Invencoes
Implementadas
por
Computador

Guia de Legislacao e
Pratica de Exame no
INPI para a area das IIC

Rui Gomes « Rui Bento
Jodao Marcelino
Ricardo Pereira « André Andrade

Junho de 2014

|qp| instituto nacional
ieengn 03 propriedade industrial



indice

I, INtrodUGAD @S HIC .. .o 1
1. FUNAAMENtOS I€QAIS .....eiiiiiiiie s 6
1. Jurisprudéncia das Camaras de Recurso (CdR) do EPO.........ccccecvvviinns 15
IV. Pratica de EXame N0 INP ... 33
V. Exemplos praticos COMeNtados ......ocooeerereiininieneese e 51
VI. Patentes Europeias na area das HC ..o i 72
VII. Patentes Nacionais na area das HC ... 75
VT CONCIUSAO ...ttt eneas 77

BIDIIOGrafia....occveieice s 79



Abreviaturas

CAdR

CdR

CPI

DIT

EPC

EPO

Ic

INPI

RPOE

Camara Alargada de Recurso do EPO
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I. Introducao asIIC

Este guia pretende ser um apoio aos intervenientes do sistema nacional de
patentes, no sentido de dar a conhecer a prética do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) quanto ao exame das denominadas Invencdes

Implementadas por Computador (1IC).

Considera-se que é importante a existéncia de uma publicacdo de ambito
alargado que clarifique quais as principais questdes relativas a patenteabilidade
das invencdes relacionadas com programas de computador, pois trata-se de

uma area na qual ainda se verifica algum desconhecimento.

Assim, pretende-se situar as Invenc¢bes Implementadas por Computador no
panorama tecnoldgico (presente capitulo), rever a legislacdo nacional e europeia
aplicavel (Capitulo 11) e apresentar quais as principais decisdes da
jurisprudéncia europeia que ajudaram a definir a pratica de exame para estas
areas técnicas (Capitulo IllI). Estes trés capitulos contém assim a introducdo e

contextualizagdo da patenteabilidade para as IIC.

De seguida, estabelecer-se-a a pratica de exame no INPI aplicavel as IIC
(Capitulo 1V), a qual ajudard a compreender como é realizada a andlise de um
pedido de patente para uma IIC, sendo esta matéria complementada com varios

exemplos praticos (Capitulo V), tratados a luz da pratica antes descrita.
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Finalmente, listam-se algumas patentes europeias e nacionais na area das IIC,
para melhor compreensdo da tipica redacdo dos cadernos que constituem o
pedido de patente (Capitulos VI e VII). O documento é finalizado com o

capitulo de Conclusédo (Cap. VIII).
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DEFINICAO DE IiC | Pl g

Umainvenc¢ao cuja implementac¢ao envolve

* 0 uso de um computador

+ de uma rede de computadores

+ ou de qualquer outro dispositivo programavel

e que tenha uma ou mais caracteristicas total ou

parcialmente realizadas atravées de um programa de

Computador inati of imp inventions at the European Patent Office with
particular to ”, Jornal Oficial do EPO, EPO novembro de 2007).

IIC é a expresséo correta para referir uma invengéo que resida num
software ou programa de computador.

O vulgo “patentes de software” significa patentes que protegem IIC.

Uma IIC é uma invencdo cuja implementacdo envolve o uso de um
computador, de uma rede de computadores, ou de qualquer outro dispositivo
programavel, e que tenha uma ou mais caracteristicas total ou parcialmente

realizadas através de um programa de computador.

IIC é a expressdo correta para referir uma invencdo que resida num software ou
programa de computador. O vulgo “patentes de software” significa patentes que
protegem IIC. Imediatamente abaixo lista-se algumas areas tipicas em que as

I1C surgem.

- Métodos matematicos.

—  Métodos de negocio.

— Jogos.

—  Apresentacgdes/ gestdo de informacao.

—  Aplicagdes para dispositivos moveis.

—  Processamento de texto.

—  Automacdo e monitorizacdo de processos: instrumentacéo.
—  Métodos linguisticos.

- Gestdo de recursos humanos.
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— Eficiéncia administrativa/ auditorias.
- Meétodos contabilisticos, financeiros ou fiscais.
—  Controlo de maquinas.

—  Controlo de operacoes informaticas.

Os programas de computador implementam algoritmos. Um algoritmo é um
método matematico que promove a realizacdo de uma tarefa num ndmero
finito de passos. Em contexto informético, o termo ‘“algoritmo” ¢
frequentemente utilizado em relagcdo a um conjunto de passos ordenados para
resolver um problema ou fornecer uma saida a partir de um determinado
conjunto de entradas. Neste contexto, um algoritmo descreve 0 conceito
subjacente a um programa de computador.

E neste Ambito que uma IIC é descrita para fins de um pedido de patente; ndo
através do cddigo desenvolvido pelo programador, mas atraves das
funcionalidades implementadas.

