPI quanto no item 5.2 da
Resolugdao N° 169/2016, entretanto, apenas a ultima apresenta uma definicdo detalhada
do conceito.

Assim, o técnico no assunto, considerando as premissas da tempestividade, do
problema técnico a ser solucionado e do estado da técnica, deve avaliar se existe
motivacao suficiente para que, a partir do conhecimento usual em seu campo, aplique as
caracteristicas distintivas da invengao para resolver o problema apresentado. Dessa forma,
busca-se identificar se a modificagdo ou adaptacdo do estado da técnica mais proximo
torna-se dbvia para esse técnico, ou se a solu¢do proposta na reivindicacao representa um

progresso técnico que ndo seria evidenciado sem o esfor¢o inventivo.
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Na avaliacdo da obviedade, a combina¢do de documentos do estado da técnica é
a metodologia principal adotada. Conforme definido no tdépico “Combinagdo de
documentos do estado da técnica”, paragrafo 5.22 da Resolugao N° 169/2016, o
examinador deve considerar os seguintes critérios para determinar se a combinagao das

divulgacdes distintas resulta em solucdo dbvia ou no:

(i) se o conteudo dos documentos ¢ tal que um técnico no assunto seria capaz
de combina-los diante do problema solucionado pela invengao;

ii) se os documentos sdo provenientes de campos técnicos similares, proximos,
ou se os documentos sdo pertinentes a um problema particular com o qual a
invengdo esta relacionada; e

(iii) se a combinagao de duas ou mais partes de um mesmo documento poderia
ser Obvia se existe uma base razoavel para que um técnico no assunto associe
estas partes entre si

Essas trés etapas sao fundamentais para o método de avaliagdo da combinagao das

anterioridades. No primeiro critério, parte-se da premissa de verificar a capacidade

esperada do técnico no assunto para realizar a combinacdo do estado da técnica

identificado, de forma a avaliar o esfor¢o intrinseco a realiza¢do desta combinagao.

O segundo critério orienta que seja analisada a proximidade entre os campos
técnicos dos documentos combinados, ou se eles estdo diretamente relacionados ao
problema técnico abordado pela invencdo. Nao faria sentido, por exemplo, combinar
documentos de areas completamente distintas para fundamentar a auséncia de atividade
inventiva, ja que essa associacdo dificilmente seria feita de maneira trivial por um técnico

no assunto. Pelo contrario, se a solucdo reivindicada resulta da integracdo de

conhecimentos provenientes de setores tecnoldgicos distantes, isso pode ser utilizado

\

como argumento favoravel a presenca de atividade inventiva, pois evidencia a

necessidade de estudo aprofundado e de um esforco inventivo significativo por parte do
inventor.

No contexto de softwares ndo embarcados, por exemplo, seria improvavel que
anterioridades da classe GO6F da CIP (refere-se a "processamento elétrico digital de
dados", abrangendo tecnologias ligadas a computadores, sistemas de processamento de
dados e seus componentes) fossem combinadas com documentos da classe CO5
(fertilizantes), pois ndo ha relacdo técnica direta entre esses campos. Tal cruzamento de
setores so seria considerado se houvesse uma justificativa técnica clara, o que, por si s,
jé indicaria a presenc¢a de inventividade.

Por fim, o item (ii1) aborda uma situacdo semelhante a do item (i), mas voltada

para a andlise de um tUnico documento do estado da técnica. Aqui, destaca-se a



76

importancia da experimentacdo ndo rotineira como um ponto central na avaliacdo da
atividade inventiva. Se, para um técnico no assunto associar diferentes partes de um
mesmo documento e chegar ao resultado reivindicado ¢ necessario realizar
experimentacdes que vao além do conhecimento comum ou dos procedimentos habituais,
isso indica a existéncia de esforco inventivo e, consequentemente, a presenga de atividade
inventiva.

Além das etapas de analise, a Resolugdo N° 169/2016 também considera o
parametro da “experimentacdo indevida” como um critério crucial para essa avaliagdo.

Conforme o paragrafo 5.3 da resolugdo:

5.3 Se o técnico no assunto pode chegar a invencdo tdo somente por analise
logica, inferéncia ou sem experimentacdo indevida com base no estado da
técnica, a invengdo ¢ Obvia e, desta forma, ndo apresenta qualquer solucdo
técnica inesperada. Se assim for o caso, o pedido ndo ¢ patenteavel por falta de
atividade inventiva.

Assim, a necessidade de experimentagdes nao rotineiras ou ndo usuais para que o
técnico alcance a solucao reivindicada frente ao estado da técnica é um forte indicativo

da presencga de atividade inventiva.

3.4 ATIVIDADE INVENTIVA EM IIC

No aprofundamento especifico sobre as IIC, a Portaria N° 411/2020%, ressalta que
a avaliacdo da atividade inventiva deve considerar o efeito técnico produzido pela
invengdo em si, € ndo aqueles que decorrem exclusivamente das qualidades do
computador utilizado. Ou seja, embora o desempenho do hardware, como maior
capacidade de processamento ou memoria, possa influenciar alguns resultados, o exame
deve focar nos efeitos técnicos que derivam diretamente da invengdo proposta. Essa
distingdo ¢ importante para evidenciar que o uso de computadores com maior ou menor
capacidade para executar uma tarefa ja conhecida no estado da técnica ndo configura
esforco inventivo.

A Portaria INPI/PR N°411/2020 também ressalta peculiaridades do exame das IIC,
como a indiferenga quanto ao ambiente onde a invencao estd implementada. Assim, ndo
importa se a solugdo opera em um computador pessoal, em um sistema de Internet das

Coisas (IoT) ou outro ambiente digital; esse fator isoladamente nido descaracteriza o

6 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/Portaria
INPIPR4112020 DIRPAInvenesImplementadasemComputador 05012021.pdf. Acesso: 10 out. 2025
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objeto como inven¢ao, tampouco confere, por si s, atividade inventiva.

Além disso, a Portaria explicita que a simples execugcdo de um processo em
ambiente computacional, correspondente diretamente a um processo manual ja
conhecido, ou seja, a mera automacgao, ndo caracteriza inventividade. Se a invengdo
limita-se a reproduzir etapas conhecidas, transferindo-as para o meio digital sem adicionar
diferencial técnico relevante, ela ndo sera considerada inventiva.

No caso de softwares ndo embarcados, como discutido anteriormente, o problema
técnico esta diretamente relacionado ao resultado obtido pelo processo implementado,
que pode ser entendido, conforme a Portaria INPI/PR N° 411/2020, como um

“algoritmo”®*

ou conjunto de etapas técnicas que produzem um efeito técnico concreto.
O exame deve determinar se a invenc¢do oferece uma solugdo técnica nova e relevante
para o problema identificado, em face do estado da técnica vigente na data de deposito.
Nesse contexto, a Portaria reforca que a avaliacdo da atividade inventiva em IIC ¢
independente do meio pelo qual a inven¢do ¢ implementada, ou seja, indiferente quanto
ao hardware utilizado. Se as etapas implementadas correspondem as mesmas etapas que
aparecem no estado da técnica para solugdo do mesmo problema técnico, a invengdo nao
sera considerada inventiva, independentemente do ambiente de aplicacdo.

A seguir sera apresentada a metodologia adotada para atender aos objetivos

propostos no trabalho.

64 “Considera-se como algoritmo uma sequéncia de passos 16gicos a serem seguidos para a resolugio de
determinado problema. De acordo com essa defini¢do, um algoritmo consiste em um método ou processo
e, portanto, deve ser reivindicado como tal. Para ser considerado invengao € necessario que tal método ou
processo ndo se enquadre nos incisos do Art. 10 da LPI”.
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4. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se pelos seguintes levantamentos:

e Levantamento bibliografico: Consulta a livros, artigos cientificos e outras
fontes; e

e Levantamento documental: Anélise da legislacdo patentaria brasileira, atos
normativos e diretrizes, com foco no exame de atividade inventiva e
invengdes implementadas por computador. Portanto, sdo tomadas como base
as informacdes apresentadas na LPI, Diretriz de IIC e as “Diretrizes de exame
de pedido de patentes” Bloco II (Resolucdo INPI/PR N° 169/2016, de
26/07/2016).

Essas etapas permitiram acompanhar a evolugdo dos aspectos normativos
relacionados a patente de invengdes implementadas por computador no INPI.

Junto a andlise documental da parte legislativa, foi realizada a analise de trinta e
sete exames técnicos de patentes de IIC, mais especificamente de softwares nao
embarcados, realizados por examinadores que fazem parte da Divisao de Patentes de
Computacao e Eletronica (DICEL) ou da Coordenacao-Geral de Recursos e Processos
Administrativos de Nulidade (CGREC). Os exames escolhidos datam a partir da Portaria
INPI/PR N°411/2020, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 2021, estabelecendo novas
diretrizes para analise de pedidos relacionados a softwares. Assim, adotou-se como marco
temporal o periodo de 01/01/2021 até 04/03/2024 (data em que as analises do presente
estudo foram iniciadas), garantindo que os documentos estejam alinhados as diretrizes
vigentes.

Foram considerados pareceres tanto de primeira instdncia quanto de segunda
instancia, abrangendo os despachos técnicos 6.1 (Exigéncia Técnica), 7.1 (Conhecimento
do Parecer Técnico), 9.2 (Indeferimento) e 120 e 121 (Despachos de Segunda Instancia).
Estes documentos detalham a avaliagdo do examinador sobre os pedidos de patente,
assegurando uma visdo abrangente dos critérios técnicos aplicados em diferentes etapas
do processo.

Para a filtragem e busca desses pareceres foi utilizado o software Webseek
acessado através de uma licenga empresarial. O Webseek funciona como uma interface
avangada de pesquisa, conectando-se ao banco de dados publico do INPI e permitindo
que o proprio usudrio configure filtros detalhados, como a Classifica¢do Internacional de

Patentes (CIP), datas, titulares e tipos de documento. Apos a definicao desses filtros na
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interface do Webseek, o sistema consulta a base do INPI, recupera os documentos que
atendem aos critérios estabelecidos e organiza os resultados de forma estruturada,
facilitando a visualizagdo, eliminagao de duplicidades e exportagdo para analise posterior.

E importante salientar que a identificagéio dos pareceres técnicos ocorreu de forma
indireta por meio do software Webseek, visto que a interface ndo possibilita a busca direta
por esses documentos. Dessa forma, a estratégia consistiu em localizar os pedidos de
patente para, a partir da analise de seus tramites processuais, extrair os respectivos
pareceres de exame. Para a estruturagao dessa busca, foram utilizados filtros baseados na
CIP, na tipologia dos despachos e no periodo de deposito, conforme detalhado nas se¢des
seguintes.

A CIP ¢ um sistema padronizado internacionalmente que organiza e categoriza as
invengdes tecnologicas em diferentes areas do conhecimento, facilitando a busca e o
exame de patentes em todo o mundo. Para a filtragem da amostra documental, foi
priorizada a subclasse GO6F da CIP, que, conforme definicio da OMPI, compreende
invencdes relacionadas ao processamento elétrico de dados digitais, abrangendo métodos,
dispositivos e sistemas destinados a operagdes automatizadas em computadores. Foram
incluidos apenas pedidos de patente que apresentassem obrigatoriamente a subclasse IPC
GO6F ou suas ramificagoes (exemplos: GO6F 3/00 para arranjos de entrada/saida; GO6F
9/00 para execugao de programas armazenados; GO6F 11/00 para deteccao e corregdo de
erros), pois esta subclasse € representa parte dos depositos relacionados a softwares nao
embarcados, foco principal do estudo®. A escolha dessa classe permitiu refinar a busca,
alinhando a amostra ao objetivo central da pesquisa.

No entanto, mesmo usando esse filtro, a busca recuperou resultados fora do escopo
desta pesquisa, incluindo tanto inveng¢des sobre software embarcado quanto processos
analisados por examinadores nao pertencentes a DICEL, ¢ comum casos que envolvem
IA também serem direcionados para a Divisdo de Exame de Patentes de
Telecomunicagdes - DITEL. Essa imprecisdo € esperada, pois um mesmo pedido de

patente frequentemente possui multiplas classificagdes, o que pode direciona-lo a

65 Conforme o Radar Tecnoldgico do INPI voltado a Inteligéncia Artificial (disponivel em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/copy4 of IA estendido 062020final.pdf), as
invengdes desse campo, caracterizadas como IIC de software ndo embarcado, sdo encontradas na
subclasse GO6F ou em outras como GO6T, G10L e correlatas. Para este trabalho, a analise restringiu-se a
subclasse GO6F, que refere-se ao processamento elétrico digital de dados e tecnologias ligadas a
computadores e sistemas de processamento. Esta classificagdo foi selecionada por reunir grande parte das
IIC de softwares ndo embarcados, permitindo uma investigacdo focada nos pareceres técnicos emitidos
por examinadores da DICEL.
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diferentes equipes de exame. Para refinar os resultados, foi realizada uma analise manual
de cada documento, envolvendo a leitura de titulos, resumos, pareceres técnicos e, quando
necessario, relatorios descritivos. O objetivo dessa etapa foi confirmar se o objeto do
pedido de patente se referia a softwares cuja operacionalidade ocorre exclusivamente em
uma maquina de processamento de dados, ou seja, softwares ndo embarcados. Foram,
portanto, excluidos os pedidos que envolviam softwares embarcados, isto €, aqueles que
dependem da integragao com hardware especifico ou com uma segunda maquina para sua
funcionalidade principal. Além disso, foi verificado se o exame do pedido havia sido
conduzido por um examinador pertencente a DICEL. Os parametros utilizados na
pesquisa (detalhados na Tabela 1) foram definidos com base em marcos temporais
estratégicos. Foram selecionados pedidos depositados apds 2013, pois a analise mostrou
que, predominantemente, estes processos ja foram examinados sob a vigéncia da nova
diretriz de IIC (Portaria INPI/PR N°411/2020). A coleta de dados foi concluida em 30 de
abril de 2024, delimitando o escopo temporal do levantamento de pareceres.

A delimitacdo da amostra para softwares ndo embarcados seguiu critérios técnicos
objetivos. Considerou-se como software embarcado aquele que, conforme as diretrizes do
INPI (Portaria 411/2020), atua como um programa que determina o comportamento de
um dispositivo dedicado (como micro-ondas, modulos veiculares ou robds industriais),
dependendo da integracdo intrinseca com esse hardware especifico para sua
funcionalidade técnica. Em contrapartida, definiu-se como software ndo embarcado (ou
de aplicagdo) as invengdes cuja operacionalidade ocorre em maquinas de processamento
de dados de uso geral (computadores pessoais, servidores ou dispositivos moveis), onde
o efeito técnico € restrito ao ambiente digital e ao processamento de dados, sem controle

direto de um segundo maquinario fisico.

Tabela 1: Estratégias adotadas para compor a amostra de patentes I1C

Estratégia Total de Pedidos de patente
Classificagao: GO6F (incluindo ramificagdes);
Despachos: 6.1; 7.1; 9.2; 120 e 121; 564
Data de deposito, de: 01/01/2013 a 30/04/2024
Leitura dos titulos, resumos, parecer técnico de exame e 146

relatorio descritivo de cada pedido de patente

Pedidos de patente que descrevem softwares nédo 86
embarcados e avaliados por examinadores da DICEL
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Com o objetivo de identificar um padrao geral na andalise de IIC no INPI, foram
selecionados exames realizados por cada um dos diferentes examinadores vinculados a
DICEL e a CGREC. De acordo com documentos publicados pelo INPI, a DICEL ¢
composta por vinte examinadores, enquanto a CGREC conta atualmente com trés
responsaveis pela execugdo de servigos relacionados a patentes classificadas na categoria
GOG6F.

A analise resultou na identificacao de 19 examinadores, sendo 17 da DICEL e 2
da CGREC. A diferenca no nimero de examinadores, em relacao ao total de profissionais
das divisdes, ocorre porque os examinadores também sdo responsaveis por pedidos de
outras classificacdes. Consequentemente, no periodo pesquisado, alguns examinadores da
DICEL nao examinaram pedidos da classificacdo GO6F.

Em razao disso, foram coletados 37 pareceres técnicos para analise (Apéndice 1),
de 37 pedidos de patente distintos, dos quais 18 examinadores elaboraram dois pareceres
cada, e um examinador possui apenas um parecer disponivel, totalizando os 37
documentos.

Com os pareceres técnicos de exame identificados, procedeu-se a analise conjunta
do contetido desses pareceres e dos respectivos pedidos de patente. Esta abordagem
permitiu compreender com precisdo quais matérias estavam sendo contestadas pelos
examinadores e os fundamentos dessas contestacdes, contribuindo para elucidar o método
de avaliagdo aplicado pelo INPI nos exames de patentes de IIC.

Entretanto, para que fique claro o que foi usado dos pareceres dos examinadores, ¢
util apresentar a estrutura do parecer e as etapas da sua elaboragdo para melhor
entendimento da metodologia adotada. A Figura 1 apresenta a folha de rosto de parecer
publicado pelo INPI, com a descricdo e explicitacdo dos conteudos de cada parte

relevante.
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Figura 1: Folha de rosto do relatério do parecer técnico

Q l"& :
Setomee

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RELATORIO DE BUSCA
N.* do Pedido: BR102020016116-4 N.° de Depdsito PCT:
Data de Depésito: 07/08/2020
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIREDE INFORMATICA EIRELI - EPP (BRRS)
Inventor: LUCIANO DE CARVALHO ALVES
Titulo: *Plataforma de integragio de ferramentas open source”

. IPC GOGF 11730, GO6F 8/70 (2018 .01), GO6F 9/54
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3 - REFERENCIAS PATENTARIAS
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US5432715 A 11/07/1995 ¥
US20180196683 Al 12/07/2018 Y
WO2016118979 A2 28/07/2016 Y
US9811304 81 07/11/2017 |
4 - REFERENCIAS NAO-PATENTARIAS
Autor/Publicagéo Data de publicagio | Relevincia *
* Relevancia 605 SOCUMENtos (A0S
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atividade invertiva quando o documento € combmado
Com LM Cutro JOCUMANtD Cu Mais de um;

considerado moladamente; PN documento anio, publicado apos a data de depdsito
| documents de paricular reflevancia: a invenco reivindicada 90 Pedido em @xame, ou da priondade requenda par o
nlo pode ser derada doeada de ABvIdas vl ou e pedido em exame. <Cua daa ce Jepdsio, ou Ca
a0 invertvo quando o documenid € considerado proidade reivindicada. & amedior A data de depdsito do
scladaments pedido em exame, ou da prondade requenda paa o

poddamummdourmnopairum pertence
A0 500 da BONCa para fns de novidade. 58 houver
comespondente BR, conforme 0 A Ll 52°e 53 da LPt

Fonte: INPI.

Os pareceres de exame técnico publicados pelo INPI seguem um padrao formal
obrigatodrio, devendo observar os procedimentos para preenchimento do relatorio de busca
estabelecidos pela Portaria INPI/DIRPA n° 01, de 07 de junho de 2022. Essa padronizacao
tem como objetivo facilitar a leitura dos pareceres pelos usudrios, além de agilizar e tornar
mais eficiente o processo de revisao interna dos documentos.

Um parecer técnico de exame, geralmente, € iniciado com o topico “Relatorio de
Busca”, onde o examinador explicita as informagdes sobre a busca de anterioridades
realizadas para a elaborag¢do do parecer, das comparacgdes e a aferigao dos requisitos de
patenteabilidade.

Inicialmente € apresentado um cabegalho com informagdes formais sobre o pedido

de patente, sendo eles: (N° do pedido; N° do PCT; Data de deposito; Data de prioridade;
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Depositante; Inventor e Titulo). Consequentemente, entende-se que o ponto de partida
para a elaboracdo de um exame ¢ a leitura e entendimento da inven¢ao descrita no pedido
de patente. A partir deste ponto, deve-se iniciar o exame.

Na sequéncia ¢ apresentada a classificagdo internacional onde a tecnologia se
enquadra, indicando tanto pela Classificagdo Internacional de Patentes (CIP) quanto pela
Classificacdo Cooperativa de Patentes (CPC). Como relatado anteriormente, todos os
pedidos utilizados para a elaboragdo da pesquisa apresentam a subclasse IPC “GO6F”,
uma vez que nesta classificagdo estdo contidas grande parte das IIC de softwares nao
embarcados.

Destaca-se que as classificagcdes sdo determinadas e apontadas pelos proprios
examinadores uma vez que ndo cabe ao titular apresentar ou enquadrar sua invengao em
alguma classificacdo junto ao deposito.