Imediatamente abaixo lista-se algumas situacbes para as quais se criam

algoritmos.

— Um método de processamento para controlar uma maquina.

— Modelagdo de um sistema.

— Métodos que contém regras de negécio, como esquemas de venda de um
produto através da internet.

— Um programa de computador que implementa um dos métodos acima
mencionados.

— Métodos puramente matematicos, por exemplo, o calculo de uma

transformada de Fourier, ou a média de um conjunto de valores.

Como se vera adiante, a distingdo entre os casos onde existird potencial de
patenteabilidade e o0s casos onde se estara perante uma exclusdo da
patenteabilidade dependem do carater técnico dos elementos constituintes da
invencdo. Esta distincdo e realizada no capitulo IV.

4
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Imediatamente abaixo listam-se algumas formulagdes tipicas que estdo na
origem das reivindicacOes (ver capitulos V, VI e VII) que sdo apresentadas num

pedido de protecdo para uma lIC.

Processo ou metodo.

— Computador ou sistema computacional ou eletrénico.

— Processo ou método implementado por computador ou para operar este.

— Programa de computador.

— Produto de programa de computador, que executa 0s passos de um método

implementado em computador.
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[I. Fundamentos legais

Neste capitulo é resumida a legislacdo nacional e europeia especialmente
relevante para a area das IIC. N&o se pretende com este texto fazer qualquer
comentério a legislagdo aplicAvel, mas antes explicitar as particularidades que
desta decorrem quando aplicadas as IIC. Para um maior conhecimento sobre a
pratica do INPI relativa ao Codigo da Propriedade Industrial (CPI), consulte o

Manual de Aplicacio do Cédigo da Propriedade Industrial do INPI".

No contexto da legislacdo nacional, aplica-se o CPI [1], regulando o sistema de
propriedade industrial, concretamente aplicavel aos direitos de incidéncia
tecnolégica (DIT): patentes, modelos de utilidade, certificados complementares
de protecdo e topografias de produtos semicondutores, e aos direitos de
incidéncia comercial: marcas, logotipos, denominacfes de origem e indicacdes
geograficas, e desenhos ou modelos. Focar-nos-emos nas suas disposices

aplicaveis aos DIT.

No contexto da legislacdo europeia, consideraremos a Convengdo sobre a
Patente Europeia (EPC) [2], da qual Portugal é signatario, aplicavel aos pedidos
de patente apresentados junto do Instituto Europeu de Patentes (EPO),

especialmente relevantes para os requerentes nacionais.

Yhttp:/ / www.marcasepatentes.pt/ index.php?action=view &id=906&module=newsmodule

6
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FULTEE Lo MRl () | nplme,

“Artigo 51.°
Objeto

1 — Podem ser objeto de patente as inveng¢des novas, implicando

atividade inventiva, se forem suscetiveis de aplicagao industrial (...)
2 - Podem obter-se patentes para quaisquer invengées, quer se trate
de produtos ou processos, em todos os dominios da tecnologia,
desde que essas invengdes respeitem o que se estabelece no
numero anterior.

3 - Podem igualmente ser objecto de patente os processos novos de
obtencéo de produtos, substancias ou composi¢ées ja conhecidos.

(--)

A legislacdo nacional aplicavel as IIC é a mesma que a qualquer outra invencao,
em qualquer outra area técnica. Ndo existindo uma defini¢do clara de invencéo
na legislacdo, no n°® 1 do artigo 51° do CPI sdo definidas quais as invencoes
passiveis de serem objeto de patente: estas deverdo ser novas, implicar

atividade inventiva e suscetiveis de aplicacdo industrial.

No numero 2 do mesmo artigo, é referido que se poderdo obter patentes para
quaisquer invencdes, em todos os dominios da tecnologia, quer se tratem de
produtos ou processos. Veja-se desde ja que, para ser patentedvel, a matéria
apresentada devera enquadrar-se num dominio da tecnologia. Por outro lado,
como se referiu no capitulo anterior, tipicamente as IIC congregam
caracteristicas de dois tipos de categoria de invencédo (questdo relacionada com
a redacdo das reivindicacdes, como se detalhara nos capitulos IV e V) definidos
pelo n® 2 do artigo 51° do CPI: um método — associado ao algoritmo que é
executado por um dispositivo programavel — e de um dispositivo — o proprio,

onde 0 método é executado.
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FUNDAMENTOS LEGAIS (CPI) 'ﬂp.l o rogriede mstri

“Artigo 52.° [CPI]
Limitagdes quanto ao objeto

Guia de Legislagdo e pratica de Exame no INPI paraa éreadas 11C

1 — Excetuam -se do disposto no artigo anterior:

a) As descobertas, assim como as teorias cientificas e os métodos

matematicos;

b) Os materiais ou as substancias ja existentes nha natureza e as

matérias nucleares;

c) As criages estéticas;

d) Os projetos, os principios e os métodos do exercicio de
atividades intelectuais em matéria de jogo ou no dominio das
atividades econdémicas, assim como 0s programas de
computadores, como tais, sem qualquer contributo;

e) As apresentagbes de informagéo.

2 — (Revogado.)

3 — O disposto no n.* 1 sé exclui a patenteabilidade quando o objeto

para que € solicitada a patente se limite aos elementos nele

mencionados.”

O artigo 52° do CPI apresenta as matérias que nao sao consideradas invencgdes,

constituindo portanto excecdes/ limitacfes ao artigo 51° (ver pagina anterior).
Com especial relevo no que toca a area das I1C estdo:

—  0s métodos matematicos (alinea a) do numero 1 do artigo 52° do CPI), por
poderem estar relacionados com o algoritmo de funcionamento de um

método implementado em computador;

— as apresentacdes de informacdo (alinea e) do nimero 1 do artigo 52° do
CPI), por poderem estar relacionadas com a apresentacdo de dados a um

utilizador de um computador, numa interface;

- 0s métodos intelectuais, de nego6cio ou de jogo e o0s programas de
computador, enquanto tais, (alinea d) do numero 1 do artigo 52°), por
poderem estar relacionados com a aplicacdo de um método implementado

em computador, ou com o préprio programa que corre no computador.

No entanto, é importante ter em conta:
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—  parte da alinea d), onde ¢é referido que apenas “0s programas de
computadores, como tais, sem qualquer contributo” se encontram abrangidos

por esta alinea; e

— o facto de o n® 3 do artigo 52° referir que apenas quando o objeto para o

qual é solicitada a patente se limita aos elementos mencionados no n° 1.

Deste modo, e para uma correta aplicagdo do disposto no presente artigo, é
necessdrio compreender a que se referem, concretamente, estas duas
disposiches, especialmente o que representa um programa de computador,
enquanto tal, sem qualquer contributo. Esta questdo coloca-se também pelo
facto de o artigo 51° do CPI indicar que se poderdo obter patentes em todos os
dominios da tecnologia. A prética nacional de exame de patentes encontra-se
alinhada em grande parte — tendo em conta a legislacdo aplicadvel — com a
pratica do EPO, sendo as disposicdes do artigo 52° do CPI, presentemente em

anélise, semelhantes aquelas dosn®2 e 3 do artigo 52°da EPC [4].

Consequentemente, é necessario analisar a jurisprudéncia relacionada com IIC
onde as presentes disposicdes sdo avaliadas, estando esta apresentada no

capitulo Il e sendo proveniente das Camaras de Recurso do EPO (CdR).
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FUNDAMENTOS LEGAIS (CPI)

“Artigo 55.° [CPI]
Requisitos de patenteabilidade

1 — Uma invencdo é considerada nova quando ndo esta
compreendida no estado da técnica.

2 — Considera-se que uma invengéo implica atividade inventiva se,
para um perito na especialidade, ndo resultar de uma maneira
evidente do estado da técnica.

3 — Considera-se que uma invengdo é suscetivel de aplicacao
industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou utilizado em
qualguer género de industria ou na agricultura.”

Tal como qualquer outra invencdo, de outra &rea técnica, também as IIC se

aplicam os requisitos de patenteabilidade, sendo que a invencao devera:

- gozar de novidade (n°1 do artigo 55° do CPI);
- implicar atividade inventiva (n®2 do artigo 55° do CPI);

- ser suscetivel de aplicacao industrial (n°3 do artigo 55° do CPI).

Para mais informacbes sobre a pratica de exame no INPI na andlise dos
requisitos de patenteabilidade (informacdo mais abrangente, sem

especificidades sobre 1IC), consultar:

—  “Quais as invenc¢des que podem ser protegidas” (inclui analise dos

requisitos de patenteabilidade), ler aqui (ligagdo externa).
—  “Guia: O que ¢é a Atividade Inventiva?”, ler aqui (ligacio externa).

No capitulo IV serdo descritas em maior detalhe as particularidades do exame
de patentes para a area das IIC, concretamente que consideracdes sdo feitas
relativamente as caracteristicas a considerar na analise dos requisitos de

novidade e atividade inventiva.

10
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FUNDAMENTOS LEGAIS (CPI) Dl

“Artigo 62.° [CPI]
Documentos a apresentar

1 — Ao requerimento devem juntar-se, redigidos em lingua

portuguesa, os seguintes elementos:

a) Reivindicagdes do que é considerado novo e que caracteriza a
invencao;

(...)

3 — As reivindicagbes definem o objeto da protecdo requerida,
devendo ser claras, concisas, corretamente redigidas, baseando
-se ha descrigdo e contendo, quando apropriado:

a) Um predmbulo que mencione o objeto da invencdo e as
caracteristicas técnicas necessarias a definicdo dos elementos
reivindicados, mas que, combinados entre si, fazem parte do
estado da técnica;

b) Uma parte caracterizante, precedida da expressao «caracterizado
por» e expondo as caracteristicas técnicas que, em ligagdo com
as caracteristicas indicadas na alinea anterior, definem a
extensao da protecio solicitada.”