Apos asclassificagdes, sdao indicadas as “Ferramentas de buscas” utilizadas pelo
examinador para a elaboracdo da busca de anterioridades, no caso apresentado na Figura

766 & 0 “Google patents™®’. As classificagdes em grande parte

1 foi utlizado o “Espacenet
das buscas sdo utilizadas como um dos filtros no auxilio ao encontro de anterioridades
que revelem matérias com similaridade a matéria em exame.

As ferramentas de busca sdo plataformas utilizadas para acessar bases de dados e
identificar anterioridades, contexto no qual o Espacenet € o Google Patents representam
duas opgdes de acesso gratuito dentro das diversas ferramentas existentes, que incluem
tanto bibliotecas publicas quanto sistemas especializados acessados por meio de licengas
comerciais. Além dos documentos patentarios, por meio de outras ferramentas, também
sao pesquisados documentos ndo patentarios que podem ser considerados como
anterioridades.

Disposto abaixo das informagdes sobre as ferramentas, ¢ apresentado o nome do
examinador que elaborou o parecer (omitido), e, um quadro com as informagoes das
referéncias patentarias, ndo patentarias e a relevancia dos documentos frente a matéria em
exame. A referéncia deve ser interpretada de acordo com a legenda apresentada abaixo
do quadro. A legenda indica a importdncia da anterioridade em relagdo a invengao,
descreve como a anterioridade compromete o deferimento do pedido de exame, de forma

a comprometer atividade inventiva ou novidade.

% Disponivel em: https://worldwide.espacenet.com. Acesso 15 maio 2025.
57 Disponivel em: https:/patents.google.com. Acesso 15 maio 2025.


https://patents.google.com/
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Na sequéncia do parecer, a secao “Relatério de Exame Técnico” reinicia a estrutura
com a apresentagdo do cabecalho do pedido, seguido por um resumo da matéria revelada
e informacgodes sobre o andamento do processo. Conclui-se esta parte com o “Quadro 17,
que tem a fungdo especifica de listar os documentos de anterioridade que foram
efetivamente utilizados pelo examinador como base para a andlise técnica descrita no

parecer (Figura 2).

Figura 2: Estrutura do relatério do parecer técnico

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

N.® do Pedido: BR102020016116-4 N.® de Depdsito PCT:

Data de Depdsito: 07/08/2020

Prioridade Unionista: -

Depositante: UNIREDE INFORMATICA EIRELI - EFF (BRRS)

Inventor: LUCIANC DE CARVALHO ALVES

Titulo: “Plataforma de integragdo de ferramentas open source”
PARECER

O presente pedido de patente refere-se a uma plataforma de integragéo de ferramentas
open source, objeto da presente invengdo, compreende uma plataforma de integracio de
ferramentas open source que compreende um conjunto de ferramentas, integradas e sob uma
unica interface de administracdo e com faclidades de acesso, destinadas a sustentagio dos
negdcios, pela perspectiva da operagio do ambiente de TI. Estas feramentas trazem de forma
pratica o monitoramento de todos os componentes de Tl que amparam o0s negocios:
infraestrutura, aplicagdes, bases de dados, sistemas criticos para o negdcio, comunicagdo,
integrages com sistemas/aplicagh internas e sensores em geral. E uma plataforma
que integra aplicagies Open Source que sustentam os negdcios pela perspectiva de tecnologia,
entregando para os seus clientes, em formato SaaS (Software as a Service), a aplicag&o Zabbix
integrada com as aplicagies Grafana (apresentagdo) e Telegram (r d0), de forma e
disponivel e com auto funing de sua performance através de bois que atuam a baixo nivel na
aplicagio Zabbix com atualizagdo das aplicagGes e regras avancgadas de seguranga do ambiente
(resumo).

Em 02/02/2021 na RPI 2613 foi concedido o exame prioritirio do pedido em questio,
solicitado por meio da petigio 870210004810 em 14/01/2021.

Quadro 1 - Paginas do p
Elemento Paginas n.° da Petigio Data
Relatorio Descritivo 1-21 870200098914 07/08/2020
Quadro Reivindicatdrio 15 870200098914 07/08/2020
Desenhos 1-4 870200098914 07/08/2020
Resumo 1 870200098914 07/08/2020
Fonte: INPI.

Em seguida, o parecer técnico avanga para a apresentacdo das consideragdes do
examinador. O “Quadro 2” representa um ponto critico da andlise, pois € nele que o
examinador avalia a conformidade do pedido com os artigos fundamentais da LPI: 10, 18,
22 e 32. A andlise ¢ dividida em dois eixos principais: o primeiro avalia se a matéria se
enquadra como uma invengdo patenteavel nos termos dos Artigos 10 e 18. O segundo
eixo foca na formalidade do pedido, analisando a unidade de invengdo (Art. 22) e o

acréscimo de matéria (Art. 32) (Figura 3).
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Figura 3: Parecer técnico (Quadro 2)

Quadro 2 - Consideragoes referentes aos Artigos 10, 18, 22 e 32 da Lei n.” 9.279 de 14 de
maio de 1996 - LPI

Artigos da LPI Sim Nao
A matéria enquadra-se no art. 10 da LPI (ndo se considera invengao) X
A matéria enquadra-se no art. 18 da LPI (ndo & patenteavel) X

O pedido apresenta Unidade de Invencao (art. 22 da LPI)
O pedido esta de acordo com disposto no art. 32 da LPI X
Comentarios/Justificativas

Fonte: INPI.

Nesse contexto, o inciso V do Art. 10 da Lei da Propriedade Industrial, mencionado
anteriormente, ¢ de grande relevancia para o presente trabalho, uma vez que aborda a
questao de se considerar ou ndo determinada matéria como invengao. Para que um pedido
de patente seja avaliado quanto ao mérito da presencga de atividade inventiva, € necessario,
primeiramente, que a matéria seja reconhecida como invengao.

Dado que o programa de computador em si nao ¢ considerado uma inven¢ao, mas,
de acordo com Abrantes (2012), pode ser patenteado como um método que resolve um
problema técnico produzindo um novo efeito técnico. Diante desse cenario, € em
conformidade com as diretrizes da Portaria INPI/PR n° 411/2020, que admite a
reivindicacdo de IIC portanto que essa ndo incida as restri¢cdes elencadas no Art. 10 da
LPI, surge a questdo central: o que e como deve ser descrito/reivindicado para que uma
IIC apresente atividade inventiva?

Para que seja possivel o examinador explicitar o método de avaliacdo aplicado no
exame de determinada inveng¢ao, abaixo dos quadros avaliativos “Quadro 2”, “Quadro 3”
e “Quadro 57, expostos no parecer, ¢ apresentado um campo denominado
“Comentarios/Justificativas”, onde os elaboradores do parecer podem explicar a avaliacdo
e andlise realizada (Figura 4). Através dos argumentos dispostos nos
“Comentarios/Justificativas” o titular ou um terceiro interessado podera compreender
porqué a matéria cumpre ou nao com os requisitos de patenteabilidade, e, se necessario,
apresentar uma manifestagdo de modo a esclarecer ou contornar/solucionar
questionamentos ou exigéncias apresentadas no parecer. Devido a esses fatores, acredita-
se que esse quadro fornece informagdes imprescindiveis para o desenvolvimento do
trabalho.

Geralmente, no campo “Comentarios/Justificativas” sdo apresentados argumentos

para explicar a avaliacdo realizada pelo examinador, principalmente nos casos de
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inconsisténcias no texto. Além disso, algumas vezes sdo apresentados argumentos que
indicam qual a ag¢do necessaria a ser realizada pelo titular para reverter a exigéncia

apresentada.

Figura 4: Parecer técnico (Quadro 2 — Comentarios/Justificativa)

Comentarios/Justificativas

A matéria das reivindicagdes 7 até 9 ndo € considerada invengdo nem modelo de
utilidade pois se trata de apresentagdo de informages, se enquadrando no disposto no Art.
10(V1) da LPI. Sendo que, todos os itens gue compdem as reivindicagbes se limitam a itens que
apresentam informagies obfidas pelas diversas aplicagfes integradas. Alguns botdes
possibilitam ao usuario realizar escolhas de aplicagies também sdo apresentagdo de
informagde na medida gue néo realizam nenhuma atividade gue ndo seja mostrar informagdes
sem apresentar nenhum efeito técnico que traga alguma vantagem.

As etapas das reivindicaciies 7 até 9 se limitam basicamente a itens como os descritos
abaixo caracterizando a simples apresentagio de informagio:

- Mostrar nome e enderego do sistema, e-mail e login de usuario;

- BotBes para aplicativos;

- ldioma para a interface;

- Botdes de ativacdo de relatorios;

- Informagdes em geral;

- Opges de aplicativos;

- Status dos aplicafivos;

- ldentificagdo de repositdrios para o usudrio.

Sendo assim, as reivindicages 7 até 9 devem ser retiradas do quadro
reivindicatério.

Fonte: INPI.

Ap06s os "Comentarios" do Quadro 2, o Quadro 3 apresenta consideragdes sobre os
Artigos 24 e 25 da LPI, focando na suficiéncia descritiva do documento (Figura 5). Este
tema esta intimamente ligado a atividade inventiva do documento, pois para que um
documento possa ser adequadamente avaliado quanto a sua inventividade, € essencial que
esteja suficientemente descrito. Isso possibilita que um técnico no assunto compreenda e

reproduza o contetdo descrito.
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Figura 5: Parecer técnico (Quadro 3)

Quadro 3 - Consideragdes referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI
Artigos da LP1 Sim Nio
O relaéno descrithvo sti de acordo com dispaseo No At 24 da LPI X
O quadro reivindicalono &5t de acordo com disposto no art. 25 da LPI x
Comentarios/Justificativas

O quadro revindcatorio ndo apresenta os sinais de referéncia presentes nos
desenhos que acompanham o pedido, prejudicando a compreensio das canactensticas onicas
da matéria reivindicada, contranando o disposto no Art. 25 da LP| e na Instrugdo Normativa n®
3072013 - Art. 4* (V). A presenca dos sinats de rederéncia dos desenhos € essencial para o
entendgmento da estrutura do método € do sistema Inclusive para delimitar e identificar cada
componente do objeto renincicado

A reivindicagio independente 1 contrana o disposto no At 25 LPI e na Instrugdo
Normativa n 30/2013 ~ Art. 4% (W) e At 5° (1), pois omite a definigio de caracteristicas presentes
no relatorio descritvo elou nas refvindicagies, essencial e especifica do objeto descrito. A
reivindicagio 1 descreve o objeto reivindicado de forma muito vaga e ampla. Apresentando
diversas afirmativas de sem o como estar vantagens sao alcangadas
pela platatorma refvindicada.

Fonte: INPI.

Assim como discutido em relagdo ao Artigo 10, a andlise da suficiéncia descritiva
¢ crucial para entender o que o INPI espera que seja detalhado em uma IIC de software
nao embarcado. Isso permite que a invengao seja considerada como possuindo atividade
inventiva e ajuda a delimitar onde a atividade inventiva se enquadra nesse tipo especifico
de invengdo. Essas informagdes sdo de extrema importancia para as discussdes ao longo
deste trabalho.

O Quadro 4 apresenta os documentos que foram citados no parecer, para realizagao

da analise comparativa no exame (Figura 6).

Figura 6: Parecer técnico (Quadro 4)

Quadro 4 - Documentos citados no parecer

Codigo Documento Data de publicagio
D1 Us9811394B1 07/11/2017

D1: US9811394B1 - intitulado “Application programming interface recipe cloning”,
apresenta uma tecnologia para gerar, executar, clonar e gerenciar uma descrigio de interface de
programagéo de aplicativo. Uma descrigdo de software compreende cddigo incluindo um gatilho e
uma ou mais agies executiveis. O sistema implementa um método para clonar uma descrigdo de
software ao receber uma solicitagio de clone de descricio de software de um dispositivo de
usudrio e responsivo ao recebimento da solicitagBo de clone de software, reguisitos de
computagdo da descrigdo de software. O método envolve a recuperagio do esquema de enfrada
e do esguema de saida para o gatilho e cada uma de uma ou mais agies. O método envolve
salvar uma nova instdncia da descrigdo do software com o esguema atualizado. O método
envolve ainda verificar se 0s requisitos computados sdo satisfeitos pela nova instincia da
descrigdo de software (resumo).

Fonte: INPI.

O quadro 4 (Figura 6), geralmente ¢ analisado em conjunto com o campo “3 —

Referéncias patentarias™ da folha de rosto do parecer técnico (Figura 1). Nos pareceres,
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os documentos combinados sdo identificados como “Y” nos quadros que mostram a
relevancia de cada documento, conforme Figura 7. E, no campo “comentarios”, deve ser

detalhada a combinacao realizada.

Figura 7: Quadro de referéncias patentarias

3 - REFERENCIAS PATENTARIAS
Numero Tipo | Data de publicagio Relevancia *
WO 2013032869 Al 07/03/2913 Y
US 8918854 B1 231212014 Y
US 9990504 B1 05/06/2018 Y
Fonte: INPI.

Nos “Comentarios/Justificativas”, do exemplo foi apresentado o seguinte

argumento:

...Entende-se portanto que a matéria da reivindicacdo 1 e mutatis mutandis da
reivindicacdo 14 carece de atividade inventiva frente a combinagdo dos
ensinamentos do documento D1 com D3 ou dos ensinamentos de D1 com D2
e com D3. Entende-se que a matéria das reivindica¢des dependentes 2 a 13 ¢
15 a 20 ndo agrega atividade inventiva as suas respectivas reivindica¢des
independentes.

Este ¢ um exemplo de boa pratica, em que o examinador ¢ didatico ao explicitar
seu entendimento e a avaliagdo realizada, tornando claro para o interessado como a analise
foi conduzida. Ou seja, mesmo que trés documentos estejam marcados com relevancia
“Y”, ndo necessariamente todos foram usados para fundamentar a conclusdo; o
examinador pode indicar que apenas dois ja tornam a invencdo Obvia, ou que a
combinacao dos trés também levaria ao mesmo resultado.

Por outro lado, ha casos em que os quadros apresentados ndo trazem explicacdes
tao claras, como ocorre em outro parecer, que apresenta o quadro apresentado na Figura

8.
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Figura 8: Quadro de referéncias patentarias 2

Namero Tipo | Datade publicagdo| Relevancia*
US8935393 B1 13/01/2015 Y
US20170085678 Al 23/03/2017 Y
US8468164 Bl 18/06/2013 Y
US20160171589 Al 16/06/2016 Y
US20140244762 Al 28/08/2014 Y
USsS9344431 B2 17/05/2016 Y
CN103338223 A 02/10/2013 Y
US9781540 B2 03/10/2017 Y
EP3105654 Al 21/12/2016 Y
CN106997358 A 01/08/2017 Y
Fonte: INPL.

E nos “Comentarios/Justificativas”, foi apresentado o seguinte argumento:

2) Foram apontadas descri¢cdes exemplificativas das anterioridades D1 e D2
acerca de caracteristicas pleiteadas no Quadro Reivindicatério; contudo, a
requerente, na ocasido de uma eventual manifestacdo, deve também considerar
a totalidade da matéria revelada tanto nesses documentos quanto naqueles
citados no Relatorio de Busca.

Neste caso, o parecer ndo € claro quanto a combinacdo de documentos realizada
pelo examinador. Embora se entenda que D1 e D2 foram combinados, ndo fica evidente
como os demais documentos foram considerados no exame. Vale ressaltar que, com dez
documentos citados, existem até 164 combinagdes possiveis entre dois ou trés
documentos, o que evidencia a importancia fundamental do campo “comentarios” para
esclarecer quais combinagdes efetivamente embasaram a decisao.

No contexto das anterioridades, ¢ fundamental destacar que o estado da técnica
abrange tudo aquilo que foi tornado publico antes da data de depdsito da invengdo, salvo
as excecdes previstas em lei. Isso inclui tanto documentos de patente quanto qualquer
outro tipo de publicagdo ou divulgacdo, independentemente do formato ou origem.
Embora a maioria dos pareceres utilize documentos patentarios como referéncia, o estado
da técnica nao se limita a eles: publicagdes cientificas, artigos, manuais técnicos,
catdlogos, websites e outros documentos ndo patentarios também podem ser considerados
relevantes para a analise. Um exemplo dessa aplicacdo pode ser observado em outro, que
utiliza documento ndo patentario como referéncia de anterioridade (Figura 9),
demonstrando a amplitude do conceito de estado da técnica e a importancia de considerar

todas as formas de divulgagdo publica na avaliagdo da novidade e da atividade inventiva.
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Figura 9: Quadro de referéncias nio-patentarias

4 - REFERENCIAS NAO-PATENTARIAS

Autor/Publicagio Data de publicagdo Relevancia *

“A survey of content-based image retrieval with high-level
semantics”™., Liu, Y., Zhang, D_, Lu, G, & Ma, W-Y_ (2007);
Pattern Recognition, 40(1), pps: 262 a 282
https://doi.org/10.1016/).patcog.2006.04 045

2007 Y

Fonte: INPI.

Dando continuidade, ao entendimento dos quadros do parecer, a se¢do final € o
Quadro 5, onde sdo avaliados os requisitos de patenteabilidade estabelecidos nos Artigos
8° 11, 13 e 15 da LPI (Figura 10). Esses requisitos incluem novidade, atividade inventiva
e aplicagdo industrial. Este quadro € a principal secdo de comentarios para a analise dos
pareceres no presente estudo. Seus comentarios fornecem informagdes cruciais para um
entendimento aprofundado sobre quais aspectos especificos da matéria estdo sendo

avaliados para garantir o cumprimento do requisito de atividade inventiva.
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Figura 10: Parecer técnico (Quadro 5)

Quadro 5 - Analise dos Requisitos de Patenteabdidade (Arts, 8.% 11, 13 e 15 da LPI)
Requisito de Patenteabllidade Cumprimento Relvindicacies
Sim 1-6
Aplicagio Industrial
Nio
Sim 1-6
Novidade
Nio
Sim
Anvidade inventiva
Nio 1-6

Comentirios/Justificativas

Por melo da peticio n* 870200096914 de 07/08/2020, a Requerente apresentou seu
peddo

Os documentos considerados 05 mais proximos da matéra reivindicada estio
relacionados no Quadro 4 deste pareces,

A uMndiuclo independente 1 pleteia uma plataforma de integracio de ferramentas

pot

dmmovmaphanlanmmmS«mmmmSuS

- Integrando a aplicacio do Zabbix com as aplicagbes Grata (_. tagio) e Teleg
(notficacio) através de bots que atuam a bakxo nivel na aplicacdo Zabbix

- composta por duas APIs para a integracgdo entre 05 aphcativos,

- & plataforma apresenta inteligéncia no tratamento de alenas do Zabbix

- apresenta uma integragio com a andlise dos dados,

envio de relatérnios baseada em Gratana.

A plataforma descreve um conjunto de ferramentas, integradas @ sob uma Gnsca intertaco
ammwndoooomtmoom destnada a sustentaclio dos negdcios pela

monftoramento serve de para a ‘uwmdomdwosmmcw
dashboards e elementos grancos, mmmoomnmﬂomnubmadomh
nos nivels operacional, tatico e estratégico, para as notficacdes do ambiente, relatérios
agendados ¢ andlise preditiva.

integradas

que a ntegracio ¢ possivel com a utizacio de APls Entretanto, nRoquomlhniod'm
como estas AP s realizam essa integragio e qual seria o efeito técnico alcangado em cada etapa
dessa Integragio. O simples fato de Integrar aplicativos que Ja tem suas fungdes bem definkdas
Sem apresentar a manesa como essa integragdo 6 realizada e como as vantagens citas podem
sef alcangadas ndo descreve a invengdo.

0o nto D1 ¢ do a anty dade mais pré do objeto das refvindicagdes
1momommoolmmwnmmw-wu executar, Clonas @ gerenciar
uma ducnvlo do interface de programacio de aplicativo a descricio de software
comp codigo Inchuind unomoumoumuqﬂumaﬁvm O sistema implementa
um método para clonar uma descricio de software ao receber uma solicitagio de clone de
descricio de software de um disPOSItve de USUAND @ respc a0 rec to da solicitacio de
clone de software, requisitos de computacio da descricio de software. O método envolve a
recuperagio do esquema de entrada e do esquema de saida para o gatiiho e cada uma de uma
ou mals agdes Onnmommmwamvahsundauwwm"mcomo
esguema

pedido. D1 apresenta um sistema que 1az a integraciio de aplicativos por meio de APIs para que
e dga uma o inada tarefa. Utliza informagies de usudnos como entrada, executa
aplicativos para executar uma atividade e retoma o resultado para 0 usudrio realizando tostes
mmunormnwmmmwemvm(:mwu) Portanto, D1 apresenta um

d Hivos por mes de uma APl analsa o resultado e apresenta para o
USUANO. Senﬂoasstm veriffica-se que a Relvindicagio 1 do presente pedido se apresenta de
oonumuoomémenoueodamomoluwmlmwmmmwemn
pedido

Nas retvindicagbos omndm nio foram identficadas caracteristicas adicionais ou

que, quando combinadas com as caracteristicas de quakuer nMnunclo
2 Que 50 reforom, atendam aos roquistos de novidade e/ou a atividade inventiva
Fonte: INPI.

A andlise culmina no “Quadro 57, secdo dedicada a avaliacdo explicita dos
requisitos de patenteabilidade, com destaque para a Atividade Inventiva, ponto central

deste trabalho. A estrutura do quadro permite uma andlise granular: o campo
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“Reivindicacdes” identifica qual pleito estd sob avaliagdo, enquanto o campo
“Cumprimento” indica o parecer do examinador (positivo ou negativo) sobre cada
requisito.

Contudo, ¢ na secdo “Comentarios/Justificativas” que a fundamentacao técnica ¢
de fato explicitada. E neste espago que o examinador detalha seu raciocinio, compara a
invengdo com o estado da técnica e justifica por que considera a matéria 6bvia ou nao.
Para os fins desta dissertacdo, esta secdo ¢ a fonte primaria para a compreensdo da
metodologia de exame aplicada pelo INPI. Toda essa estrutura formal, que visa garantir
a objetividade e a rastreabilidade da decisdo, ¢ normatizada pela Portaria INPI/DIRPA n°
01/2022.

Por fim, o parecer técnico € concluido com a se¢@o "Conclusao" (Figura 11). Esta
etapa tem a fungdo de consolidar toda a analise realizada e formalizar a decisao do
examinador, indicando de forma clara o proximo passo processual: no caso de primeira
instancia o deferimento ou indeferimento do pedido. No caso da segunda instancia poderia
haver recurso provido e decisdo reformada, recurso provido e retino a primeira instancia,
recurso negado e indeferimento mantido e recurso exigéncia. Nos casos de nulidades

podem ser decididos como nulidade provida, nulidade negada ou nulidade parcial.

Figura 11: Conclusio do parecer técnico

Conclusao

Diante ao exposto nesse parecer, o presente pedido ndo atende as disposigdes dos Art. 8°,
10, 13 e 25 da LPI, conforme apontado na segdo de comentarios! justificativas dos Quadros 2, 3, 4
e 5 deste parecer.

O depositante deve se manifestar quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa)
dias, a partir da data de publicagio na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Publigue-se a ciéncia de parecer (7.1).

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2021.

Fonte: INPI.
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4.1 ANALISE DOCUMENTAL E ENTREVISTAS

A partir da leitura dos 37 pareceres identificados como amostra, procedeu-se a
analise do inteiro teor de cada pedido de patente — relatorio descritivo, quadro
reivindicatério, desenhos e resumo. Esta etapa foi fundamental para correlacionar as
objecdes do examinador com a matéria técnica efetivamente revelada em cada invencao.

Além da analise individual detalhada dos documentos, também empregou-se
ferramentas de inteligéncia artificial, a saber: Perplexity®®, ChatGPT® e Microsoft
Copilot’®, para otimizar a andlise documental. O uso dessas ferramentas complementou a
avaliacdo manual. A TA foi utilizada através de prompts customizados e formulados a
partir da leitura dos pedidos de patentes e pareceres, buscando resumir e extrair
informagdes dos pareceres.

Apds a andlise documental, legislativa e dos pareceres técnicos, elaborou-se um
roteiro de entrevista destinado aos examinadores de IIC do INPL. O objetivo foi
aprofundar a compreensao sobre os métodos praticos de avaliagao da atividade inventiva,
especialmente em softwares ndo embarcados, uma vez que as diretrizes normativas nao
esclarecem todos os pontos de interpretacdo. Essa lacuna de clareza pode gerar um
distanciamento entre o entendimento dos examinadores e o dos redatores de patentes,
dificultando o trabalho de ambas as partes.

Para garantir a relevancia dos dados coletados, foram realizadas entrevistas com
trés examinadores do INPI que atuam na area de eletronica e computagdo, com foco
especifico nos exames de pedidos de patentes que tratam de softwares ndo embarcados.
A sele¢do, que compde uma amostra qualificada, incluiu dois examinadores de primeira
instancia da DICEL, ambos com mais de dez anos de atuagdo, ¢ um examinador de
segunda instancia da CGREC, com mais de vinte anos de experiéncia na area de patentes.
Essa composi¢do permitiu obter uma visdo abrangente que contempla tanto o exame
inicial quanto a fase recursal, a fim de elucidar duvidas e compreender em profundidade
os procedimentos realizados pelos servidores no processo de exame.

O roteiro de entrevista foi estruturado com perguntas pormenorizadas, focadas nos

68 O Perplexity € um assistente de IA generativa que combina o chatbot com um mecanismo de busca.
Maiores informagoes via https://www.perplexity.ai/hub/about.

6 O ChatGPT ¢é um chatbot de 1A langado no fim de 2022 pela OpenAl. Maiores informagdes via
https://chatgpt.com/pt-BR/overview/.

0 O Microsoft 365 Copilot é uma ferramenta de inteligéncia artificial que auxilia os usudrios em suas
tarefas de trabalho, permitindo que eles insiram pedidos e recebam informagdes geradas pela [A. Maiores
informacoes via https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-copilot/organizations.
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critérios praticos de analise, como a interpretacdo do efeito técnico, a delimitagdo do
problema técnico solucionado e os parametros utilizados para determinar a obviedade da
matéria. O roteiro completo encontra-se disponivel no Apéndice 2.

Para preservar o sigilo ético, os entrevistados foram identificados como
Examinador A, Examinador B e Examinador C. A elaboracao e andalise dos questionarios
para a entrevista seguiu a metodologia de analise de contetido proposta por Bardin (2011),
categorizando as falas em temas-chave e relacionando-as com a legislagao brasileira de
propriedade intelectual, a literatura especializada e os resultados obtidos na analise dos
processos de pedido de patente. O objetivo central foi compreender como os critérios de
patenteabilidade s3o operacionalizados na pratica para softwares ndo embarcados e
identificar eventuais lacunas ou inconsisténcias nas diretrizes e procedimentos atualmente
adotados pelo INPIL.

A definicdo das categorias principais para andlise das entrevistas seguiu um
processo em duas etapas: andlise inicial por perguntas e agrupamento tematico em
categorias. Essa abordagem permitiu organizar os dados qualitativos de forma
sistemadtica, garantindo que os temas fossem identificados e contextualizados dentro do
objetivo da pesquisa.

Inicialmente, as respostas dos examinadores foram analisadas individualmente,
seguindo a estrutura das perguntas pré-definidas no questionario de entrevista. Cada
pergunta abordava um aspecto especifico do processo de exame, como:

e Critérios legais (Art. 10 e 13 da LPI);

e Atividade inventiva;

e Suficiéncia descritiva;

e Distingdo entre automacao € inovagao; e
e Efeito técnico.

Essa etapa visou identificar padrdes preliminares nas respostas.

Ap0s a andlise individual, os dados foram reorganizados em categorias tematicas.
Realizada para: Identificar temas que apareciam em multiplas perguntas; e
evitar redundancias e garantir uma visao holistica dos desafios relatados, usando mais
uma vez a metodologia de anélise de contetido (Bardin, 2011), seguindo trés passos:

e Pré-analise: Leitura das transcri¢cdes;
e Codificacao: Marcacao de trechos-chave relacionados aos temas da discussao.

e Categorizacio: Agrupamento dos trechos em categorias principais.
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Apoés a realizagdo das trés etapas foram determinadas as quatro categorias

principais encontradas pelas entrevistas, a saber:

1. SOFTWARE COMO INVENCAO;
1.1 Interpretacdo do Art.10;
1.2 Conflito entre Direito Autoral e Patentes;
2. REPRODUCAO/REPRESENTACAO TECNICA;
2.1 Fluxogramas;
2.2 Codigo fonte;
2.3 Etapas do método;
2.4 Diferencial técnico;
2.5 Além da automacao das etapas;
2.6 Permitir a reprodugdo da matéria;
2.7 Detalhes técnicos irrelevantes;
3. ATIVIDADE INVENTIVA E CRITERIOS DE PATENTEABILIDADE DE IIC;
3.1 Efeito técnico;
3.2 Examinador;
3.3 Técnico no assunto;
3.4 Tempestividade;
3.5 Efeitos da maquina/automacao;
3.6 Estado da técnica;
4. CLAREZA DAS DIRETRIZES
4.1 Problema técnicos;
4.2 Diferencas particulares de IIC;
4.3 Subjetividade;

4.4 Diretrizes mutaveis.

Essa estrutura garantiu que a analise ndo se limitasse a respostas isoladas, mas
explorasse relagdes entre temas e contextos sist€émico. A abordagem metodologica
adotada reforca a robustez académica do estudo, alinhando-se a padrdes qualitativos
reconhecidos (Flick, 2009).

A partir das respostas coletadas, o método de avaliacao de patentes IIC praticado
pelo INPI foi analisado, com foco nos critérios utilizados pelos examinadores para

avaliagdo da atividade inventiva em depdsitos de patentes IIC com softwares nao
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embarcados. Realizando uma conexao entre o que estéd registrado na literatura e o que ¢
praticado pelo INPL

A defini¢ao das quatro categorias principais decorreu tanto da andlise das respostas
dos entrevistados quanto da estrutura e do conteuido das perguntas apresentadas no
questionario aplicado.

As questdes informativas foram realizadas para identificar o perfil dos
participantes, enquanto as questdes técnicas foram elaboradas para explorar pontos
centrais da avaliag@o técnica, e principalmente, de atividade inventiva. A categorizacao
também foi guiada pelos padrdes identificados na andlise dos pareceres técnicos de
patentes, que evidenciaram temas recorrentes como a discussdo sobre o que constitui
invencdo em software, a representacdo técnica (fluxogramas e etapas do método), os
critérios de avaliagdo da atividade inventiva e a subjetividade inerente ao exame. Assim,
as categorias definidas contemplam tanto os principais temas abordados nas perguntas do

roteiro quanto as informagoes identificadas nos exames de patentes.
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO

A fim de buscar encontrar uma resposta que torne mais claro o método de avaliagdo
da atividade inventiva em IIC relacionadas a softwares ndo embarcados, conforme
aplicado pelo INPI, foram realizadas andlises de pareceres de exames técnicos de pedidos

de patente referentes a esse tipo de software.

5.1 ANALISE DE PARECERES E PEDIDOS DE PATENTES

A andlise de um conjunto representativo de 37 pareceres técnicos, elaborados por
19 examinadores distintos e abrangendo tanto a primeira quanto a segunda instancia,
apresentando 62 contestagdes’! (os pareceres podem apontar mais de uma contestagio por
pedido analisado, razdo pela qual a soma das contestagdes excede o nimero total de
pareceres analisados) permitiu a identificag@o e categorizag@o dos principais fundamentos
para exigéncias técnicas e indeferimentos. O Gréfico 1, sintetiza a frequéncia de cada tipo
de contestacdao encontrada, destacando os desafios mais recorrentes para os depositantes

de IIC durante o exame no INPI:

Grafico 1: Total de contestacdes nos pareceres examinados, dividido por tipo

25
21
12
= 5

Novidade Art.24 Art. 10 Art. 25 Atv. Inventiva

N° de pareceres técnicos

Fonte: Elaborado pelo Autor, a partir dos dados levantados.

Os dados revelam que o ndo atendimento ao requisito de Atividade Inventiva € o

obstaculo mais frequente, sendo apontado em 25 dos pareceres analisados, representando

71 Para os fins desta pesquisa, o termo "contestagdo" refere-se a cada uma das objegdes, questionamentos
ou apontamentos de ndo conformidade levantados pelo examinador do INPI durante o exame técnico de
um pedido de patente. Essas contestagdes representam o entendimento do examinador de que o pedido,
em sua redacdo original ou atual, deixa de atender a requisitos legais ou condigdes formais previstos na
LPI, servindo de fundamento para a formulacdo de exigéncias técnicas (onde se solicita a corre¢ao de
falhas) ou para a fundamentacgao de decisdes de indeferimento.
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67,6% do total. Em segundo lugar, com 21 ocorréncias (56,8% do total), estd a
inadequacao ao Art. 25 da LPI, que exige que o quadro reivindicatdrio seja fundamentado
no relatorio descritivo, garantindo clareza e precisao na defini¢ao da matéria protegida,
de modo a evitar contestacdes por falta de clareza nas reivindicagoes .

Essa proximidade numérica entre esses dois requisitos aponta para uma correlacao
importante entre eles, visto que a avaliagdao da atividade inventiva depende diretamente
do escopo definido nas reivindicagdes. Um quadro reivindicatorio vago ou impreciso (em
desacordo com o Art. 25) dificulta a andlise objetiva da contribui¢do técnica da invengao,
aumentando a probabilidade de que a matéria seja considerada 6bvia ou uma mera
abstracao frente ao estado da técnica.

Em terceiro lugar, com 12 contestacdes (32,4%), o ndo enquadramento no Art. 10
da LPI surge como o terceiro obsticulo mais comum, pois determina o que nao ¢
considerado como inveng¢ao no Brasil. Este dado revela uma dificuldade enfrentada pelos
depositantes: superar o limiar que define a matéria nao patenteavel, no caso o software
em si. A andlise dos pareceres sugere que muitos pedidos sdo expressamente
reivindicados como um programa de computador ou percebidos pelos examinadores
como a descricdo de um programa de computador em si.

Conforme estabelecido pela Resolucdo INPI/PR n° 169/2016, a analise dos
requisitos de patenteabilidade ¢ subsidiaria a caracteriza¢do da matéria como invencao;
portanto, caso o objeto do pedido ndo atenda a esse conceito legal, o examinador fica
dispensado de avaliar os demais critérios. Contudo, a analise dos pareceres técnicos
revelou que, na pratica administrativa do INPI, os examinadores frequentemente optam
por avaliar a atividade inventiva de forma concomitante, mesmo em casos onde a matéria
jé& ¢é contestada com base nas vedagdes do Artigo 10 da LPI.

De forma ainda mais conclusiva, a baixa incidéncia de objegdes por falta de
suficiéncia descritiva (Art. 24), apenas 3, e, principalmente, por falta de novidade, apena
1, permite tracar um perfil claro dos desafios. Contudo, essa baixa incidéncia no requisito
de suficiéncia pode ser analisada sob a 6tica de uma tendéncia global; conforme destacado
em artigo da Nature (Ouellette, 2024), existe uma observacdao de que os escritérios de
patentes, de modo geral, tendem a ser menos criteriosos no exame da suficiéncia
descritiva, o que poderia influenciar o nimero reduzido de contestacdes sob esse
fundamento. Independentemente dessa tendéncia, os dados indicam que o problema
enfrentado pelos depositantes de IIC ndo €, majoritariamente, a criagdo de solugdes ja

existentes, mas sim a dificuldade em: a) articular essa solu¢ao de forma a evidenciar um
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passo inventivo ndo 6bvio para um técnico no assunto; e b) traduzir essa inventividade
em um quadro reivindicatdrio claro, preciso e bem fundamentado.
O Grafico 2 apresenta, de forma detalhada, as contestagdes levantadas em cada um

dos pedidos analisados.

Grafico 2: Combinacio de contestacdes apresentadas por exame
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Fonte: Elaborado pelo Autor..

A partir dos dados, € possivel constatar a expressiva interligagdo entre o requisito
de atividade inventiva e o atendimento ao Art. 25 da LPI, que trata da clareza e precisao
do quadro reivindicatorio. Notadamente, a segunda combinagdo de contestagdes mais
frequente nos pareceres foi a associacdo isolada entre “Atividade Inventiva” e “Art. 25”.
Especificamente, foram identificados 8 casos em que apenas esses dois requisitos foram
contestados em conjunto. Além disso, outras 5 combinacdes de contestagdes também
envolveram simultaneamente esses dois requisitos, totalizando 13 dos 37 exames, ou seja,
aproximadamente 35% dos casos analisados. Esse dado evidencia que, para uma parcela
significativa dos pedidos, a dificuldade em demonstrar atividade inventiva esta
diretamente relacionada a elaborag¢do inadequada das reivindicacdes, o que reforca a
necessidade de maior compreensao e atencdo dos inventores a esse requisito fundamental.

Como citado anteriormente, quadros reivindicatorios imprecisos ou mal
fundamentados dificultam a delimitagao do escopo da invencao, tornando mais dificil

para o examinador identificar o diferencial técnico em relacdo ao estado da técnica. Como
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consequéncia, aumenta-se a probabilidade de a inven¢ao ser considerada 6bvia ou de nao
se conseguir demonstrar de maneira clara o problema técnico solucionado e o efeito
técnico produzido, conforme orienta a Resolugdo INPI/PR N° 169/2016.

A fim de aprofundar a avaliagdo da atividade inventiva nos pedidos de patente de
inveng¢des implementadas por computador, foi examinado o conteudo de cada um dos
pedidos. Quando necessario, também foram consideradas as manifestagdes dos titulares
para melhor compreensao da invengao e dos argumentos apresentados.

A analise seguiu a ordem explicitada no Quadro 3:

Quadro 3: Categorias para analise dos documentos de patentes

Status do | Titulo dos Categoria das Descricio do Tipos de Vantagem
pedido pedidos reivindicacoes funcionamento figuras e efeito
fisico dos apresentadas técnico
componentes
deferido, identifica¢do = classificacdo avaliagdo da identificacdo = analise das
indeferido  dos termos  das presenga ou dos recursos  vantagens e
ou em utilizados reivindicagdes = auséncia de graficos dos efeitos
recurso para apresentadas detalhamento utilizados técnicos
descrevera | em cada dos para ilustrar o = destacados
invengao pedido equipamentos  processo em cada
envolvidos reivindicado  pedido

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O Grafico 3, abaixo, apresenta a distribuicao dos resultados dos pedidos de patente
analisados quanto a sua situac¢ao no processo de exame junto ao INPI. Observa-se que, do
total de casos avaliados, 18 pedidos foram concedidos (todos em primeira instancia)
correspondendo a 48,6%, representando a maioria da amostra. Em contrapartida, 22% dos
pedidos foram indeferidos e 27% permanecem em fase recursal (2% instancia),
evidenciando que uma parcela significativa dos depositantes busca reverter decisdes
desfavoraveis’?. Apenas um pedido foi deferido, mas posteriormente arquivado, o fato
decorre devido a omissdo do pagamento da taxa da concessdo. Esses dados demonstram
que, embora nesta amostragem a concessao seja o desfecho mais frequente, o nimero
expressivo de indeferimentos e recursos reforca os desafios enfrentados pelos

depositantes de IIC durante o exame de patenteabilidade no INPI.

2 Dados do Relatorio COREP (2012-2023) do INPI corroboram essa tendéncia de alta litigiosidade
administrativa: em 2023, 41% dos indeferimentos motivaram a interposi¢éo de recursos (p. 25). No ano
de 2022, o indice de éxito nessas demandas foi de aproximadamente 35%, com 110 recursos providos em
um universo de 313 julgados (p. 33).
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Grafico 3: Status dos pedidos de patente
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Os dados reforgam a importancia de um acompanhamento qualificado durante o
tramite do pedido, bem como a necessidade de atencdo especial aos requisitos mais
frequentemente contestados, como atividade inventiva e clareza do quadro
reivindicatdrio, para aumentar as chances de €xito no processo de concessao de patentes
de IIC junto ao INPI”.

O Gréfico 4 apresenta o status dos 25 pedidos de patente de IIC nos quais houve

contestacdo especifica quanto ao requisito de atividade inventiva.

Grafico 4: Status dos pedidos que tiveram a atividade inventiva contestada

9 9

N° DE PEDIDOS

INDEFERIDA CONCEDIDO EM RECURSO

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Entre as 25 ocorréncias analisadas, apenas 9 manifestagcdes — equivalentes a 36%

73 Nesta amostra do estudo, os quatro pedidos de patente que ja tiveram parecer de segunda instincia
publicado pelo INPI foram indeferidos.
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do total — foram bem-sucedidas, resultando na concessdo de pedidos inicialmente
indeferidos na avaliagdo inicial do INPI. As demais 16 manifestagoes (64%), incluindo
pedidos com fase recursal, ndo obtiveram éxito, culminando no indeferimento dos
pedidos. Vale destacar que, dos 9 pedidos atualmente em fase recursal, todos foram
inicialmente indeferidos e, o titular optou por contestar a decisdo administrativa.