Guia de Legislagdo e pratica de Exame no INPI paraa éreadas 11C

Um pedido de patente, na sua forma definitiva, devera conter os cadernos das
Reivindicacdes, Descricdo e Desenhos, bem como um Resumo e uma Figura
para Publicacdo. Tais requisitos sdo definidos no artigo 62° do CPI e detalhados
no Despacho n° 3571/ 2014 da Presidente do Conselho Diretivo do INPI [5]. De
especial relevancia, uma vez que é com base nelas que o &mbito de protecdo de
uma patente é definido, sdo as reivindicacGes, elementos de um pedido de
patente que definem o objeto da invencdo, e que deverdo ter um formato do

tipo:

unicacdes e caracterizado por adicionalmente:

verificar as credenciais digitais de acesso do dispositivo remoto,

integrantes da mensagem de pedido de insercéo;

em caso de as credenciais digitais fazerem parte da base de
dados de acesso, guardar o contetido do pedido de inser¢éo na
base de dados de dispositivos cliente.”

Parte preambular Parte caracterizante

Tratando-se naturalmente de uma reivindicagdo meramente exemplificativa,
verifica-se que cumpre com 0s requisitos enunciados no n® 3 do artigo 62° do
CPI, contendo um preambulo e uma parte caracterizante, separados da

expressdo “caracterizado por”, sendo que a ultima contém os elementos que o
11
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possivel requerente considera como sendo aqueles que definem a extensdo da
protecdo solicitada, ou seja, que conterdo o cardter novo e inventivo da

invencédo (no fundo, que contém a inovacao que se pretende proteger).

12
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FUNDAMENTOS LEGAIS (CPI) Dl

“Artigo 62.° [CPI]
Documentos a apresentar

1 — Ao requerimento devem juntar-se, redigidos em lingua

portuguesa, os seguintes elementos:

b) Descri¢do do objecto da invengéao;

4 — A descricdo deve indicar, de maneira breve e clara, sem
reservas nem omissdes, tudo o que constitui o objecto da
invencao, contendo uma explicagdo pormenorizada de, pelo
menos, um modo de realizagdo da invengdo, de maneira que
qualquer pessoa competente na matéria a possa executar.

A descricdo devera conter, tal como indicado no n®4 do artigo 62° do CPI, tudo
0 que constitui o objeto da invencdo, devendo conter uma explicacdo
pormenorizada de pelo menos um modo de realizagdo, de maneira que
qualquer pessoa competente na matéria a possa executar.

Assim, para uma IIC, ndo é necessario apresentar codigo-fonte ou qualquer
realizacdo de um programa de computador, sendo sim necessario descrever as
funcionalidades do programa de computador. Essa descricdo devera ser
suficientemente detalhada, de tal forma que possibilite claramente
compreender de que forma o método € implementado, suportanto
suficientemente a matéria que sera reivindicada.

Aqui, devem ser também apresentados os antecedentes da inven¢do — 0 seu
estado da técnica — bem como o problema técnico que se pretende resolver, e as
razbes que levaram ao desenvolvimento de determinada solucdo técnica.
Aconselha-se, tal como para as reivindicacOes, a leitura de patentes (portanto,

concedidas) da mesma area técnica.

13
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FUNDAMENTOS LEGAIS (EPC) ‘ INOI et racons
i da propriedade industrial

“Artigo 52(1), (2) e (3) EPC

1- As patentes europeias s&o concedidas para as invengbes novas

que implicam atividade inventiva e sdo suscetiveis de aplicagédo

industrial.

2- Nao sao consideradas como invengdes no sentido do paragrafo 1

particularmente:

a) As descobertas assim como as teorias cientificas e os métodos
matematicos;

b) As criagdes estéticas;

¢) Os planos, principios e métodos no exercicio de atividades
intelectuais, em matéria de jogo ou no dominio das atividades
economicas, assim como os programas de computador;

d) As apresentagdes de informagao.

3- As disposigbes do paragrafo 2 apenas excluem a patenteabilidade
dos elementos enumerados nas ditas disposigées na medida em
que o pedido da patente europeia ou a patente europeia apenas
digarespeito a um desses elementos considerado como tal.”

A legislacdo europeia respeitante as matérias ndo consideradas como invencoes

estd presente nos n° 2 e 3do artigo 52 da EPC.

Veja-se que o seu n° 2 refere algumas das matérias que sdo excluidas da
patenteabilidade no artigo 52° do CPI, atras tratado, correspondendo as alineas
a)ad)don®2do artigo 52° da EPC as alineas b) a €) do n° 2 do artigo 52° do
CPI, ndo figurando ali a exclusdo relativa a materiais e substancias nucleares.
No n° 3 do artigo 52° da EPC é mencionado, tal como no artigo correspondente
do CPI, que as disposicdes relativas as matérias excluidas apenas sdo efetivas

quando o pedido diga respeito a esses elementos considerados como tais.