De acordo com as informagdes apresentadas, mesmo diante de contestagcOes
fundamentadas, a taxa de sucesso em contra-argumentar a objecao de atividade inventiva
(36%) ¢ relativamente baixa. Isto sugere que muitos inventores enfrentam dificuldades
em demonstrar o diferencial técnico de suas invengdes ou em compreender plenamente
os requisitos exigidos pelo INPI. Tal cenério pode ser atribuido tanto ao desconhecimento
das especificidades da legislagdo de propriedade industrial quanto a auséncia de buscas
prévias de anterioridades, pratica essencial para avaliar a real novidade e inventividade
do pedido antes do depdsito.

A falta de cuidado sobre esses aspectos pode resultar ndo apenas na negativa da
patente, mas também em dispéndio financeiro e de tempo consideravel por parte dos
requerentes, que investem em manifestacdes e recursos administrativos muitas vezes sem
sucesso.

A fim de buscar compreender melhor, onde estdo os equivocos cometidos pelos
inventores ou problemas dessas invenc¢oes, foram analisadas as estruturas dos titulos de

cada um dos 37 pedidos da amostra, conforme Tabela 2.
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Tabela 2: Categorias dos titulos dos pedidos de patente

CATEGORIAS APRESENTADAS NO TiTULO DOS PEDIDOS DE PATENTE
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Por meio da Tabela 2, identifica-se que dos 37 pedidos analisados, 34 descreveram
“Método” (91,2%), indicando que ja é conhecido por parte expressiva dos depositantes,
que os programas de computador devem ser descritos como tal, conforme ensina a
Portaria INPI/PR N° 411/2020 /2020 tanto a funcionalidade associada ao comportamento
desse dispositivo pode ser patenteavel na forma de processo, assim como o dispositivo
dedicado a referida funcionalidade pode ser patentedvel na forma de produto.

No entanto, existem fatos que chamam a atencdo, destaca-se que em um dos

pedidos foi descrito um “Programa de computador”, de forma literal, matéria
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desconsiderada como invencdo, de forma clara, pelo Art. 10 da LPL. Além deste,
destacam-se as matérias descritas como “Meio legivel por computador”. O termo "meio
legivel por computador" foi popularizado, inicialmente nos Estados Unidos, a partir das
chamadas Beauregard claims™ (reivindicagdes Beauregard), que se referem a
reivindicagdes de patentes para um meio fisico (como um disco, fita ou memoria) que
armazena instrucdes capazes de serem lidas e executadas por um computador para realizar
um método especifico. Este tipo de redacao foi desenvolvido para contornar restricdes
legais a patenteabilidade de "programas de computador em si", focando na materialidade
do suporte fisico e no efeito técnico produzido pela execugio do software’.

No Brasil, conforme apresentado anteriormente, a legislacdo de patentes
tradicionalmente exclui o "programa de computador em si" da protecdo por patente, mas
admite a patenteabilidade de invengdes implementadas por computador, desde que
apresentem caracter técnico, resolvam um problema técnico e produzam um efeito técnico
novo e surpreendente. Assim, as reivindicagdes do tipo "meio legivel por computador”
passaram a ser aceitas quando o método subjacente ¢ patentedvel, ou seja, quando
ultrapassa a mera expressdo literdria do codigo e se associa a uma solugdo técnica
concreta.

A expressao "meio legivel por computador" ¢ utilizada para:

- Evitar Exclusdo Legal: Ao reivindicar um "meio legivel por computador"
contendo instrugdes, evita-se a exclusao do "programa de computador em
si" prevista em muitas legislagdes, pois o foco passa a ser o suporte fisico
e o efeito técnico gerado.

- Aderéncia a Praticas Internacionais: O formato foi influenciado por
decisdes e praticas do Escritorio de Patentes dos EUA (USPTO) e do
Escritorio Europeu de Patentes (EPO), que passaram a aceitar tais
reivindicagdes desde que o efeito técnico fosse demonstrado.

- Diferenciagdo de Infragdes e Extensdao da Proteg¢do: A inclusdo do suporte

fisico como reivindicacdo de produto permite que a contrafagdo seja

% As Beauregard claims sio um tipo de reivindicacio de patente, comum nos Estados Unidos, redigida
na forma de um artigo de manufatura: um meio legivel por computador (por exemplo, CD-ROM, disco
rigido, ou outro dispositivo de armazenamento) no qual estdo gravadas instrugdes que, quando
executadas, fazem com que um computador realize um processo especifico. Essa abordagem foi
consolidada a partir do caso In re Beauregard, que reconheceu que programas de computador
incorporados em um meio tangivel constituem matéria patenteavel sob a lei americana (INPI, 2020).

75 Mais informagdes em: https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/0g/2022/week52/TOCCN/item-
261.htm
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identificada na fabricagdo ou comercializacdo da midia (ex: CDs ou
memorias) que armazena o software, independentemente da execugdo do
método. Isso possibilita que a protegao patentaria atinja diretamente o

fabricante do suporte.

Além da anélise dos titulos dos pedidos de patente, ¢ fundamental observar como
os inventores estruturam as categorias de reivindicagao em suas solicitagcdes. Os dados do
Grafico 5 revelam que, assim como nos titulos, a categoria “Método” predomina nas
reivindicagdes, sendo utilizada em 36 casos. Em seguida, a categoria “Sistema” aparece
em 31 pedidos, refletindo a pratica de proteger ndo apenas o processo implementado por
software, mas também a arquitetura ou a integracdo de componentes fisicos e logicos.

Essa dualidade ¢ estratégica: enquanto a reivindicacdo de método protege a
sequéncia temporal de etapas necessarias para o efeito técnico, as reivindicagdes de
sistema frequentemente mimetizam esse método sob a forma de “meios mais func¢des”. O
foco do sistema ndo ¢ a execugdo sequencial, mas a estrutura funcional completa que torna
o método possivel. Assim, o depositante busca assegurar que a prote¢do alcance tanto
quem executa o processo quanto quem 'faz, usa ou vende' o sistema completo, mesmo que
seus componentes (modulos, servidores ou softwares) estejam operando em locais

distintos ou distribuidos’®.

76 Essa distingdo ¢ central na jurisprudéncia sobre contrafagdo. No caso de métodos, a infragio exige que
uma unica entidade execute ou controle todas as etapas - conforme o precedente Akamai Technologies v.
Limelight Networks, U.S. Supreme Court, 2014-2015. J& para sistemas, o foco recai sobre a posse ou
controle da estrutura funcional interligada, independentemente da distribuigdo fisica das partes - conforme
Centillion Data Systems v. Qwest Communications, Fed. Cir., 2011 (SILIKOWSKI, 2016; RUDOLPH,
2017)
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Grafico 5: Categorias de reivindicacoes
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Esse padrao demonstra que a maioria dos depositantes compreende que, para
atender as exigéncias do INPI e evitar o enquadramento no Art. 10 da LPI, os programas
de computador devem ser reivindicados como processos que produzem um efeito técnico,
e ndo como o “programa de computador em si”

Outras categorias, como “meio legivel por computador” (8 reivindicagdes) e
“produto de programa de computador” (3 reivindicagdes), refletem estratégias adotadas
para alinhar o pedido as praticas internacionais, especialmente influenciadas pelas
Beauregard claims nos Estados Unidos. Além destas, houve um pedido que fez referéncia
literal ao “programa de computador”. No entanto, conforme as diretrizes do INPI,
reivindicagdes que se enquadram diretamente nas restricdes do Art. 10 da LPI — como
“programa de computador”, “produto de programa de computador” ou “algoritmo” —
ndo sdo aceitas no Brasil, que exclui o programa de computador em si da prote¢ao por
patente. Em conformidade com a lei todas as reivindicagdes que tratavam diretamente de
programa de computador foram contestadas pelos examinadores do INPI.

A andlise revela, que embora a maioria dos pedidos adote corretamente as
categorias de método e sistema, ainda ha casos de equivocos conceituais ou tentativas de
ampliar o escopo da prote¢do por meio de categorias ndo aceitas pela legislagao nacional.
Isto refor¢a a importancia de um alinhamento rigoroso entre o titulo do pedido, a categoria
das reivindicagdes e o objeto técnico efetivamente protegido, conforme orientam as
Diretrizes de Exame do INPIL.

Além da escolha das categorias de reivindicagao, outro aspecto relevante observado
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nos pedidos analisados refere-se a auséncia de descricdo do funcionamento fisico dos
componentes que constituem o equipamento em que o método ¢ aplicado. Todos os
documentos limitam-se a descrever as interagdes logicas e os processos realizados em
ambiente virtual, sem detalhamento de hardware ou de elementos fisicos especificos. Este
padrdo evidencia o perfil das invengdes como softwares ndo embarcados, voltados
predominantemente a operacionalidade em maquinas de processamento de dados de uso
geral. Tal abordagem decorre do fato de que os componentes fisicos envolvidos, como
computadores, servidores e dispositivos de armazenamento, sdo considerados de
conhecimento geral da técnica, ndo sendo necessario detalha-los novamente nos pedidos
de patente. Assim, a descricdo concentra-se na légica do processo implementado,
atendendo ao requisito de suficiéncia descritiva sem redundancia na apresentagdao de
elementos ja amplamente conhecidos pelo publico técnico.

Adicionalmente, destaca-se que todos os pedidos analisados utilizam fluxogramas
e/ou diagramas para ilustrar o funcionamento do processo reivindicado. Essa pratica,
alinhada as orientagdes do INPI e as melhores praticas internacionais, contribui
significativamente para a clareza e a suficiéncia descritiva dos pedidos, facilitando a
compreensdo tanto para os examinadores quanto para terceiros interessados. O uso
recorrente desses recursos graficos demonstra sua efetividade como ferramenta de apoio
a explicitagdo das etapas operacionais para compreensao do escopo técnico das invengdes
implementadas por computador, tornando o pedido mais acessivel e transparente para a
analise técnica e juridica.

Por fim, apds a anélise dos recursos graficos apresentados, foi examinado o campo
referente a “vantagem” ou “efeito técnico” descrito nos pedidos. Um dos pontos mais
marcantes ¢ a €énfase na manipulagdo, processamento e gerenciamento de dados — termos
como “dados”, “armazenamento”, “informacdes” e “imagens” aparecem de forma
recorrente nas descri¢des dos efeitos técnicos. Dentre todos analisados, 26 pedidos
destacam como vantagem a capacidade de tratar grandes volumes de dados, otimizar o
armazenamento, garantir a integridade ou seguranca das informagdes, ou ainda melhorar
a eficiéncia na analise e extracao de conhecimento a partir desses dados.

Outro tema frequente ¢ a interagao com o usudrio ¢ a melhoria de interfaces. Ponto
encontrado em 9 pedidos que apresentam como efeito técnico a personalizacdo de
experiéncias, a automagao de processos de interacao ou a facilitacdo do uso de sistemas
complexos, seja por meio de interfaces dinadmicas, recomendacdes inteligentes ou

adaptag@o de contetidos.
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A presenga constante dos termos “método” e “sistema” reforca o alinhamento dos
pedidos com as exigéncias do INPI, que demanda a descricdo de processos técnicos
concretos € ndo apenas funcionalidades abstratas. Em muitos casos, o efeito técnico esta
diretamente relacionado a implementagdo de um método especifico para resolver um
problema técnico, seja no contexto de websites, processamento de imagens, seguranca da
informacao ou gerenciamento de recursos computacionais.

Também ¢ notavel a utilizacao de solugdes voltadas a automagao e otimizagao de
tarefas, como a orquestragdo de pipelines de dados, a geragdo automatica de layouts, a
reconstru¢do de conteudos digitais ou a execugdo eficiente de operagdes em ambientes
computacionais. Em alguns casos, hd mencao explicita ao uso de técnicas de inteligéncia
artificial e aprendizado de maquina como diferencial técnico.

Por fim, destaca-se que, apesar da diversidade de aplicagdes, ha um trago comum
a praticamente todos os pedidos: o efeito técnico apresentado esta sempre relacionado a
solugdo de um problema pratico no ambiente digital, seja ele de processamento,
armazenamento, seguranga, interagdo ou automacdo, € ndo a mera apresentagdo de um
resultado.

Essa analise refor¢a que, para o INPI, o reconhecimento da atividade inventiva e
do efeito técnico em IIC estd vinculado a demonstragdo clara do problema técnico
resolvido e ao diferencial funcional proporcionado pela solugcdo implementada,
especialmente em relacdo ao tratamento de dados.

Os resultados obtidos a partir da analise dos pareceres foi essencial para
compreender onde se encontram as maiores duvidas a respeito da estrutura e redagdo de
pedidos de patente que tratam de softwares nao embarcados. Identificou-se que por grande
parte dos titulares, ¢ de conhecimento que nao ¢ possivel reivindicar de forma literal um
“programa de computador”, e, deve-se reivindicar por meio de um processo que soluciona
um problema técnico. No entanto, ¢ clara a presenca de duvidas a respeito do conteudo
ou estrutura exigida, visto que todos os pedidos analisados apresentaram deficiéncia em
seu deposito original, seja ela por atividade inventiva ou outro fator.

Com o intuito de compreender um pouco melhor o que sdo as contestacoes
apresentadas pelos examinadores a respeito da atividade inventiva nesses pedidos. Foram
analisados os “Comentarios/Justificativas” a respeito da avaliacdo da atividade inventiva

nos pareceres de exame.
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5.1.1 Comentarios/Justificativas para Atividade Inventiva

A anélise detalhada dos comentarios e justificativas dos examinadores do INPI nos
pareceres de exame técnico revela, de forma clara, os principais critérios e padrdes
adotados para avaliar a atividade inventiva em pedidos de patentes de IIC. Esses
comentarios fundamentam as decisdes técnicas e evidenciam o que se espera de um
pedido para que seja considerado inventivo.

Um aspecto relevante extraido da analise textual dos comentarios ¢ a presenca
frequente dos termos “sistema” (101 ocorréncias) e “dados” (176 ocorréncias). Isso indica
que os examinadores costumam centrar seus comentarios em aspectos de arquitetura de
sistema e tratamento/fluxo de dados nas IIC. Este fato indica que, provavelmente, a
maioria das objecdes relacionadas a atividade inventiva se referem a forma como o
sistema lida com dados, sugerindo que os examinadores buscam entender o efeito técnico
que o processamento de dados proporciona. O pedido deve evidenciar, de maneira clara,
o impacto técnico concreto da manipulagdo de dados e da arquitetura proposta.

Outro ponto recorrente nos pareceres ¢ a exigéncia de clareza e precisao na redagao
das reivindicacdes. Os examinadores frequentemente destacam que termos vagos,
genéricos ou sem significado técnico claro dificultam a avalia¢do da inventividade. Em
23 pareceres técnicos, foram apresentadas contestacdo ao Art.25 e/ou Art.24 onde
palavras como “flexivel”, “abstracdo” ou expressdes que nao delimitam tecnicamente o
escopo da invencgdo sdo criticadas, pois impedem a correta comparagdo com o estado da
técnica. Assim, o pedido deve apresentar um quadro reivindicatorio tecnicamente
fundamentado, com cada termo claramente definido e suportado pelo relatorio descritivo.

Além disso, os pareceres evidenciam a necessidade de o pedido demonstrar que
resolve um problema técnico por meios técnicos. Os comentarios deixam claro que
solucdes cujo diferencial reside apenas em regras de negocio, métodos matematicos,
processos administrativos ou similares descritos no Art.10 da LPI, ndo sdo consideradas
inventivas, mesmo que sejam implementadas em ambiente computacional. O que se
espera ¢ que a invengdo traga uma solugdo técnica concreta, demonstrando por exemplo:
manipulagdo eficiente de dados, otimizagdo de recursos computacionais, aumento de
seguranca, automagao inovadora; ou qualquer efeito técnico mensuravel que va além da
simples informatizacdo de processos ja conhecidos.

A analise dos pareceres revela que a contestagdo da atividade inventiva ¢

frequentemente fundamentada na utilizagdo de multiplos documentos do estado da
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técnica. Em 25 dos casos analisados, a auséncia de atividade inventiva foi justificada por
meio de uma ou mais anterioridades (os outros 12 apresentaram justificativas distintas),

sendo:

e 7 pareceres utilizaram um unico documento de anterioridade para fundamentar a
auséncia de atividade inventiva;
e 13 pareceres basearam-se na combinagdo de dois documentos; e

e 5 pareceres recorreram a combinacao de trés documentos.

Essa abordagem evidencia que o examinador espera que o depositante demonstre
por que a solucao proposta ndo seria trivial ou uma mera adaptagdo rotineira do
conhecimento existente.

Dos 25 exames avaliados, apenas 5 utilizaram trés documentos na combinagao,
sendo excegoes a regra. Isso reforca que, conforme a interpretacdo da Resolugdao INPI/PR
N° 169/2016"7, a pratica predominante ¢ a utilizagdo de dois documentos para a anélise
da atividade inventiva, embora a combinagao de trés também seja admitida em situagdes
excepcionais.

Os examinadores também sdo criteriosos ao separar elementos técnicos dos nao
técnicos nas reivindicagdes. Se a novidade ou o diferencial da invengdo reside apenas em
aspectos nao técnicos, como descritos no Art.10 da LPI, a atividade inventiva tende a ser
negada. O pedido precisa evidenciar que o avango estd na forma técnica de
implementa¢do e ndo apenas em uma ideia abstrata ou administrativa.

Vale ressaltar, que essa analise s6 € possivel porque a maioria dos pareceres nao se
limita & negativa, mas também orienta o depositante sobre como adequar o pedido para
atender aos requisitos legais. Os examinadores frequentemente apontam quais
caracteristicas técnicas poderiam conferir inventividade a solucdo e sugerem ajustes no
quadro reivindicatorio, como a inclusdo de elementos técnicos essenciais descritos no
relatorio descritivo ou a eliminagdo de termos genéricos.

Para isso, observa-se que parte dos examinadores utiliza a abordagem da
metodologia problema-solucao, conforme previsto na Resolucdo INPI/PR N° 169/2016,
fazendo referéncia direta a comparagdo com documentos do estado da técnica (D1, D2,

etc.), identificando caracteristicas técnicas presentes e ausentes, e discutindo se a solugdo

7 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-
patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf. Acesso 04 maio 2025.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf
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proposta seria Obvia para um técnico no assunto. Em muitos casos, os pareceres
descrevem o problema técnico que a invengdo se propde a resolver e comparam as
solucdes apresentadas com aquelas ja conhecidas, em linha com a metodologia.

Contudo, nem todos os pareceres apresentam de forma estruturada as trés etapas da
metodologia problema-solu¢do. Sao encontrados parecer onde os examinadores apenas
apontam a auséncia de novidade ou atividade inventiva, ou consideram Obvia a
combinacdo de anterioridades, sem detalhar o problema técnico objetivo nem justificar
por que a solugdo seria ou ndo evidente a partir do estado da técnica mais proximo. Nessas
situacdes, a analise acaba restrita a correspondéncia de elementos técnicos, sem uma
discussao mais aprofundada sobre o contexto e a natureza do problema técnico
enfrentado.

Tomando como exemplo um dos pareceres, o pedido de patente foi avaliado como
ndo se enquadrando no Art. 10 e como ndo possuindo atividade inventiva. Contudo,
apenas o motivo referente ao Art. 10 foi explicitamente fundamentado, enquanto os
argumentos sobre a falta de atividade inventiva ndo foram apresentados de forma
detalhada. Consequentemente, quando o titular se manifestar, precisard abordar tanto as
questdes relacionadas ao Art. 10 quanto identificar e solucionar os problemas de atividade
inventiva mencionados no parecer. Se a fundamentacao nao estiver suficientemente clara,
pode ser necessario apresentar uma nova manifestagdo ou, ainda, correr o risco de ter o
pedido indeferido por falta de esclarecimentos adequados.

Essa limitagao € significativa, pois a metodologia problema-solugdo ¢ fundamental
para garantir a transparéncia no exame. Quando o problema técnico e as razdes para a
obviedade ndo sdo claramente explicitados, ha maior risco de decisdes inconsistentes ou
de dificil compreensdo para o depositante, além de dificultar a defesa do pedido em
eventuais recursos ou manifestagoes técnicas.

Portanto, embora as diretrizes do INPI sejam claras quanto a necessidade de aplicar
a metodologia problema-solu¢do, a pratica revela que nem todos os pareceres seguem
essa abordagem de forma explicita. Isso refor¢a a importancia de padronizagao, para que
a andlise da atividade inventiva seja sempre fundamentada no parecer. Nesse sentido,
infere-se que a pressdo de entrega para atender o parametro da produtividade possa ser
uma explicacdo para essa falta de padronizagdo do exame, uma vez que o rigor
metodoldgico exigido para detalhar o problema técnico objetivo demanda um tempo de
analise superior aquele despendido em avaliagdes meramente comparativas.

Dessa forma, a anélise dos comentdarios e justificativas dos pareceres evidencia nao
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apenas os critérios técnicos e formais adotados pelo INPI, mas também os principais
desafios enfrentados pelos depositantes de IIC no atendimento ao requisito de atividade
inventiva. Os padrdes identificados revelam a importancia da clareza, do foco em
solucdes técnicas concretas e do alinhamento as metodologias previstas nas normativas,
ao mesmo tempo em que apontam para a importancia da padronizagdo nos pareceres.
Essas constatacdes fornecem subsidios relevantes para a compreensdo do processo
decisorio dos examinadores e fundamentaram a elaboragdo de perguntas para o
questionario aplicado junto aos examinadores do INPI, buscando compreender melhor a

interpretacdo a respeito das diretrizes e normativas aplicaveis.

5.2 ANALISE DAS ENTREVISTAS

Neste topico, apresenta-se a analise detalhada das entrevistas realizadas com trés
examinadores do INPI responsaveis pela avaliagcdo da atividade inventiva em softwares
nao embarcados, cruzando suas perspectiva praticas com o marco normativo brasileiro
(Lei 9.279/96, Lei 9.609/98, Portaria INPI 411/2020) e com as informagdes coletadas nos
documentos de patente e pareceres. Separando a analise por categorias, conforme descrito
na Metodologia. A andlise das respostas sera estruturada em topicos, a saber: software
como invengao; reproducao/representacao técnica; ilustracdo com fluxograma; a respeito
do “meramente equivalente”; a respeito da “correspondéncia direta”; e clareza nas

diretrizes.

- SOFTWARE COMO INVENCAOQO

A partir das informacdes e discussdes apresentadas ao longo deste estudo,
identifica-se que uma das principais questdes que permeiam as invengdes implementadas
por computador, especialmente no que se refere aos softwares ndo embarcados, ou
softwares puros, consiste em saber se o software ndo embarcado pode ser considerado
uma invencao e, de algum modo, ser passivel de protegao.

Tal duvida surge em razdo da interpretacdo do inciso V do artigo 10 da LPI, que
ndo considera como invengao “programas de computador em si”. No entanto, a definigdo

de “programa de computador em si” ¢ apresentada na Lei do Software (Lei n°

9.609/1998), que o descreve como “expressao de um conjunto organizado de instrugdes
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em linguagem natural ou codificada [...]”’*, ou seja, um codigo-fonte.

Como cita o examinador B:

Na hora de interpretar o programa de computador em si, nos termos do artigo
10 inciso V. A gente faz essa conex@o com a lei de software, a Lei 9609;
fazendo referéncia de que é sim possivel vocé proteger. E a funcionalidade
daquele programa, pela modalidade da patente, e codigo fonte pela protecao
por direito de autor.

Deste modo, entende-se que cddigos-fonte ndo sao considerados invengao, mas
nada trata sobre os processos executados pelos programas de computador, com o que

concorda o Examinador A que cita:

“O programa de computador ndo embarcado pode ser passivel de protecdo
como um método para resolver um problema pratico”.

Essa interpretacao estd em consonancia com as defini¢des apresentadas no acordo
TRIPS (base legal da LPI), que em seu Art. 27 define como patenteavel qualquer invencao
de produto ou de processo, desde que seja nova, envolva passo inventivo e seja passivel
de aplicagdo industrial. Ou seja, uma vez que o programa de computador apresente um
processo que cumpra com essas exigéncias, podera ser patenteado.

Paralelamente a essas disposi¢des, 0 Acordo TRIPS também especifica como deve
ser protegido o cddigo fonte dos programas de computador, em seu Art. 10 € definido que
o codigo fonte ¢ protegido como obra literaria pela Convengdo de Berna de 1971. O

Examinador C, complementa essa questao:

O Brasil ¢ signatario da convengdo de Berna e a decisdo de proteger por obra
literaria vem de 4.

A convengao de Berna define a protecdo das obras literarias e artisticas pelo direito
do autor, e, nestes incluindo o programa de computador.

A legislacdo brasileira esta em conformidade com os acordos e convengdes dos
quais € signataria. Tais protecOes estdo intrinsecamente conectadas as estratégias
comerciais do pais. A concessdo de uma protecdo de produtos desenvolvidos por
inventores em geral, funciona como um atrativo para que desenvolvedores comercializem
seus produtos no territoério em que t€m protecdo. Afinal, lhe d4 o direito sobre o retorno

financeiro proveniente de sua invengao.

78 Importante destacar que conforme o item da Portaria INPI/PR n° 411/2020, os termos “conjunto de
instrugdes” e “expressdo de um conjunto de instru¢des” ndo sdo sindnimos: enquanto o primeiro define
um método (passivel de protegdo por patente, se cumprir os requisitos de inventividade), o segundo define
apenas a maneira particular de como tal método se manifesta, o que caracteriza o programa de
computador em si (objeto de direito autoral)
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Vale destacar que a protecao por patente e por direito autoral (como obra literaria)

atuam de maneira complementar e ndo excludente, como cita o Examinador B:

A funcionalidade do programa ¢ protegivel pela patente e o codigo fonte pela
protecao por direito de autor.

A combinagao dessas duas formas de prote¢do para um programa de computador ¢
uma estratégia que permite ao inventor/autor deter direitos sobre diferentes aspectos de
sua criagdo. Assim, protege-se tanto o programa em si quanto seu método de resolucao
de um problema técnico.

O conflito entre o entendimento sobre a protecao por Direito Autoral e a prote¢ao
por Patentes, ¢ um dos grandes responsaveis pelas discussdes e confusdes geradas a
respeito da protecdo para programas de computador.

No entanto, ao analisar conjuntamente as Leis n°® 9.610/1998 e n° 9.609/1998,
observa-se que a protecdo conferida ¢ destinada ao autor, ndo ao inventor, e recai sobre
aexpressdo de um conjunto organizado de instrugdes em linguagem natural ou
codificada, resumidamente, o cddigo-fonte. Ou seja, essas leis regulam os direitos
autorais do programa de computador como obra literaria, protegendo o cddigo-fonte em
sua forma expressa, € ndo inovagdes técnicas ou processos inventivos implementados por
software.

Retomando a fala do Examinador B, o inciso V do Art. 10 da LPI cita: “programa
de computador em si”, destaca-se aqui o pequeno trecho “em si”, o qual faz referéncia a
definicdo de programa de computador da lei do software. Deste modo, deixando claro
que: Nao ¢ considerado como invencao um codigo fonte, visto que, o mesmo se trata de
uma criagdo do espirito expressa por um meio, uma obra literaria. Retornado ao Art.10 da
LPI, identifica-se em seu inciso IV que obras literarias também ndo sdo consideradas
invengao, reafirmando a impossibilidade da protecao por patente do codigo fonte.

Sob o Acordo TRIPS, o Artigo 27, interpretado pelo Art. 15 da LPI destaca a

exigéncia de aplicacdo industrial para que algo seja patenteavel.

O codigo-fonte, por ser uma expressao literaria, ndo se enquadra como produto ou
processo passivel de utilizagdo ou produgdo industrial, nos termos do Art. 15 da LPL.
Dessa forma, o codigo em si ndo pode ser considerado uma invengdo para fins de
patenteabilidade, ja que ndo atende ao requisito de aplicacao industrial exigido tanto pelo

Acordo TRIPS quanto pela legislacao brasileira.
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- REPRODUCAOQ/REPRESENTACAO TECNICA

Tendo-se claro o entendimento que o cédigo-fonte de um programa de computador
nao ¢ considerado invengdo, mas o método para resolver um problema técnico, associado
ao programa, pode ser enquadrado como inveng¢do patentedvel, surge a questao sobre: “o
que caracteriza esse método para resolver um problema pratico como uma [IC?” Para
aprofundar esse entendimento, foram direcionadas perguntas aos examinadores do INPI
sobre o conteudo e a suficiéncia descritiva exigidos em pedidos de patente de IIC,
buscando esclarecer como deve ser apresentada a solugdo técnica para que seja
reconhecida como invengao.

De acordo com o Art. 19 da LPI, a invengao deve ser descrita em um pedido de
patente, através de relatério descritivo, reivindicagdes, desenhos e resumo, por meio dos
quais, em particular o relatério descritivo, deve ser a invengao (método) suficientemente
descrita, atendo ao Art. 24 da LPI. Diante disso, emerge o questionamento acerca do que
exatamente deve ser descrito e de que forma esses documentos devem ser redigidos para
garantir a obtencao da patente. O fato de 25 dos 37 pedidos examinados apresentarem
contestagdo com relacdo ao Art.25, como ilustrado no Grafico 1, corrobora o argumento.

Para isso, retoma-se a analise do Art. 42 da LPI, que cita que a patente concede ao
seu titular o direito de impedir terceiros a usufruirem do processo ou produto obtido pelo
processo patenteado.

Considerando que o software, no contexto das IIC, refere-se a um processo para
resolver um problema pratico, a andlise serd direcionada ao exame do pedido como
processo. Nesse sentido, entende-se processo como um conjunto de etapas ou operagdes
que possibilitam a obteng@o de um resultado ou produto especifico.

Ao analisar pedidos e exames de patentes de softwares nao embarcados, observa-
se que quase todos os casos encontrados foram descritos e reivindicados por meio de
etapas que possibilitam a obten¢@o de um resultado técnico, proporcionando vantagens e
melhorias significativas em relagdo ao estado da técnica, conforme Grafico 5. Esses
softwares, por meio dos processos que realizam, envolvendo diversos processamentos e
operagdes, oferecem inUimeras vantagens competitivas, como maior agilidade na
resolugdo de problemas, a realizacdo de experimentos antes impossiveis, € a obtencao de
resultados que anteriormente eram insoliveis. Para tornar esse entendimento mais claro,

o Examinador B destaca que:

o paralelo mais proximo que temos as etapas do programa de computador ¢ o
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método de fabricagdo de um produto, por exemplo.

Ou seja, o processo operacional realizado em ambiente computacional para obter
um resultado ou produto pode ser comparado as etapas de fabricagao realizadas por uma
maquina ou em uma fabrica. Embora mudem as etapas e o produto final, ambos
representam processos de fabricagdo estruturados, reforcando que métodos
computacionais também podem ser considerados processos patenteaveis.

O Art. 41 da LPI estabelece que “a extensdo da prote¢do conferida pela patente
sera determinada pelo teor das reivindicagdes, interpretado com base no relatorio
descritivo e nos desenhos”. Em conjunto com o Art. 25 da LPI, esse dispositivo reforga
que o relatdrio descritivo ¢ fundamental para o pleno entendimento da invengdo, pois
serve de base para a correta interpretagdo das reivindicagdes e delimitacao do escopo da
protecdo. Como disse um membro do Tribunal de Apela¢des do Circuito Federal dos
Estados Unidos, em 1990, “O nome do jogo é a reivindica¢io””’ (OMPI, 2023), j4 que é
no quadro reivindicatdrio que se define o objeto e o alcance da protecao conferida pela
patente.

Para facilitar o entendimento acerca do conteudo esperado em um relatorio
descritivo, as Portarias INPI/DIRPA n°® 14 e n° 16, ambas de 2024, estabelecem diretrizes
claras sobre a forma e o conteudo dos pedidos de patente. Nos termos do Art. 27 da
Portaria n® 14 e dos paragrafos 2.13 a 2.15 da Portaria n° 16, sdo detalhados os requisitos
que devem ser observados para assegurar a conformidade do pedido com as disposi¢des
da LPL

Ambeas as portarias ressaltam a necessidade de um relatorio descritivo com uma
descrigcdo clara, concisa, precisa e suficiente para que um técnico no assunto possa
compreender e reproduzir a invencao. Esses requisitos visam garantir que o escopo de
protecdo definido pelo quadro reivindicatorio esteja bem delimitado e que a invengdo seja
efetivamente reprodutivel, conforme previsto no Art. 24 da LPI. Onde o técnico no
assunto ¢ capaz de compreender e reproduzir a invencdao a partir das informagdes
fornecidas no pedido, sem exigir conhecimentos excepcionais ou especializados. Ou seja,
este ndo deve apresentar a necessidade de realizar “experimentacdo indevida”, para
alcangar o resultado desejado. Para que o pedido seja considerado exequivel, todas as

informagdes necessarias a execucao da invencdo devem estar explicitamente detalhadas

" Giles S. Rich, “The Extent of the Protection and Interpretation of Claims: American Perspectives”
(1990) 21 Int’l Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 497, 499.
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no relatorio descritivo.

No contexto das IIC, a Portaria INPI/PR N°® 411/2020 deixa claro que o pedido
deve ser formulado de modo a afastar a invengao das hipdteses previstas no Art. 10 da
LPI, evitando qualquer inferéncia de que o objeto reivindicado nio seja considerado uma
invencao.

A respeito do relatorio descritivo, a Portaria INPI/PR N° 411/2020 destaca a
importancia da suficiéncia descritiva e admite que pequenos trechos do codigo fonte

podem ser apresentados, desde que sejam uteis para o entendimento da inven¢do. No

entanto, como observa o Examinador B, a apresentag¢do do codigo fonte ¢ desencorajada:

“O codigo fonte ndo ¢é proibido, mas desencorajamos sua apresentacdo. Pois o
codigo fonte ele ¢ simplesmente um codigo, nem sempre vocé é capaz de
identificar exatamente o que que ele faz”.

Mesmo um especialista pode ndo compreender plenamente o que um codigo-fonte
representa, devido a existéncia de inumeras linguagens de programag¢do e diferentes
padrdes de codificacdo. Se o codigo-fonte estiver escrito em uma linguagem desconhecida
pelo técnico no assunto, pode ser necessario realizar experimentagdes e implementa-lo
em uma maquina especifica para entender seu funcionamento, o que contraria o principio

da suficiéncia descritiva. O Examinador B refor¢a esse ponto ao afirmar:

“Entdo, a questdo da suficiéncia descritiva estd muito mais em indicar o que
aquele método tem que fazer para gerar os resultados que se espera dele”.

Nesse contexto, fica claro que a inclusdo do codigo-fonte no relatorio descritivo
pouco contribui para o entendimento do método aplicado pelo programa de computador.

Além disso, as reivindicagdes em categorias direcionadas a "programa de
computador" ou "codigo-fonte" e similares ndo sdo aceitas, devido ao disposto no Artigo
10 da LPI. Ademais, o cddigo-fonte ndo deve ser introduzido em reivindicagdes, dada a
falta de clareza da matéria. Paralelamente, ¢ crucial ressaltar mais uma vez, que a matéria
que incide no Artigo 10, seja aplicada no computador ou fora dele, ¢ avaliada da mesma
forma; ou seja, sua incidéncia no Artigo 10 ndo € negada apenas por ser implementada
em ambiente computacional.

Diante disso, fica evidente que, independentemente do meio em que se encontra,
a analise das invengdes deve ser feita com base no objeto € no problema técnico resolvido.
Caso a matéria reivindicada ndo se enquadre nas hipoteses do Art. 10, podera ser validada
como patenteavel. A andlise dos pareceres reforca a importdncia das constantes

afirmagdes, explicagdes e discussOes presentes nas portarias € na legislagdo sobre a
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aplicag¢do do Art. 10 da LPL.

Em uma analise de 37 pareceres de exame de invengdes relacionadas a softwares
nao embarcados, conforme Grafico 1, identificou-se que 12 deles apresentam exigéncias
ou contestagdes relativas a incidéncia do Art. 10 da LPI, ou seja, reivindicam matérias
que, da forma como foram redigidas, ndo sdo consideradas inven¢do. Esse numero se
torna ainda mais expressivo quando se observam as questdes relacionadas a clareza e
suficiéncia descritiva, conforme estabelecido nos Artigos 24 e 25 da LPI. Dos 37 pedidos
analisados, 25 apresentaram problemas de clareza, evidenciando que muitos redatores nao
tém plena compreensdo do que se espera na reda¢do de um pedido de patente, ou, em
alguns casos, tentam deliberadamente proteger matérias ndo patentedveis por meio de
redagdes ambiguas ou inadequadas.

Com o objetivo de esclarecer essas duvidas e facilitar o entendimento sobre a
avaliacdo da atividade inventiva em softwares ndo embarcados, foram realizados
questionamentos sobre o que se espera ou se deseja encontrar em um relatdrio descritivo
para que este atenda ao requisito de suficiéncia descritiva. Sobre esse ponto, o

Examinador A destacou:

“Eu entendo que o detalhamento da tecnologia, se for algo de conhecimento
comum dos técnicos do assunto, ndo ha necessidade de ser descrito. Ndo foi
isso que vocé inventou, né? Vocé tem que focar naquilo que vocé realmente
inventou”.

Ou seja, ndo ha necessidade de descrever ou detalhar elementos ou operacdes
comuns ja realizadas pelo computador, pois essas matérias sdao amplamente conhecidas
pelos técnicos no assunto. Incluir descrigdes de operagdes rotineiras pode tornar o pedido
excessivamente longo e denso, causando o efeito oposto ao desejado: o documento se
torna confuso e pouco claro, exigindo um tempo consideravel de andlise para sua

compreensdo. Nesse contexto, o Examinador B acrescenta:

A gente ndo leva em consideragdo a questdo do computador, mas sim o que ¢
que o método ta propondo; qual o problema técnico que ele quer resolver com
a solucdo técnica aplicada? E as questdes da parte fisica do computador ndo
entram nessa analise.

O fato de nenhum dos 37 pedidos de patente examinados apresentar operacoes
computacionais rotineiras em seu relatorio descritivo corrobora essas afirmacdes. Em
consonancia com a Portaria INPI/PR N° 411/2020, o meio em que a invencao ¢ aplicada
torna-se indiferente para o examinador, desde que o pedido seja claro e atenda aos
requisitos de patenteabilidade previstos na LPI.

O fato de softwares ndo embarcados, ou softwares “puros”, estarem estritamente
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ligados a um computador ou sistema digital pode tornar seu entendimento e visualizagido
menos intuitivos para leigos. Ao longo do tempo, essa caracteristica, aliada a interpretagao
equivocada do Art. 10, inciso V, da LPI, levou a crenga de que apenas softwares
embarcados seriam patenteaveis, enquanto softwares nado embarcados ndo poderiam ser
protegidos por patente. No entanto, essa interpretacao € incorreta.

Conforme as diretrizes do INPI e a Portaria INPI/PR N° 411/2020, o critério
relevante nao € o local de execucdo do software, se embarcado em hardware dedicado ou
executado em ambiente digital, mas sim se a solu¢do proposta resolve um problema
técnico e ndo incide nas vedacdes do Art. 10 da LPI. Tanto softwares embarcados quanto
ndo embarcados podem ser patenteaveis, desde que apresentem uma solugdo técnica
inovadora, com efeito técnico concreto, e ndo se limitem a mera expressdo do programa

de computador em si. O examinador C, cita:

Entdo havia um entendimento que ¢ como, se o software sendo embarcado ¢
patenteavel. E o software ndo sendo embarcado ndo era patenteavel. As pessoas
que me diziam assim, ¢ na verdade, a gente sempre tenta desmistificar essa
ideia, porque na verdade € o software ¢ tratado da mesma maneira, embarcado
ou ndo. O espirito técnico gerado por tras dele é a matéria patenteada. O
interesse ¢ em qual efeito que aquele programa esta gerando. Entdo isso que
sera extraido e traduzido em um conjunto de etapas, que é o método, ¢ sera
pleiteado como patente.

Para facilitar o entendimento desse método, os examinadores apontam que um
paralelo adequado pode ser feito com as patentes de métodos de fabricagdo, nas quais a
introdug¢do de novas etapas permite obter resultados diferentes e superar dificuldades
especificas na producdo de determinado componente.

O mesmo raciocinio se aplica as IIC: o método reivindicado deve apresentar
etapas distintas em rela¢do ao estado da técnica, permitindo ao usudrio alcangar resultados

desejados, independentemente da caracteristica técnica envolvida.