Na verdade, o que o CPI estabelece sobre esta matéria é, no essencial, uma

adaptacdo do que sobre a mesma matéria a EPC estabelece.

Neste sentido e tal como ja foi referido, a pratica de exame nacional —
relacionada com a interpretacdo do n®3 do artigo 52° do CPI —segue 0s mesmos

procedimentos da pratica europeia, como se demonstrard no capitulo IV.

14
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I[II. Jurisprudéncia das Camaras

de Recurso (CdR) do EPO

Na Europa, a patenteabilidade das IIC, tem vindo a ser acolhida pelas
diferentes jurisdicOes, europeia e nacionais, sendo importante o contributo e o

caminho gizado pelo EPO, nesta &rea do direito de propriedade industrial.

De modo especial, mostram-se particularmente importantes os critérios que tém
permitido acomodar a protecdo por patente estas invencdes, diferenciando-as
de programas de computador “enquanto tais”, orientacdes estas que tém vindo
a ser geradas no ambito de véarias decisdes das CdR, tipicamente resultantes de

recursos de patentes europeias recusadas.

Existem 28 Cé&maras Técnicas de Recurso do EPO, bem como uma Céamara
Legal de Recurso, e uma Camara Alargada de Recurso. As Camaras Técnicas e
Legal examinam recursos das decisdes das Divisdes de Recegdo, Exame, Legal e
Oposicdo do EPO, naturalmente referentes a pedidos de patente ali

apresentados [5].

Em seguida passam-se em revista algumas das principais decisGes das Camaras
Técnicas de Recurso e 0s pontos criticos com influéncia jurisprudencial que
delas emanaram. A préatica de exame seguida pelo EPO e pelo INPI estriba em

grande medida nestas decisdes.
15
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JURISPRUDENCIA ‘ inpissersomeo
winan da propriedade industrial

T 208/84 VICOM - 1986

Um método de filtrar dados digitais ndo é patenteavelmas jao é
um método de processar digitalmente imagens.

T 208/84 VICOM/Invencéao relacionada com computador — 1986 [6]

Trata-se de um dos casos mais importantes e primordiais, estabelecendo as

linhas gerais de regulacdo da patenteabilidade das IIC.

Ocorre no ambito do processo de pedido de patente europeia n® 79 300 903.6
(EP79300903 A1), com o titulo “Método e aparelho para melhorar o
processamento da imagem digital” com data de pedido 22.05.1979 e

reivindicando prioridade de um pedido norte-americano de 26.05.1978.

O pedido de patente relaciona-se com um método e aparelho para
processamento digital de imagem que envolve um céalculo matematico levado a
cabo em duas sequéncias bidimensionais de dados que representam pontos de
uma imagem. Sdo usados algoritmos para suavizar e tornar mais nitido o
contraste entre dados vizinhos na sequéncia de dados. O teor da reivindicacdo
inicial para “M¢étodo de filtrar dados digitais incluindo digitalizar uma
sequéncia de dados com mascaras (...)” ndo foi autorizado pois a reivindicagdo
ndo mencionava a entidade fisica representada pelos dados. Por isso, o
examinador (europeu) considerou que a reivindicagdo incidia numa entidade

abstrata assimilavel a um método matematico.
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Devido a objecOes levantadas pela Divisdo de Exame do EPO, o requerente
alterou as reivindicacOes. Apesar das alteracGes, o pedido foi recusado. O
requerente recorreu da decisdo e a decisdo resultante define as diferencas entre
um programa de computador enquanto tal e uma invencao, vista como solucéo

para um problema técnico.
A recusa levou a um pedido de recurso por parte da requerente.

Na decisio “VICOM", a CdR declarou que, “(...) ndo pode haver muitas
duvidas de que qualquer operacdo de processamento de um sinal elétrico pode
ser descrita em termos matematicos. As caracteristicas de um filtro, por
exemplo, podem ser expressas em termos de uma formula matematica. Porém,
uma diferenga fundamental entre um método matematico e um processo
técnico, pode ser observada no facto de um método mateméatico ou um
algoritmo matematico ser realizado sobre numeros (0 que quer que esses
nameros representem) e fornecer um resultado também em termos numéricos,
sendo portanto o método ou algoritmo matemaético apenas um conceito abstrato
prescrevendo como operar sobre numeros. Nenhum resultado direto, técnico, é
produzido pelo método enquanto tal. Em contraste com isso, se um meétodo
matematico é usado num processo técnico, o processo é realizado numa
entidade fisica (que pode ser um objeto material, mas igualmente uma imagem
armazenada como sinal elétrico) por meios técnicos que implementam o
método e proporcionam como resultado uma certa alteracdo desta entidade. Os
meios técnicos podem incluir um computador composto por hardware adequado

ou um computador de uso geral devidamente programado™.