- ILUSTRACAO FLUXOGRAMA

As etapas que compdem o método precisam estar claramente apresentadas, de
forma a identificar o funcionamento do mesmo. E qualquer alteracdo de uma etapa em
um método pode ser comparada a substituicdo de uma pega em uma maquina, que pode
gerar melhorias e solucionar problemas técnicos especificos. Para que essas mudangas e
o funcionamento do método sejam facilmente compreendidos, ¢ fundamental recorrer a

representacdes visuais, como fluxogramas e diagramas. Tanto os examinadores quanto a
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Portaria INPI/PR N° 411/2020 recomendam o uso desses recursos, pois eles permitem
que as etapas do processo sejam apresentadas de forma clara, sequencial e objetiva. Neste

contexto o examinador B, cita:

“Fluxograma ¢ inclusive encorajado. O texto no fluxograma era um problema
que existia na instrug¢do normativa anterior, né? Que era a instru¢do normativa
30 e 31, as quais eram as instru¢des que falavam sobre o depdsito do pedido de
patente. Porque era uma diretriz que, quando foi redigida, estava muito voltada
a questdo de ndo apresentar texto junto a figuras, para que ndo tivesse, por
exemplo, um desenho técnico de uma peca mecanica com uma explicagdo do
lado do que que ela faz. Mas que quando a gente vai para o fluxograma, o texto
dentro do fluxograma ndo ¢ um problema, né? Entdo a gente colocou isso na
revisdo das instrugdes normativas, 14 em 2020, e agora foi publicada na Portaria
14. Com essa modificacdo, fazendo essa harmonizagdo do entendimento de que
o texto no fluxograma ¢ permitido para que se tenha um entendimento melhor.”

A Portaria 14/2024, que atualizou as normas sobre o conteido dos pedidos de
patente, trouxe um avango ao permitir a inclusdo de textos explicativos diretamente nos
fluxogramas, facilitando ainda mais a leitura e o entendimento do método
apresentado. Anteriormente, a impossibilidade de inserir textos nos fluxogramas exigia
que o examinador consultasse o texto descritivo em conjunto com o diagrama, o que
tornava o processo de analise mais trabalhoso e menos intuitivo. Agora, a integracao entre
texto e fluxograma contribui para a clareza e a suficiéncia descritiva exigidas pela
legislacdo, alinhando-se as melhores praticas internacionais e as diretrizes do INPI para
invengdes implementadas por computador.

A analise dos pareceres confirma que tanto examinadores quanto redatores de
pedidos de patente estao alinhados quanto a importancia dos recursos visuais na descri¢ao
de invengdes implementadas por computador. Dos 37 pedidos examinados, todos
apresentaram fluxogramas ou diagramas para ilustrar as etapas do método reivindicado,
evidenciando a adog¢do dessa pratica como padrdo no setor. No entanto, ¢ importante
ressaltar que o fluxograma/diagrama deve ser visto como um recurso complementar: por
si s0, ele dificilmente garante o atendimento ao requisito de suficiéncia descritiva. Apenas
a combinacdo de um desenho bem elaborado com uma descri¢do textual clara, detalhada
e precisa permite que um técnico no assunto compreenda plenamente a invengao,
conforme exigido pela legislagdo e pelas diretrizes do INPI. Dessa forma, texto e
representacao grafica devem atuar de forma integrada e complementar para assegurar a

clareza e a reprodutibilidade do pedido de patente.
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- ATIVIDADE INVENTIVA E CRITERIOS DE PATENTEABILIDADE DE IIC

Agora que esclarecemos a matéria patenteadvel em um software ndo embarcado e
como ela deve ser apresentada em um pedido de patente, vamos discutir o ponto central
deste estudo: a atividade inventiva.

Inicialmente, ao analisar o conceito de atividade inventiva descrito no Art. 13 da
LPI, observa-se o uso dos termos “evidente” e “Obvio”, que, conforme a Resolugdo
INPI/PR N° 169/2016, sdo tratados como sindnimos. Esses termos referem-se aquilo que
se enquadra no conhecimento comum da tecnologia, ou seja, solugdes que ndo exigem
esforgo criativo ou exercicio de habilidade por parte de um técnico no assunto.

No entanto, embora os termos sejam considerados sinonimos, sua avaliacdo
envolve certo grau de subjetividade. Isto ocorre porque a determinacao do que ¢ evidente
ou 6bvio pode variar entre avaliadores, ja que o conhecimento esperado de um técnico no
assunto ndo ¢ padronizado para todos. Especialistas ou pessoas com maior dominio em
determinados temas podem considerar certas informagdes como dbvias, enquanto para
técnicos com menos recursos ou menos maturidade essas mesmas informagdes podem
representar diferenciais importantes. O conceito de “técnico no assunto” busca justamente
padronizar o nivel de conhecimento utilizado na anélise da atividade inventiva, reduzindo
a subjetividade e promovendo maior uniformidade nas decisoes.

De acordo com dos Santos (2019), o técnico no assunto ¢ uma pessoa juridica
hipotética, e o examinador € responsavel por sua “construcdo”, sendo essa pessoa alguém
com conhecimento no assunto, mas ndo o especialista no assunto. A fala do examinador

A, quando questionado, corrobora:

Tudo é uma ficgdo. Uma ficgdo porque os autores dizem que esse técnico no
assunto ¢ uma pessoa que nunca ninguém viu andar na rua. Porque é uma
pessoa hipotética. Se vocé fizer essa pergunta para 10 pessoas, 8 vdo chegar na
solugdo, 2 ndo vao chegar.

Ou seja, apesar das tentativas de padronizar a avaliacdo, ela sempre serd conduzida
por uma pessoa. Por sua natureza, cada individuo possui conhecimentos e julgamentos
distintos, o que, inevitavelmente, introduz a subjetividade no processo de exame.

Quando questionados a respeito da subjetividade o examinador B, cita:

Nao tem como ndo contaminar a visao daquilo que ele (examinador) esta
examinando. Entdo, se vocé€ pegar uma pessoa que nao ¢ daquela formacao, ela
vai ter uma visdo diferente do que uma pessoa com a formagao naquela area.

Junto a isso, ¢ importante considerar a questao da tempestividade no exame de
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patentes. Em geral, os pedidos de patente, salvo os casos de publicacdo antecipada,
aguardam pelo menos 18 meses para a publicacdo apds o depdsito, periodo em que
permanecem sigilosos. Apds esse prazo, o exame técnico pode ser solicitado, € o tempo
médio para a decisdo do INPI ¢ de aproximadamente 4 anos. Mais precisamente, na
DICEL 3,8 anos contados do pedido de exame, ou seja, algo proximo a 6,8 anos contados
do deposito.®? Assim, ha um intervalo significativo entre o deposito e a analise efetiva do
pedido, o que pode impactar diretamente a avaliagao da novidade e da atividade inventiva,
especialmente em areas de rapida evolugao tecnoldgica, como computacao e softwares.
Nesse contexto, ¢ fundamental que o exame leve em conta o estado da técnica e o
conhecimento disponivel na data do deposito, ja que, em 18 meses ou mais, a tecnologia
pode avangar consideravelmente, tornando ainda mais desafiadora a analise da atividade
inventiva nesses setores.

Assim, fica evidente que os proprios examinadores reconhecem a existéncia de
subjetividade nos exames de patentes. No entanto, para mitigar esse fator, sdo adotados
artificios que buscam conferir maior objetividade e uniformidade ao processo de
avaliacao.

Nos pareceres de exame técnico, conforme apresentado no Capitulo 4 deste
trabalho, os campos de "comentarios" sdo disponibilizados junto aos quadros avaliativos.
Neles, o examinador ¢ incentivado a detalhar a avaliacdo realizada, explicando os
parametros e critérios utilizados para chegar a determinada conclusdo. Dessa forma, o
inventor pode compreender as razdes pelas quais seu pedido de patente foi contestado,
identificar quais detalhes estdo ausentes ou insuficientemente descritos, e entender qual
aspecto da invengdo impede sua concessao.

O campo "comentarios" funciona como um didlogo entre inventor e examinador.
Caso o inventor deseje se manifestar sobre o parecer, ele podera ler o que foi descrito e
argumentar para elucidar informag¢des ndo compreendidas, corrigir equivocos, € assim por
diante. O Examinador A, argumenta:

“A recomendagdo que se faz ¢ sempre que o examinador justifique isso para
tirar um pouco do elemento da subjetividade”.

Neste contexto, surge a duvida: como ¢ avaliada a atividade inventiva em

softwares nao embarcados? Assim como para qualquer tipo de invengdo, a Resolucao

80 Mais informagdes em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-
gerenciais/relatorios/copyl10_of TempoDecisao Trimestr JanMar2025.pdf/view


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais/relatorios/copy10_of_TempoDecisao_Trimestr_JanMar2025.pdf/view
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais/relatorios/copy10_of_TempoDecisao_Trimestr_JanMar2025.pdf/view
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INPI/PR N° 169/2016 apresenta as etapas para averiguagdo da atividade inventiva em
pedidos de patente, comecgando pela determinagdo do “estado da técnica mais proximo”.
Vale destacar que a Resolugao se refere a essas etapas como “etapas para determinar se
uma invencao ¢ ébvia”.

Ao analisar o estado da técnica, no contexto das IIC, ¢é indiferente se a matéria é
aplicada em ambiente digital ou ndo, junto a isso a Portaria INPI/PR N° 411/2020 afirma
que automagdes com etapas “meramente equivalentes” ou “correspondéncia direta”®!, nio
¢ suficiente para caracterizar inventividade.

Nesse contexto, os termos “meramente equivalente” e “correspondéncia direta”
geram davidas quanto a sua interpretacao, pois envolvem certo grau de subjetividade. Por
isso, os examinadores foram questionados sobre como interpretam esses conceitos na

pratica, ¢ apresentaram argumentos que buscam esclarecer os critérios utilizados para

distinguir uma automacao trivial de uma solugdo verdadeiramente inventiva.

- Avrespeito do “Meramente Equivalente”

O Examinador A, cita que se pode interpretar o termo, como “equivalente 16gico”,
ou seja, independente de se voc€ vai executar tal processo em um equipamento X,
equipamento Y, ou ainda em um software Z. A real importancia neste caso estd na logica
utilizada junto ao processo. Se os objetos t€ém a mesma logica ou 0 mesmo processo para
obter o resultado desejado, este pode ser considerado como meramente equivalente, visto
que a logica ou o processo ja ¢ conhecido. Tal enredo retorna ao apontamento
anteriormente apresentado, a respeito da indiferen¢a do ambiente em que tal processo ¢
aplicado. Tal objeto poderd ser considerado inven¢do, mas se apresentar etapas
meramente equivalentes nao atenderé aos requisitos de patenteabilidade.

O Examinador B corrobora com a interpretagdo do examinador A, mas apresenta

um novo exemplo que auxilia na compreensao da interpretacdo de tal trecho:

Se vocé simplesmente colocou todas as mesmas etapas de um processo
conhecido em um novo computador, muito mais rapido, ndo ¢ uma atividade
inventiva, né? Nao estd criando nada ali. Fica claro se pensarmos em
determinadas coisas que eram implementadas em hardware, e, hoje sdo
implementadas em software, tem muitas coisas que parecem por fora ser a
mesma coisa, mas internamente precisa de diversos outros processamentos pra
acontecer.

81 Mais informagdes da https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/
legislacao/PortarialNPIPR4112020 DIRPAInvenesImplementadasemComputador 05012021.pdf
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Esse argumento est4 alinhado com os pontos discutidos anteriormente e destaca
aspectos cruciais para a andlise do estado da técnica e da atividade inventiva. A simples
implementa¢ao de um processo ja conhecido em um computador mais rapido apenas
aproveita os avancos do novo hardware, como maior velocidade ou capacidade de
processamento, mas nao representa uma nova solucgdo técnica. Por outro lado, quando a
execucao de um processo em um novo ambiente exige o desenvolvimento e a adaptacao
de diversas etapas inéditas, deixando de ser uma mera equivaléncia, ha efetivamente
inventividade, pois foi necessario estudo, experimentacao e criatividade para viabilizar o
NOVO processo

Em uma visao muito alinhada com os principios da propriedade intelectual o

Examinador C, cita:

Aquele método ele ja existe, seja como protegido ou no estado da técnica, se a
gente concedesse uma patente para algo, s6 porque, digamos, estd
implementado em um programa de computador, mas ele faz a mesma coisa que
um outro método. S6 que ele tem um ganho de velocidade. Vocé praticamente
estaria indo contra a propria lei. Vocé estaria concedendo patente duplamente
primeiro, ou vocé estaria concedendo patente para algo que estd no dominio
publico.

Sob essa perspectiva, tanto o inventor quanto a sociedade seriam prejudicados. O
inventor, porque poderia ver um terceiro obter direitos comerciais sobre algo que ele
proprio desenvolveu, investindo tempo, estudo e recursos. A sociedade, porque um
conhecimento j& divulgado e de dominio publico passaria a ser novamente protegido,
restringindo o acesso e a livre utilizagdo, ou ainda, exigindo negocia¢gdes com multiplos
titulares para o uso de uma mesma matéria. Vale lembrar que o principio fundamental das
leis de propriedade intelectual ¢ justamente conceder ao titular um direito comercial
temporario em troca da divulgacdo da invengdo, permitindo que a sociedade avance e

desenvolva novas criagdes a partir do conhecimento ja disponivel.

- A respeito da “Correspondéncia Direta”.

Ao serem questionado sobre o entendimento do termo “correspondéncia direta”,

o examinador A cita:

Vocé simplesmente pegar as mesmas etapas e dizer que aquilo foi
implementado por programa de computador. Entdo, mas ai vocé tem que dizer
que o método, as etapas do método, vocé teve que mexer alguma coisa, né?
Nao € uma simples automacgao. Porque o efeito técnico da implementacdo em
maquina, a gente diz que esta sendo herdado os efeitos técnicos da automagao,
ndo foi da sua invengao.
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Os examinadores B e C seguem a mesma linha, onde citam que a correspondéncia
direta esta correlacionada com a questdo de herdar efeitos da automagdo. Ou seja, do
equipamento em que foi implementada. A Portaria N°411/2020 aborda esse ponto em seu

topico “3.3 Atividade Inventiva™:
Assim, ha que se distinguir os efeitos técnicos alcancados pela invencao
implementada em computador, dos efeitos técnicos herdados do sistema de
computagdo utilizado. A criagdo deve evidenciar que os efeitos técnicos sdo
alcancados pela inveng@o implementada em computador.

Neste contexto, os examinadores foram questionados sobre a relevancia de
processos manuais como anterioridade frente as IIC. Ou seja, até que ponto processos
realizados manualmente podem ser considerados anterioridade relevante para
descaracterizar a atividade inventiva de um processo automatizado em ambiente
computacional, ja que ambos buscam solucionar o mesmo problema. A conclusio obtida
¢ que isso depende da andlise do caso concreto: se houver correspondéncia direta entre as
etapas do processo manual e do processo automatizado, ndo ha atividade inventiva,
configurando mera automacdo de um procedimento ja conhecido. No entanto, se o
processo implementado em computador apresentar novas etapas ou solugdes técnicas
adicionais para atingir o resultado, sera necessaria uma analise mais aprofundada para
avaliar a presenga de atividade inventiva.

Compreendida essa discussdo, salienta-se que a determinacdo do numero de
documentos a serem combinados para a analise da atividade inventiva em um exame de
patente também ¢ feita pelo examinador, a qual deve ser limitada a trés documentos.
Apesar de a legislagdo mencionar a possibilidade de uso de trés documentos em casos
“excepcionais”®?, ndo ha uma definicdo clara do que constitui essa excepcionalidade. A
analise dos pareceres do INPI, realizada neste trabalho, mostra que a combinagao de trés
documentos ¢ menos comum, mais precisamente, dentre 25 que apresentaram
anterioridades para contestagdo de atividade inventiva, apenas 5 apresentaram trés
documento combinados; na pratica, a maioria dos exames utiliza apenas dois documentos,
e poucos casos chegam ao limite de trés. Isso indica que o limite de trés documentos
funciona mais como um marco pratico do que como uma excecao real. Assim, se a matéria
reivindicada puder ser considerada dbvia a partir da combinagdo de até trés documentos

do estado da técnica, a atividade inventiva estd comprometida. Por outro lado, se forem

82 Mais informagdes em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-
patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf



126

necessarios mais de trés documentos para chegar a solugao proposta, isso € um indicativo
de que a inveng¢ao possui atividade inventiva.

Nos pareceres de exame, os documentos considerados em combinagdo sdo
indicados com a letra “Y” nos quadros que evidenciam a relevancia de cada referéncia,
conforme apresentado no Capitulo 4. No campo “comentarios”, deve ser detalhada a
forma como essa combinagao foi realizada. Recomenda-se que o examinador adote uma
postura didatica, explicitando claramente seu entendimento e a avaliacao efetuada, de
modo a tornar transparente para o interessado o processo € os critérios utilizados na
analise.

Por outro lado, ha casos em que os quadros apresentados ndo trazem explicagdes
tdo claras, assim ndo fica evidente como os demais documentos foram considerados no
exame. Vale ressaltar que, anterioridades podem gerar centenas de combinagdes
possiveis, o que evidencia a importancia fundamental do campo ‘“comentarios” para
esclarecer quais combinagdes efetivamente embasaram a decisao.

Sobre as referéncias patentarias, o Examinador B faz uma observacao relevante:

“Neste caso, cabe destacar a importancia de se disponibilizar o documento da
web, visto que ndo se sabe se futuramente tal anterioridade estara disponivel.”

Isso porque, dependendo do tempo decorrido, a anterioridade pode ndo estar mais
acessivel, comprometendo a possibilidade de verificacao futura. Por isso, ¢ fundamental
garantir o registro e a preservacao dessas referéncias, especialmente quando se tratam de
fontes online.

Além disso, ¢ importante destacar que, ao analisar um documento patentario como

parte do estado da técnica, o examinador considera todo o conteudo do documento,

incluindo o relatério descritivo, os desenhos, o quadro reivindicatorio, € ndo apenas as

reivindicacdes. Toda a informagdo divulgada no documento pode ser utilizada para
avaliar a novidade e a atividade inventiva da invencdo em exame. No entanto, a
comparagao principal realiza-se entre o quadro reivindicatério do pedido (que define o
escopo da protecdo pretendida) e o conteudo total da anterioridade. Assim, mesmo que o
relatorio descritivo do pedido em exame apresente caracteristicas distintas ou adicionais,
a analise de patenteabilidade centra-se ao quadro reivindicatorio, interpretado em
conjunto com o restante do documento para avaliacdo completa e precisa (Art. 41 da LPI).

Dito isso, apds a determinacdo do estado da técnica, sdo identificadas as
caracteristicas distintivas da inven¢do e o problema técnico solucionado pela invengao

frente ao estado da técnica.
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Para facilitar o entendimento sobre o “problema técnico” em softwares nao
embarcados, foram feitos questionamentos aos examinadores sobre a que parte da
invengao esse problema esta associado. A pergunta central foi: “O problema técnico esta
relacionado ao equipamento fisico (componentes que constituem o computador), ao
ambiente digital/virtual, a ambos, ou a outra parte da invengao?”

Em resposta a questao, o Examinador B ¢ categérico em afirmar que a importancia
esta em que parte do programa proporciona as melhorias apresentadas pela invengao,
consequentemente, quais foram as alteragdes que possibilitaram tal melhoria. Caso essa
esteja no codigo fonte, isto estd dentro do escopo do programa de computador em si, no
direito autoral. Caso esteja relacionado com modificagdo do método proposto, entdo este
se enquadra no escopo de prote¢ao por patentes.

A identificacdo do problema técnico solucionado em invengdes de software nao
embarcado muitas vezes nao ¢ trivial, seja pela complexidade da matéria descrita, seja
pela falta de clareza na redacdo dos pedidos. Por isso, o alinhamento conceitual ¢ a
compreensdo dos elementos essenciais a serem avaliados em uma patente de IIC sdo
fundamentais para um exame adequado. No entanto, a analise dos pareceres revela que
apenas 3 dos 37 pedidos examinados apresentaram exigéncias relacionadas a suficiéncia
descritiva (Art. 24 da LPI), o que indica que, de modo geral, os titulares tém conseguido
fornecer informagdes suficientes sobre a matéria reivindicada. Esse dado sugere que a
apresentacdo detalhada e clara do contetido técnico ndo tem sido um obstaculo
significativo para os depositantes, a0 menos sob a otica da suficiéncia descritiva exigida
pela legislagdo brasileira

A resposta do examinador esta em linha com a Portaria INPI/PR N°411/2020, que
estabelece que o meio em que a invengdo ¢ aplicada ¢ indiferente. Seja a melhoria
implementada em um ambiente fisico ou virtual, o que realmente importa ¢ que a invencao
proporcione um avango técnico efetivo. O foco da analise deve ser o resultado técnico
alcancado, independentemente de onde ou como ele ¢ obtido.

Neste ponto, o Examinador A traz uma reflexdo relevante sobre a legislacdo
brasileira: a interpretacdo do termo “técnico” em patentes ndo esta claramente definida.
Nem a LPI, nem suas portarias, diretrizes ou normativas especificam de forma objetiva o
que seria esse “técnico” a ser considerado na avaliagdo. Diante disso, surge o desafio:
como identificar o problema técnico em uma inven¢ao, se nao hd uma defini¢do precisa
sobre o que ¢ considerado técnico para fins de patenteabilidade?

Para esclarecer o conceito de “técnico” em patentes, recorremos ao Acordo TRIPS
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da OMC, que define os critérios para patenteabilidade. Segundo TRIPS, “qualquer

invenc¢do, de produto ou de processo, em todos os setores tecnoldgicos, serd patenteavel,

desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicagao industrial .
(grifo nosso).

A LPI, diferentemente de legislagdes como a europeia, nao utiliza explicitamente
a expressao “todos os setores tecnologicos” em sua redacdo. Ja a legislagao europeia,
também alinhada ao Acordo TRIPS, deixa esse ponto claro em seu artigo 52, ao afirmar:
“As patentes europeias serdo concedidas para quaisquer invengdes, em todos os dominios
tecnologicos, desde que sejam novas, envolvam atividade inventiva e sejam suscetiveis
de aplica¢do industrial.”. Sendo este mais um ponto de subjetividade da legislacdo
brasileira.

Diante disso, o Examinador A relata que, para facilitar a analise, eliminar a
subjetividade e manter um padriao em seus exames, adota como critério considerar técnico
tudo aquilo que nao se enquadra nas excegoes previstas no Art. 10 da LPI. Dessa forma,
sua abordagem estd alinhada tanto com o que dispde a Portaria INPI/PR N° 411/2020
quanto com o entendimento ja apresentado pelo Examinador B.

Questionado aos examinadores se € possivel tragar um paralelo entre o acréscimo
de uma pega em um pedido de patente de produto e o acréscimo de uma etapa em um
processo reivindicado por uma IIC. A ideia era avaliar se, desde que ambos proporcionem
a solucdo de um problema técnico, tais acréscimos poderiam ser considerados
equivalentes do ponto de vista da analise de patenteabilidade.

Os trés examinadores consultados concordaram que sim: desde que a alteragao,
seja uma nova pega em um produto ou uma nova etapa em um processo, esteja
diretamente relacionada a resolucdo de um problema técnico, ela pode ser vista como um
diferencial inventivo. Ou seja, o acréscimo sO serd relevante para fins de patente se
efetivamente contribuir para a solu¢do de um novo problema técnico, alinhando-se ao
entendimento de que a protegao por patente depende da presenga de um avango técnico
concreto.

O examinador C afirma que atualmente sdo raras as invengdes “pioneiras”, em sua
grande maioria sao “incrementais”, isto €, uma tecnologia completamente nova e uma
tecnologia com base em melhorias no que ja existia, respectivamente. Deste modo, o
acréscimo de etapas/pegas ¢ algo essencial e de fundamental importancia nas invengdes.

O examinador B cita que um método ¢ caracterizado pela etapa que ele executa e

deste modo o que o diferencia de outros métodos sao suas etapas, entdo, existe o paralelo.
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Para além disso, cita que o pedido de patente de método de fabricacao ¢ o paralelo mais
proximo aos softwares, visto que também ¢ definido por suas etapas.

Ap6s a discussao sobre o problema técnico, segue-se com a andlise da obviedade
da invencao.

Nesta etapa, observa-se que o conceito de “6bvio” volta a ser central na analise. E
importante destacar, conforme a propria Resolucao INPI/PR N° 169/2016, que cabe ao
examinador avaliar se existem motivacdes que levariam um técnico no assunto a aplicar,
de maneira o0bvia, as caracteristicas distintivas da invengao ao estado da técnica, de modo
a solucionar o problema técnico identificado. O técnico no assunto, nesse contexto, deve
ser entendido como alguém que possui conhecimento e experiéncia no campo da invencao
e que ¢ capaz de estabelecer conexoes e relagdes razoaveis entre os diferentes aspectos
técnicos envolvidos.

Esses parametros orientam a analise da obviedade da matéria. Neste ponto, ndo

voltaremos a discussdo sobre a subjetividade do termo “Obvio”, j& abordada

anteriormente; o foco, agora, ¢ compreender como essa avaliacdo de obviedade deve ser

conduzida na pratica.

- CLAREZA NAS DIRETRIZES

Neste ponto, retomamos a questdo da “combinag¢do de documentos do estado da
técnica”, destacando que hd uma limita¢do a utilizacao de, no maximo, trés divulgacdes
distintas para a analise da atividade inventiva. A partir dessas combinacdes, devem ser
observados os seguintes critérios estabelecidos pelo item 5.22 da Resolugao INPI/PR N°

169/2016:

(1) se o contetido dos documentos € tal que um técnico no assunto seria capaz
de combina-los diante do problema solucionado pela invengao;

(i1) se os documentos sdo provenientes de campos técnicos similares,
proximos, ou se os documentos sdo pertinentes a um problema particular com
o qual a invencdo esté relacionada; e

(iii) se a combinagdo de duas ou mais partes de um mesmo documento poderia
ser Obvia se existe uma base razodvel para que um técnico no assunto associe
estas partes entre si.

Vamos analisar cada um dos pontos destacados anteriormente. O primeiro critério
trata da capacidade de um técnico no assunto combinar documentos do estado da técnica
diante do problema técnico solucionado pela invengdo. E fundamental compreender o

contexto sugerido por esse critério: partimos da premissa de que o técnico no assunto se
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depara inicialmente com o problema técnico em questdo. Diante desse cendrio,
conhecendo os documentos disponiveis no estado da técnica, seria ele capaz de combina-
los para chegar a solug¢ao proposta? E, direcionando essa analise especificamente para
softwares nao embarcados, como esse processo de combinagado ¢ realizado na pratica?
Parte-se do pressuposto de que estdo claras as orientagdes complementares
estabelecidas na Portaria INPI/PR N° 411/2020, especialmente no que se refere a
atividade inventiva em IIC. Conforme as diretrizes, ndo se considera atividade inventiva
quando a invencao se resume a uma realizacdo meramente equivalente, 8 mera automacao
de um processo manual conhecido (correspondéncia direta de etapas) ou quando os efeitos
técnicos apresentados sao apenas aqueles inerentes ao sistema utilizado. Nessas situagoes,
nao ha contribuicao técnica relevante para o estado da técnica.
Para além desses critérios objetivos, destacam-se alguns aspectos que podem
influenciar a analise de obviedade e que merecem atengao:
e A diferenca de experiéncia entre os examinadores;
e A definicdo de quem ¢ considerado “técnico no assunto” para cada
examinador;
® A demora para avaliagdo do pedido (tempestividade);
e O grau de aprofundamento do examinador no tema, em fun¢do das
pesquisas realizadas;

e A forma como a invengao € redigida e apresentada no pedido.

A seguir, serdo aprofundados cada um desses pontos, considerando como
impactam a avaliagdo da obviedade em pedidos de patentes de 11C.

A partir das discussdes anteriores, observa-se que existem diversas ferramentas e
técnicas que contribuem para reduzir a subjetividade na andlise, ou, em uma perspectiva
mais otimista, para padronizar os parametros utilizados pelos examinadores. Mesmo com
todos os limites e diretrizes estabelecidos, cabe ao examinador exercer seu julgamento,
com base em sua experiéncia e percepcdo, para decidir sobre a presenca ou ndo de
atividade inventiva no pedido analisado.

Dentre as ferramentas, o item 5.3 da Resolugdo INPI/PR N° 169/2016 cita a
necessidade de “experimentagdes indevidas”, ou seja, ndo rotineiras por um técnico no
assunto, sdo grandes indicios da presenca de atividade inventiva em uma invengao.

Da mesma forma, os itens (ii) do ponto 5.22 da Resolugao INPI/PR N° 169/2016

orienta que seja analisada a proximidade entre os campos técnicos dos documentos
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combinados, ou se eles estdo diretamente relacionados ao problema técnico abordado pela
inven¢do. O cruzamento de invengdes de setores muito distintos so seria considerado se
houvesse uma justificativa técnica clara, o que, por si sO, ja indicaria a presenca de
inventividade.

No entanto, o que se entende por “experimentagdo indevida” ou “experimentacao
ndo rotineira” pode variar de acordo com a experiéncia e o julgamento de cada
examinador. Esse cenario evidencia ainda mais a importancia de uma definicao
padronizada para o conceito de “técnico no assunto”. Uma padronizagdo clara permite
que todos os examinadores utilizem os mesmos parametros na analise, promovendo maior
uniformidade, objetividade e seguranca juridica no exame de pedidos de patente.

No contexto da hipotese formulada acima, € possivel observar como a experiéncia
e o perfil dos examinadores podem influenciar a avaliagdo da atividade inventiva.
Suponha dois examinadores especialistas em computacdo, ambos com mais de 20 anos
de atuacdo na area, sendo que um deles também possui especializagdo em fertilizantes e
o outro ndo. Para o examinador com conhecimento em ambos os campos, a jun¢do de
informagdes técnicas dessas areas pode parecer evidente, pois faz parte de sua vivéncia
profissional. Ja para o examinador que ndo atua no setor de fertilizantes, essa conexao
pode ndo ser tdo clara ou natural. Acrescentando um terceiro examinador, também
especialista em computagdo, mas com apenas cinco anos de experiéncia, ¢ provavel que
a percepcao sobre a obviedade ou ndo de determinada invencao seja ainda mais distinta.

Essas diferengas de julgamento entre profissionais demonstram o risco de
subjetividade na analise de atividade inventiva. No entanto, quando se adota o conceito
de “técnico no assunto” de forma padronizada € possivel uniformizar os critérios de
avaliacdo e reduzir discrepancias entre os pareceres. Embora os examinadores geralmente
sejam especialistas no tema, a figura do técnico no assunto nio corresponde ao
especialista de ponta, mas sim a um profissional com capacitacdo média no setor, capaz
de compreender e aplicar o conhecimento técnico disponivel, sem recorrer a habilidades
excepcionais ou a experiéncias fora do padrdo esperado para a area. Isso garante maior
objetividade e seguranca juridica no exame de patentes, promovendo decisdes mais
consistentes.

Quando os examinadores foram questionados sobre o fato de que os termos
'evidente' ou '0bvio' sdo avaliados de maneira diferente por cada examinador, todos os
trés concordam que ¢ praticamente impossivel a experiéncia individual de cada um nao

influenciar sua avaliagdo. O Examinador B destacou que, por ser necessario que o
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examinador seja uma pessoa capacitada na técnica, ou seja, um técnico no assunto,
normalmente exige-se que esses profissionais sejam especialistas na area. Isso lhes
permite discernir o que representa o conhecimento técnico médio. Além disso, a respeito
do termo “0bvio”, cita que:

Para serem considerados como Obvio, os elementos devem ser coisas muito
genéricas. Os examinadores ndo vao chamar, de 6bvio, nada que ndo seja além
dessas questdes muito gerais. Todo o restante estara embasado nos documentos
citados no processo de exame.

A respeito ainda do “evidente ou 6bvio” o Examinador A, enfatiza que para
reduzir a subjetividade € encorajado que os examinadores justifiquem suas avaliagdes nos
campos “Comentarios/Justificativas” dos pareceres. Também comenta que um dos meios
que os examinadores buscam para padronizar os exames, ¢ a elaboracdo das “Coletaneas
de Decisdes de 2? Instancia Administrativa — Patentes” 3 do INPI. Este compilado ilustra
diversos casos e as avaliagdes realizadas, podendo ser utilizado como jurisprudéncia para
futuros exames e contestagoes.

Outro aspecto fundamental na avaliagdo da atividade inventiva é a tempestividade,
ou seja, a andlise da invengdo deve ser feita a luz do conhecimento e das solugdes
tecnologicas disponiveis na época em que o pedido foi depositado. Isso ¢ especialmente
relevante no setor de computag@o, onde o ritmo de evolugdo tecnoldgica ¢ acelerado e
solucdes podem se tornar obsoletas em poucos meses. Considerando que o tempo médio
para a realizacdo do exame no INPI atualmente ¢ de cerca de quatro anos (esse prazo ¢
ainda maior para a DICEL), torna-se um grande desafio para o examinador adotar a
perspectiva do “técnico no assunto” como se estivesse avaliando a inven¢do quatro anos
antes, no contexto tecnoldgico vigente a época do deposito.

Apesar dessa dificuldade, ¢ imprescindivel que a avaliagdo da obviedade e da
atividade inventiva seja feita considerando o estado da técnica e o nivel de conhecimento
disponiveis no momento do depdsito do pedido.

Outro aspecto que deve ser considerado na avaliacdo da atividade inventiva € o
grau de aprofundamento do examinador no tema analisado. Para elaborar um exame
técnico, o examinador precisa dedicar tempo a leitura e ao estudo sobre o assunto, o que
naturalmente leva a um maior dominio do tema. A medida que esse aprofundamento
ocorre, certas solu¢des podem passar a parecer mais Obvias para o examinador,

influenciando sua percepgdo sobre a inventividade da matéria. Por outro lado, a

8 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/recursos-e-nulidades.
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necessidade de um estudo aprofundado para compreender plenamente a invenc¢ao pode
indicar a existéncia de um diferencial técnico relevante, ou, alternativamente, evidenciar
uma insuficiéncia descritiva no pedido, caso as informacdes ndo estejam claras ou
completas. Por isso, ¢ fundamental que cada caso seja analisado individualmente, levando
em conta tanto o nivel de detalhamento exigido quanto o equilibrio entre o conhecimento
técnico do examinador e o padrdo esperado do “técnico no assunto”.

Por ultimo, destaca-se a importancia fundamental da forma como a invengdo ¢
redigida no pedido de patente, especialmente no caso das IIC. A maneira como o objeto
¢ descrito pode levar a sua exclusdo como invencao, enquadrando-o nas exceg¢des do Art.
10 da LPI, enquanto uma descri¢do clara e precisa pode garantir a concessao da patente.
Um pedido bem elaborado, facilita a compreensdo da invencao pelo examinador, torna
mais eficiente a comunicagao entre as partes. Contribuindo para um exame mais célere e
preciso ao apontar eventuais exigéncias ou contestagoes.

No contexto das IIC, os trés examinadores consultados ressaltam que a utilizacao
de fluxogramas e diagramas ¢ altamente recomendada para ilustrar o funcionamento dos
softwares descritos. No entanto, enfatizam que ¢ essencial detalhar minuciosamente cada
etapa do processo, sobretudo aquelas que representam o diferencial técnico da invengao.
A clareza e o detalhamento na redacdo sdo cruciais para garantir que um técnico no
assunto consiga compreender e reproduzir a invengdo, atendendo ao requisito de
suficiéncia descritiva previsto no Art. 24 da LPL

Além disso, uma redacdo bem estruturada contribui para evitar ambiguidades e
reduzir o risco de indeferimento por falta de clareza ou insuficiéncia de informagdes. O
alinhamento entre inventores, redatores de patentes e examinadores em relagdo ao que se
espera da estrutura e do contetdo do pedido €, portanto, fundamental para o sucesso do
processo de protecdo da inven¢do, especialmente em areas tecnoldgicas dindmicas e
complexas como a de softwares.

Na busca de compreender melhor como se da a avaliacdo dos examinadores em
casos de softwares ndo embarcados, foi questionado se eles identificam particularidades
na andlise da atividade inventiva para esse tipo de invencdo. Todos os examinadores
responderam categoricamente que nao ha diferencas: as IIC sdo avaliadas com base nas
mesmas portarias e diretrizes aplicadas aos demais tipos de invencao, incluindo a
Resolugao INPI/PR N° 169/2016 e a LPIL. O tunico diferencial relevante ¢ a Portaria
INPI/PR N° 411/2020, que trata especificamente das IIC. Contudo, mesmo essa portaria

dedica poucos pontos a atividade inventiva, concentrando-se mais em delimitar o que nao
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¢ considerado invengdo, conforme o Art. 10 da LPI, e em esclarecer que a simples
transposi¢do de um processo para um ambiente virtual ou a mera automagdo ndo
caracteriza inventividade.

Os efeitos técnicos ou vantagens que fundamentam a atividade inventiva ndo
devem estar vinculados ao meio em que sdo aplicados, o foco deve ser o efeito técnico
alcangado, ¢ ndo o ambiente de execucao.

Ou seja, se fossem considerados como diferenciais técnicos apenas os ganhos
relacionados ao equipamento em que a inven¢do ¢ aplicada, seria possivel conceder
multiplas patentes para a mesma matéria, o que contraria os principios fundamentais da
propriedade intelectual.

Com base nas discussdes e nos argumentos apresentados pelos examinadores, fica
evidente que o debate recorrente na sociedade, seja entre técnicos com menos recursos,
menos maturidade ou mesmo entre profissionais da area, sobre a patenteabilidade de
softwares estd profundamente ligado ao entendimento e a interpretagdo de conceitos
essenciais: o que ¢ uma patente, o que se entende por “software em si” e, entendimento
da prépria invencgao.

Observa-se que esse debate sobre a patenteabilidade de softwares sequer se
configura como uma questao controversa entre os examinadores do INPI. Isso se deve ao
fato de que, desde o surgimento das IIC e da propria LPI, tais pedidos vém sendo
analisados e, quando atendem aos requisitos legais, sdo concedidos pelos examinadores.
Esse cendrio evidencia uma distancia significativa entre o conhecimento técnico e juridico
acumulado pelos examinadores € a compreensao dos usuarios do sistema.

Diante disso, destaca-se a importancia de aproximar esses dois universos. De um
lado, essa aproximagdo contribui para o fortalecimento da industria de software, estimula
o desenvolvimento tecnologico e possibilita retornos financeiros aos inventores. De outro,
facilita e agiliza o trabalho dos examinadores, que passam a receber pedidos de patente
mais bem redigidos e com a matéria devidamente apresentada, o que torna o exame
técnico mais eficiente e pode até reduzir o nimero de exigéncias e retrabalho. Essa
interagdo mais proxima, portanto, beneficia todo o ecossistema de inovagao, promovendo
maior clareza, seguranga juridica e eficiéncia nos processos de concessao de patentes.

Ainda ao ser questionado sobre a existéncia de particularidades na analise de IIC,
o Examinador A refor¢ou que todas as invengdes sdo avaliadas a partir dos mesmos
principios gerais. Ele também destacou que as portarias e diretrizes do INPI possuem suas

limitagdes e, por isso, os examinadores buscam métodos para reduzir a subjetividade na
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analise. Um exemplo citado ¢ o Teste da Motivagdo Criativa®* (TMC) desenvolvido no
ambito judicial por Marcia Nunes de Barros.

Devido a autonomia do Poder Judicidrio, ¢ comum que os tribunais adotem
metodologias distintas daquelas utilizadas pelo INPI para avaliar a atividade inventiva, ja
que ndo estdo formalmente vinculados aos métodos administrativos, como os definidos
na Resolugdo INPI/PR N°® 169/2016. Essa resolugdao estabelece diretrizes para os
examinadores do INPI, mas ndo tem forca de lei e, portanto, ndo obriga o Judiciario.
Assim, o TMC surge como uma alternativa metodologica, diferenciando-se da abordagem
da Resolugao INPI/PR N° 169/2016 ao propor o chamado “Exame da Motivacao
Criativa” para determinar a obviedade de uma invengao.

De Barros propde o TMC com o objetivo de padronizar e justificar os indicios de
atividade inventiva em pedidos de patente, conforme apresentado no item 4.1 do seu
método. No item 4.2, ela complementa a abordagem ao apresentar justificativas
padronizadas para os casos em que o pedido ¢ considerado 6bvio. Dessa forma, o TMC
busca uniformizar as avaliagdes e reduzir a subjetividade inerente ao exame da atividade
inventiva, servindo como uma ferramenta de apoio para tornar o processo decisério mais
transparente e consistente.

O Quadro 4 apresenta um comparativo entre a Resolucao INPI/PR N° 169/2016 e
o teste TMC.