Por isso, a CdR foi de opinido que, mesmo que a ideia subjacente a uma
invencdo possa ser considerada em residir num método matematico, uma
reivindicacdo dirigida a um processo técnico no qual o método é usado, néo

procura protecdo para o0 método matematico como tal.

Reivindicacdes dirigidas a um metodo de operacdo sdo consideradas como
sendo dirigidas a um computador configurado para operar de acordo com um
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programa especifico (seja por meio de hardware ou software) para o controlo ou a
realizacdo de um processo técnico, que ndo podem ser consideradas como
sendo relativas a um programa de computador, como tal, e, portanto, ndo sao

recusaveis ao abrigo do artigo 52(2)(c) e (3) da EPC.

O recurso teve como resultado a aceitagdo de reivindicaces dirigidas a uma
atividade técnica, realizada por meio da filtragem digital. O texto aceite foi
“Método de processar digitalmente imagens na forma de uma sequéncia 2D
(...)". Por outro lado, considerou-se que a invencdo tinha carécter técnico,
reconhecendo que o processamento de sinal pode ser expresso em termos de
uma operacdo matematica. Todavia o resultado, diferentemente daquele que €
obtido por meio de um método matematico, ndo consiste meramente num valor
numeérico: o processamento de sinal é feito numa entidade fisica (a imagem
guardada como sinal elétrico), por meios técnicos que implementam o método,
e 0 método produz um resultado que € uma mudanca na entidade (no que
alguns vém semelhangas com o denominado “machine or transformation test”
usado nos Estados Unidos da América). Decisivo para a patenteabilidade é o
contributo que a invencéo, tal como definida na reivindicagéo, realiza para o

estado da técnica.
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JURISPRUDENCIA

T 26/86 KOCH & STERZEL - 1989

0001640
Aparelho de raios-X

A Convencio Europeia de Patentes ndo proibe o patenteamento de
invengoes que consistam numa mistura de caracteristicas técnicas e ndo
técnicas

T 26/86 KOCH & STERZEL/Aparelho de Raio-x — 1989 [7]

Neste caso a invencdo consiste num computador que controla a operacdo de
uma maquina de raios-X para obter o maximo desempenho, sem provocar uma

sobrecarga da maquina.

A importancia da decisdo prende-se especialmente com o facto de afirmar que
uma invencdo deve ser avaliada como um todo, e que a EPC ndo proibe o
patenteamento de invengfes que consistam numa mistura de caracteristicas

técnicas e ndo-técnicas.

Para decidir se uma invencdo se dirige a uma IIC ou a um programa de
computador “enquanto tal” ndo ¢ necessario atribuir um peso relativo as
caracteristicas técnicas e ndo técnicas. Se a invencgdo, tal com definida na
reivindicacdo utiliza meios técnicos, pode ser patenteada desde que cumpra 0s

requisitos previstos nos artigos 52 a 57 da EPC’.

“http:/ / www.epo.org/ law-practice/ legal-texts/ html/ epc/ 2010/ e/ acii_i.html
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T769/92 SOHEI - 1994

[1rew cooe COMMODITY CODE

ITEM NAME COMMODITY NAME

Gestao de inventario DEBIT/CREDIT DIVISION SPECIFICATIONS
TOTALS DIVISION DIMENSIONS
eoutras AOUNT CARRIED OVER FROM LAST p—
ACCOUNT (BEGTNNING BALANCE
e et COST PRICE
CURRENT MONTH CREDIT AMOUNT
T e LIST PRICE
STARTING ADDRESS PRECEDING MONTH TOTAL STOCK
END ADDRESS TS Mo (15 s
ITEM CODE SIRTOTTIES DECHARED (13 MONTES

ITEM NAME STARTING ADDRESS

DEBIT/CREDIT DIVISION END ADDRESS

'TOTALS DIVISION COMMODITY CODE
[AVOUNT CARRIED OVER FROM LAST FomuAnTEY e

Se um contributo para o estado da técnica puder ser encontrado num
problema técnico a ser resolvido, ou hum efeito técnico alcangado pela
solugdo, esta mistura ndo pode ser excluida da patenteabilidade.

-
T 769/92 SOHEI/Sistema de gestdo universal — 1994 [8]

O pedido de patente associado a esta decisdo prende-se com sistema e método
de computador para varios tipos de gestdo independente que inclui gestdo de

inventario e de dados financeiros.

Neste caso, a CdR decidiu pela concessdo do pedido de patente baseando-se no
argumento de que “se um contributo para o estado da técnica puder ser
encontrado num problema técnico a ser resolvido, ou num efeito técnico
alcancado pela solucdo, esta mistura ndo pode ser excluida da

patenteabilidade”.

A expressdo “contributo para o estado da técnica” significa uma analise prévia
relativa a novidade, com consequente determinacdo de se as caracteristicas que

proporcionam a novidade originam um efeito técnico alcancado pela solucéo.