84 “Teste da Motivagdo Criativa (TMC)

1) Determinagéo do problema e da solugdo técnica reivindicada;

2) Defini¢do do estado da técnica suscetivel de conhecimento por um técnico no assunto;

3) Determinag@o das anterioridades relevantes: verificar as semelhangas e as diferengas entre a solugéo
técnica reivindicada e as anterioridades, identificando as que sejam relevantes a analise;

4)Exame da motivacdo criativa: examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a
combinagdo ou as modificagdes necessarias para chegar a solucdo técnica reivindicada, tendo em vista as
informagdes constantes do estado da arte;

4.1) Subsidiariamente, verificar indicios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade, tais como: (a)
a solugdo de um problema técnico ha muito conhecido, mas nio solucionado; (b) a superagdo de um
preconceito ou barreira técnica; (c) a obtencao de sucesso comercial, se vinculado ao carater técnico da
invencao, e nao a publicidade; (d) o fato de a solugdo técnica apresentada pela invengdo ser contraria aos
ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.

4.2) Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentagdo com base em raciocinio objetivo apto a dar
suporte a tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, ndo taxativo: (a) a combinagdo de elementos do
estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsiveis; (b) a mera
substituicdo de um elemento conhecido por outro, sem a demonstragdo de efeito técnico vantajoso
inesperado, obtendo resultados previsiveis; (c) o uso de técnica conhecida na area geral, vizinha ou sugerida
no estado da técnica da area em questdo, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares,
produzindo resultados previsiveis; (d) a escolha de solugdo dbvia de se tentar, dentre um numero finito de
solugoes previsiveis identificadas, com uma expectativa razoavel de sucesso que se mostrou fundamentada;
(e) um ensinamento, sugestdo ou motivagao no estado da técnica, ndo necessariamente explicito, que teria
levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referéncia do estado da técnica ou a combinar os
ensinamentos de referéncia do estado da técnica, para chegar a invencao reivindicada”.
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Quadro 4: Métodos de Avaliacao da Atividade Inventiva

ETAPAS RESOLUCAO 169/2016 TMC (TRF-2)%
(INPI)3S
Determinar o estado da o
.. . Determinacao do problema e da
Etapa 1 técnica mais proéximo (um ou . . 1
até trés documentos) solucao técnica reivindicada.
Determinar as caracteristicas _— L
distintivas da invencio e o Definicao do estado da técnica
Etapa 2 roblema técnico suscetivel de conhecimento por
Is)oluciona do técnico no assunto.
Determinar se a invengao ¢ o .
Sbvia para técnico\;lo ¢ Determinacao das anterioridades
p : relevantes
Etapa 3 assunto, partindo do estado )
da técnica mais proximo e do (semelhangas/diferengas com
problema técnico solucdo reivindicada).
Exame da motivagao criativa (se
. . técnico seria motivado a
Etapa 4 Nao possul, combinar/modificar
anterioridades).
- Sequencial: problema/solugcdo —
S,eql}enc1al. Estado, d? Estado da técnica — relevantes
Ordem das técnica — caracteristicas s motivacio. Ordem difere no
etapas distintivas/problema técnico | . , . H L
s obviedade inicio (problema primeiro no
’ T™MC)
. Indicios de inventividade (4.1
Fat i 5.56- e ’
Etapas arores §ecu11darlos ( , subsidiaria); Exemplos de
5.61); Situagdes especificas .
complementares (5.23-5.55) obviedade (4.2, rol
’ R exemplificativo).
Fatores Presentes como indicios Presentes como indicios
secundarios subsidiarios apos analise subsidiarios na etapa 4.1 para
principal (5.56-5.61). afastar obviedade.
Situagodes Presentes como guias pos- Presentes integrados a etapa 4.2,
especificas etapas principais (5.23-5.55). | rol exemplificativo.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Ao analisar cada um dos subitens dos itens 4.1 e 4.2 do TMC, percebe-se uma

expressiva semelhanga com as “Situagdes Especificas na Avaliagdo de Atividade

8 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-

patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf. Acesso 17 abril 2024.

8 Disponivel em:

https://www.arquivosabpi.org.br/congressosabpi/2019/website/apresentacoes/Painel7/27 PAINEL 7 MA
RCIA_ MARIA NUNES DE BARROS.pdf. Acesso 17 abril 2024.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf
https://www.arquivosabpi.org.br/congressosabpi/2019/website/apresentacoes/Painel7/27_PAINEL_7_MARCIA_MARIA_NUNES_DE_BARROS.pdf
https://www.arquivosabpi.org.br/congressosabpi/2019/website/apresentacoes/Painel7/27_PAINEL_7_MARCIA_MARIA_NUNES_DE_BARROS.pdf
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”87 ¢ o0s “Fatores Secundarios a Serem Considerados no Exame de Atividade

Inventiva
Inventiva”®® previstos na Resolugdo INPI/PR N° 169/2016. O item 4.1 do TMC, que trata
dos indicios para afastar a obviedade, esta diretamente relacionado aos fatores
secundarios mencionados na resolugdo. Por outro lado, o item 4.2 do TMC apresenta
raciocinios que fundamentam a avaliacdo de uma inven¢do como dbvia, aproximando-se
das explicagdes fornecidas na Resolugdao INPI/PR N° 169/2016 para as situacdes em que
a atividade inventiva ¢ considerada ausente.

As situacdes especificas englobam cenarios recorrentes na pratica do exame
como: inveng¢do por combinagdo ndo 6bvia; invencao por selecdo; invencao por analogia
de campo técnico; novo uso de produto conhecido; alteragao, substituigdo ou omissao de
elementos; e entre outros. Esses casos funcionam como ferramentas importantes para
auxiliar o examinador a determinar quando uma solu¢ao técnica representa efetivamente
um avango inventivo, ou quando se trata apenas de uma adaptacao 6ébvia do que ja existe.

Jé os fatores secundarios funcionam como indicios adicionais que podem reforgar
a presenga de atividade inventiva, mesmo quando a analise principal ndo ¢ conclusiva.
Entre eles, destacam-se: a solu¢do de um problema técnico antigo e ndo solucionado, a
superagao de um preconceito ou barreira técnica, o sucesso comercial inesperado da
invencao, a obtencdo de prémios e o efeito sinérgico entre elementos combinados.

Esses fatores sdo considerados para dar suporte a avaliacdo, especialmente em
casos de dificil defini¢do, e contribuem para uma analise mais equilibrada e fundamentada
sobre a obviedade ou ndo da matéria reivindicada.

Importante ressaltar, que no teste TMC o item 4.1) elenca a utilizagao dos indicios
como subsidiaria, enquanto os exemplos do item 4.2) sdo ditos como nao taxativos. Tais
argumentos vao de plena concordancia com o disposto na Resolugdo INPI/PR N°
169/2016, mais precisamente paragrafo 5.56 que elenca as situagdes especificas na
avaliagdo da atividade inventiva como “principal critério”, enquanto os fatores
secundarios “sdao importantes apenas em caso de duvidas”.

Por fim, os examinadores foram questionados se consideram que as diretrizes
atuais sdo suficientes para esclarecer duvidas sobre a avalia¢do da atividade inventiva em
pedidos de patentes de programas de computador ndo embarcados. Todos concordaram
que as diretrizes apresentam limitagdes e que ainda ha espaco para aprimoramentos.

O Examinador A sugeriu a criacdo de um modulo especifico nas diretrizes para

87°§ 5.23 Resolug¢do INPI/PR n°® 169/2016.
8 § 5.56 Resolug¢do INPI/PR n°® 169/2016.
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tratar de patentes de softwares ndo embarcados, citando como exemplo o EPO que possui
modulos dedicados apenas a simuladores®, além de outros voltados para inteligéncia

artificial®®

e aprendizado de maquina. Segundo ele, esses modulos facilitam a
compreensao do entendimento adotado pelo escritorio nacional. O Examinador A também
destacou a utilidade de documentos que reunissem e publicassem casos praticos,
mostrando como as leis estdo sendo aplicadas e como as avaliagdes tém sido conduzidas
nesses pedidos, o que contribuiria para o entendimento e a padronizagao do processo
avaliativo. A exemplo das “Coletanea de Decisdoes da 2* Instancia Administrativa —
Patentes”.

J4 o Examinador B ressaltou que o direito ¢ dindmico: as leis mudam e evoluem,
assim como a sociedade e as tecnologias. Nesse cenario, dificilmente havera um ponto de
satisfacdo plena, pois tanto a legislagdo quanto as inovagdes tecnoldgicas seguem
evoluindo em ritmos diferentes, exigindo constante atualizacdo das diretrizes e praticas.

Um exemplo desse cenario ¢ o avanco das inteligéncias artificiais, que ja estdo
sendo amplamente utilizadas em diversos setores e evoluem em ritmo acelerado. Essa
rapida transformagdo tecnoldgica reforca a necessidade de constante atualizagdo das
diretrizes e praticas juridicas para acompanhar as novas demandas trazidas por essas

inovacoes.

% Disponivel em: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2025/g_ii 3 3 2.html
% Disponivel em: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2025/g_ii 3 3 1.html
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6. CONCLUSAO

Retomando a pergunta central que norteou esta pesquisa: Como o INPI avalia as
redacdes e fundamenta a presenca de atividade inventiva em pedidos de patentes de
softwares nao embarcados? Esta questdo buscou compreender os critérios, desafios e
praticas adotadas no exame de patentes para IIC com foco especial em softwares ndo
embarcados.

O objetivo geral do estudo foi analisar detalhadamente o método de avaliagao da
atividade inventiva na redacdo de patentes aplicado pelo INPI em IIC, compreendendo,
identificando pontos fortes, lacunas e oportunidades de aprimoramento na pratica do
exame.

A presente dissertagdo permitiu compreender de forma aprofundada como o INPI
avalia a atividade inventiva em pedidos de patente de softwares ndo embarcados,
evidenciando os principais desafios enfrentados tanto por depositantes, quanto por
examinadores. A analise dos 37 pareceres técnicos, complementada pelas entrevistas com
examinadores, revelou que o maior obstaculo a concessdao de patentes para invengdes
implementadas por computador reside na demonstragado clara do diferencial técnico e na
elaboragdo precisa das reivindicacdes. Observou-se que a maioria dos indeferimentos
decorre da dificuldade em evidenciar um efeito técnico concreto, que va além da mera
automagdo de processos ja conhecidos, bem como da utilizacgdo de quadros
reivindicatdrios vagos ou imprecisos.

O estudo confirmou que, embora exista consenso entre os examinadores sobre a
possibilidade de prote¢do patentaria para métodos implementados por software, desde que
estes resolvam um problema técnico de forma inovadora, persistem dlvidas e
subjetividades na aplicacdo dos critérios legais, especialmente quanto ao conceito de
“o0bvio” e a definicdo do “técnico no assunto”. A necessidade de padronizagdo e de maior
clareza nas diretrizes foi destacada como fundamental para garantir maior seguranga
juridica e uniformidade nas decisdes.

Além disso, fica evidente que a suficiéncia descritiva raramente ¢ um impeditivo,
uma vez que os pedidos costumam apresentar fluxogramas e descri¢des detalhadas do
método, alinhando-se as melhores praticas internacionais. No entanto, a correta
delimitagdo do escopo técnico e a distingdo entre efeitos técnicos proprios da invengao e
aqueles inerentes ao ambiente computacional ainda representam pontos criticos para a

aceitacao dos pedidos.
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Por fim, a pesquisa refor¢a a importdncia de um alinhamento rigoroso entre a
redacdo do pedido, as exigéncias normativas e a jurisprudéncia administrativa,
recomendando-se que inventores e redatores invistam em uma descricao clara, objetiva e
tecnicamente fundamentada de suas solucdes. O aprimoramento continuo das diretrizes e
a capacitagdo dos agentes envolvidos sdo essenciais para acompanhar a evolugdo
tecnologica e promover um ambiente mais transparente e eficiente para a prote¢do das

invengdes implementadas por computador no Brasil.

6.1 SUGESTAO DE TRABALHOS FUTUROS

A andlise realizada nesta dissertacdo evidenciou a complexidade e os desafios
enfrentados no exame de pedidos de patente para softwares ndo embarcados,
especialmente quanto a demonstragdo da atividade inventiva e a clareza das
reivindicag¢des. Diante das lacunas identificadas e do dinamismo do setor tecnologico,
torna-se fundamental o desenvolvimento de linhas de pesquisa que possam aprofundar a
compreensdo dos critérios utilizados pelo INPI e contribuir para o aprimoramento das
praticas nacionais. Nesse contexto, apresentam-se a seguir algumas sugestoes de trabalhos
futuros que visam ampliar o debate e fortalecer a seguranca juridica no campo das

patentes.

e Comparacio Internacional: Investigar e comparar os critérios e praticas de avaliacdao
de atividade inventiva adotados por outros escritorios de patentes, como o USPTO
(Estados Unidos) e o EPO (Europa), especialmente em relacdo a aceitacdo de
reivindicagdes do tipo “meio legivel por computador” e a aplicagdo da metodologia

problema-solugao;

e Exigéncia formais: Muitos pedidos de patente que revelam IIC sao depositados junto
ao INPI, mas muitos sequer chegam a ser publicados, pois ndo cumprem as exigéncias
formais estabelecidas (Despacho 2.5). Sendo impossibilitado o acesso dos usuarios
fora do INPI ao conteudo desses pedidos, ndo sendo possivel uma analise mais
aprofundada. Portanto, realizar um estudo e analise do conteudo desses documentos
seria essencial para compreender as principais dificuldades enfrentadas pelos usuarios

na elaboracdo dos documentos de patente;

e Subjetividade e Padronizacdo: Realizar pesquisas qualitativas com mais
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examinadores para aprofundar a analise sobre a subjetividade na avaliagdo da atividade

inventiva, buscando propor instrumentos ou parametros adicionais de padronizag¢ao;

e Analise Decisoes Judiciais: Estudar de forma aprofundada os processos judiciais
envolvendo patentes e contestagdes sobre atividade inventiva, para identificar
eventuais divergéncias de entendimento e possiveis caminhos de padronizagdo das

decisoes;

o Inteligéncia Artificial: Recomenda-se a realizagdo de estudos e capacitagcdes
especificas sobre o exame de pedidos de patente relacionados a invengdes baseadas em
Inteligéncia Artificial (IA) no INPI. O objetivo ¢ compreender e padronizar como os
examinadores avaliam os requisitos de patenteabilidade em tecnologias de IA,

considerando suas particularidades técnicas e o rapido avango do setor.

O desenvolvimento dessas linhas de pesquisa permitira ndo apenas uma visao
mais abrangente sobre os critérios de avaliacdo e suas particularidades, como também
podera subsidiar a elaboracdo de diretrizes mais claras e objetivas para depositantes,
examinadores e demais atores do sistema de propriedade intelectual. Ao promover a
comparacao internacional, a anélise da subjetividade e da jurisprudéncia, bem como o
aprofundamento em temas emergentes como a Inteligéncia Artificial, espera-se contribuir
para a evolugdo do exame de patentes no Brasil, tornando-o mais transparente, previsivel

e alinhado as melhores praticas globais.
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APENDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA

QUESTOES INFORMATIVAS

1. Qual a sua formagao?

A quanto tempo atua como examinador de patentes?

2
3. A quanto tempo atua com o exame de [IC?
4

Caso atue/atuou na primeira instancia, a quanto tempo atua/atuou?

4.1 Caso atue/atuou na segunda instancia, a quanto tempo atua/atuou?

QUESTOES TECNICAS

5. De acordo com o Art. 10, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996:
“Ndo se considera invencdo nem modelo de utilidade:
V - programas de computador em si;... "
Visto que, para uma matéria ser patenteavel como patente de invengdo, esta deve ter
novidade absoluta, atividade inventiva e aplicagdo industrial. Em sua opinido,
programas de computador ndo embarcados sdo, de algum modo, passiveis de protecao

por patente de invencao?

6. De acordo com o Art.13 da LPI, a patente de invengao necessita ser dotada de
atividade inventiva para que possa ser patenteada. Para isso, a inven¢do ndo deve
decorrer de maneira evidente ou dbvia do estado da técnica, para um técnico no assunto.
Dito isso, em sua opinido, o evidente ou 6bvio, sdo avaliados de forma distinta por cada

examinador?

7. De acordo a Resolucao N°169 de 15 de julho de 2016 que institui as “Diretrizes
de Exame de Pedido de Patente — Bloco II”, as etapas para averiguacao de atividade
inventiva, consistem nas seguintes trés etapas:

“(i) determinar o estado da técnica mais proximo,

(ii) determinar as caracteristicas distintivas da invengdo e/ou o problema técnico de
fato solucionado pela invengado, e

(iii) determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado
da técnica mais proximo, a invengdo é ou ndo obvia para um técnico no assunto.”

A partir desta informagdo apresenta-se o seguinte questionamento:

Em sua opinido, a matéria ja revelada no estado da técnica, utilizada em um novo

pedido de patente, necessita ser descrita neste novo pedido de patente para que esse
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atinja a condi¢do de suficiéncia descritiva?

8. De acordo as “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente — Bloco I” instituida
através da Resolucdo n° 124, de 04 de dezembro de 2013, seu paragrafo 2.06 cita: “4
invengdo deve ser descrita de modo que o problema técnico possa ser compreendido,
assim como a solug¢do proposta. Para atender a esta condi¢do, apenas os detalhes
considerados necessarios para elucida¢do da invengao devem ser incluidos.”

Em sua opinido, em pedidos de patentes de programas de computador ndo embarcados,
a inser¢do no documento de Figura (fluxograma/diagrama) apresentando o método

realizado pelo programa, assim como as descri¢des de suas etapas, sdo suficientes para

a compreensao da solucao proposta?

9. Em sua opinido, ¢ necessario descrever as ectapas fisicas realizadas pelos

elementos que compdem o computador?

10.A respeito do problema técnico de pedidos de patentes IIC, relacionadas
estritamente a programas de computador ndo embarcados, em sua opinido:

10.1. O problema técnico esta relacionado com: equipamento fisico (componentes
em geral que constituem o computador); o ambiente digital/virtual; a ambos; ou a outra

parte da inven¢ao?

10.2 Fazendo um paralelo com patentes de produtos/equipamentos, o
acréscimo/troca de uma peca em um equipamento que proporciona uma grande
vantagem e soluciona um novo problema técnico, em um pedido de patente
implementado por programa de computador, seria 0 mesmo que o acréscimo de uma

nova etapa no método da invengao?

10.3 Vocé acha que existem particularidades distintas a serem analisadas na
avaliacdo da atividade inventiva de um pedido patente de um software ndo embarcado,

em relacdo as outras categorias de invencao?

11. Para auxiliar o exame técnico de pedidos de patentes envolvendo invengdes
implementadas por computador, o INPI instituiu por meio da Portaria n°411, de 23 de
dezembro de 2020, as “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes envolvendo
Invengdes Implementadas em Computador (IIC). Frente a isso, em sua opinido:

11.1. A respeito da Atividade Inventiva, nestas diretrizes, ¢ citado:

“Uma invengdo implementada em computador referente a um processo ou produto

outrora implementado por hardware especifico ndo apresenta atividade inventiva

quando constituir realizagdo meramente equivalente”. O que ¢ considerado
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“meramente equivalente™?

11.2. A Diretriz de exames de pedidos de IIC, também cita: “Uma invengdo
implementada em computador ndo possui atividade inventiva caso se refira a mera
automagdo de um processo manual conhecido. Por mera automag¢do entende-se a
correspondéncia direta entre as etapas do processo manual e do automatizado”.

O termo “correspondéncia direta”, ¢ entendido pelo examinador em seu significado

literal? O que vocé entende como “correspondéncia direta”?

11.3. Caso a automacgao realize 0 mesmo processo, porém, proporcione resultados
que nao sao possiveis ou alcangaveis quando o processo ¢ realizado manualmente,

pode-se considerar que o pedido apresenta atividade inventiva?

11.4. A Diretriz de exames de pedidos de IIC, também cita: “Assim, hd que se
distinguir os efeitos técnicos alcancados pela invencdo implementada em computador,
dos efeitos técnicos herdados do sistema de computag¢do utilizado. A cria¢do deve
evidenciar que os efeitos técnicos sdo alcangados pela inveng¢do implementada em
computador”.

Como se distingue estes efeitos técnicos em softwares ndo embarcados?

11.5. Em problemas facilmente resolvidos manualmente, porém, dificilmente
resolvidos de maneira digital. A atividade manual pode ser considerada como estado

da técnica?

12. Voce acha que as diretrizes atuais suprem as diividas a respeito da avaliacdo da

atividade inventiva em pedidos patente de programa de computador ndo embarcados?