Esta linha de raciocinio — de contributo sobre o estado da técnica — foi
abandonada pela jurisprudéncia ulterior porque misturava a nogdo de
contributo técnico (relativa aos requisitos de novidade e atividade inventiva)
com a nocao de caracter tecnico. Com efeito, determinar se uma certa invencao

reivindicada é ou ndo matéria excluida da patenteabilidade passa antes pela
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aplicacdo do chamado “technical character test” ou teste sobre a tecnicidade,

tratando-se de um pré-requisito para a patenteabilidade.
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T1173/97 IBM — 1998

APPLICATION ENVIRONMENT

14

APPLICATION

SYNC POINT MANAGER
o SYNC POINT PROCESSING
« RECOVERY FACILITY

(RESYNCHRONIZATION)

Produto de programa de
computador "

APPLICATION

PROTECTED
CONVERSATION | | PROTECTED | | PROTECTED
MANAGER RESOURCE | | RESOURCE
MANAGER MANAGER

OTHER OTHER

18
APPLICATION

22 24

EG. EG.
FILE FILE

TO PROTECTED CONVERSATION
MANAGER OF QTHER EXECUTION
ENVIRONMENT OR SYSTEM

Um programa de computador ndo é excluido da patenteabilidade no
ambito dos artigos 52(2) e (3) da CEP se, quando posto a correr num
computador, produz um efeito técnico adicional que vai para além da
interagao fisica normal entre um programa e o um computador no
qual é executado.

T 1173/97 IBM/Produto de programa de computador — 1998 [9]

E considerada uma decisdo chave para a abordagem & patenteabilidade usada

correntemente.

A decisdo estipula que “um programa de computador ndo ¢ excluido da
patenteabilidade no @mbito dos artigos 52(2) e (3) da EPC se, quando posto a
correr num computador, produz um efeito técnico adicional que vai para além
da interacdo fisica normal entre um programa e um computador no qual é

executado”.

A decisdo distingue programas com caracter técnico de programas sem caracter
técnico. O efeito técnico adicional substitui a nogdo de contributo, para

determinar o campo da excluséo.

Para além disto, a CdR estipulou que “(...) ndo ha diferenca entre reivindicar
um programa de computador por si préprio ou num suporte de memoria”,
abrindo as portas a admissibilidade de reivindicacbes de programas de

computador como produtos.
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T0935/97 IBM -1999

Seryjces Qptions Help
[&Y Help for Desktop

OlLocking the keyboard and mouse

O Shutting down the operating system

OChanging the characteristics of the desktop folder

O Specifying settings for options such as colors and fonts

Use the Desktop - Settings notebook to change the
characteristics [seltigs] of the Desktop folder. For example,
you might want to view the objects differently. You might =
want to display the objects in a vertical list with or without
lcons. For more Information about using the Desktop -
Settings notebook, select Changing settings of objects from
the *Related Information® list below.

Double-click on the folder object to display the objects
contained In It.

Note: The contents of this folder might have changed
since the operating system was Installed.

Sao admissiveis reivindicagdes dirigidas a “produto de programa de
computador” e “meio de leitura por computador contendo o programa”

T 0935/97 IBM/Produto de programa de computador — 1999 [10]

Similar a anterior, é também considerada uma decisdo chave para a abordagem

a patenteabilidade.

A questdo crucial abordada pela decisdo prende-se com a exclusdo dos
programas de computador enquanto tais. Uma vez que a pretensdo da
requerente incluia reivindicacdes dirigidas a “produto de programa de
computador” e “meio de leitura por computador contendo o programa”, a CdR
debrucou-se sobre a admissibilidade destas reivindicagcdes a luz dos artigos
52(2) e (3) da EPC. Refletindo sobre a exclusdo dos “programas de computador
enquanto tais”, a CdR chegou a conclusdo que esta se aplica aqueles em que nédo
esta presente um caracter técnico - “os programas de computador devem ser
considerados inveng¢des patentedveis quando possuem um caracter técnico”. E
para apreciagdo sobre o caracter técnico de um programa de computador, a
CdR estipulou que ndo bastam os efeitos técnicos resultantes das simples
modificacdes de hardware derivadas da execucdo do programa, (qQue causam,
por exemplo, mudancgas de correntes elétricas), mas sim noutros efeitos

adicionais derivados da execucdo do programa o0s quais tém um carécter
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técnico. A resolugdo de um problema técnico, também confere caracter técnico a

um programa, de acordo com esta deciséo.
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T0931/95 Pension Benefit Systems 162,63,
Partnership - 2000

SUBSCRIBER
EMPLOYERS

ALL SUBSCRIER
EMPLOYER'S CONTRIBUTIONS

" INVESTMENT IN
SECURITIES

SECURITIES SALE
PROCEEDS
DIVIDENDSAND
INTEREST

Meétodos que envolvem apenas conceitos e praticas de negodcios
econémicos nido sdo invencgdes

T 0931/95 Pension Benefit Systems Partnership/Controlar um sistema de
beneficios de pensdo — 2000 [11]

Decisdo importante na altura em que foi tomada mas mais tarde ultrapassada

pelas decisdes Comvik e Hitachi.

A decisdo estipula que os métodos que envolvem apenas conceitos e praticas de
negocios econdémicos ndo sdo invencdes, na acecdo do artigo 52(1) EPC. Uma
caracteristica de um método que diz respeito a utilizacdo de meios técnicos para
uma finalidade puramente ndo-técnica ou para o processamento de informacdes
puramente ndo-técnicas ndo confere necessariamente um carater técnico para

tal método.

A decisdo acrescenta ainda que um aparelho constituindo uma entidade fisica
ou produto concreto, adequado para a realizacdo ou apoio a uma atividade

econdmica, € uma invencdo, na acecdo do artigo 52(1) EPC.
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T641/00 COMVIK/Duas
FIG.6 @“ 15 7
r1=
» D-.r13 L__j
1T

identidades -2002
Para a aplicagio da abordagem problema-solugéo, apenas sao
consideradas as caracteristicas que contribuem para a solugéo do
problematécnico.

T 641/00 COMVIK/Duas identidades — 2002 [12]

Cartdo com circuito integrado com multiplas identidades para distribuicdo de

custos, para telemovel.

Trata-se de uma decisdo importante pois desenvolve a metodologia de
averiguacdo sobre a matéria patenteavel e a analise do requisito de atividade

inventiva.

Para a aplicacdo da abordagem problema-solucdo, apenas sdo consideradas as

caracteristicas que contribuem para a solucdo do problema técnico.

Um paréntesis sobre a "abordagem problema-solucdo”. Trata-se de um teste
realizado a uma reivindicacdo para a determinacdo do cumprimento do
requisito de atividade inventiva, aplicado de seguida a analise do criterio de
novidade. O metodo da abordagem problema-solucdo compreende e exige as

seguintes etapas:

1. uma identificacdo do campo técnico da invencdo (que sera também o
dominio técnico em que se move 0 perito na especialidade para ser

considerada para fins de avaliacdo da atividade inventiva);
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2. uma identificacdo do estado da técnica anterior mais proximo, neste
campo;

3. uma identificacdo do problema técnico, que pode ser considerado como
resolvido em relacdo a esta técnica anterior mais proxima, e

4. uma avaliacdo de se a(s) caracteristica técnica(s) que, por si s6 ou em
conjunto formam a solucgéo reivindicada, pode ser obtida como um todo
pelo especialista na matéria de uma maneira evidente a partir do restante
estado da técnica (portanto, para além do documento considerado no

ponto 2).

Assim, se nenhum problema técnico pode ser resolvido pelo pedido de patente,
ndo existe invencdo na acecdo do artigo 52° da EPC, e o alegado assunto nao é
patentedvel. Sempre que uma caracteristica no pedido ndo puder ser
considerada como contribuindo para a solucdo de um problema técnico de
proporcionar um efeito técnico, ndo tem qualquer significado para a finalidade

de avaliacdo da atividade inventiva.

Quando uma reivindicacdo se refere a um objetivo a ser alcangado num campo
ndo técnico, este objetivo pode legitimamente aparecer na formulacdo do
problema técnico objetivo como parte do quadro do problema técnico que esta a
ser resolvido, em particular, como um constrangimento que tem de ser

cumprido.

O perito € um especialista num dominio técnico. Se o problema técnico esta
relacionado com a implementacdo no computador de um processo empresarial,
como o sistema atuarial ou contadbil, o perito é alguém qualificado em
processamento de dados, e ndo apenas um homem de negdcios, atuario ou

contabilista.

Com base nesse raciocinio, a CdR considerou que a invencdo reivindicada na
patente ndo cumpria o requisito de atividade inventiva e confirmou a decisdo

da Divisdo de Oposicdo do EPO de revogar a patente.
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FIG.1
T258/03 HITACHI/Método
de leilao - 2004
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Apenas as caracteristicas que contribuem para um caracter técnico
sio tidas em conta para avaliar a atividade inventiva.

T 258/03 HITACHI/Método de leildo — 2004 [13]

Um meétodo de leildo automético executado num computador que compreende

passos de regras de leildo.

Decisdo importante, porque segue 0s mesmos principios da decisdo T 641/ 00,

relativamente ao caracter técnico da invencdo e a atividade inventiva.

A decisdo contrasta com a T 931/ 95, que afirmava que o mero facto de meios
técnicos serem mencionados na reivindicagdo ndo é suficiente para conferir
caracter técnico a invencdo. A CdR nesta decisdo considera que invencao,
interpretada a luz da EPC, deve ser “qualquer matéria com carécter técnico”.
Portanto a mencdo a hardware de computador, independentemente do
contributo técnico, numa reivindicacdo dirigida a um meétodo de negdcio, €
suficiente para ultrapassar uma objecdo de exclusdo baseada na néo

patenteabilidade de programas de computador enquanto tais.

Deste modo, a expressdo ‘“carater técnico” define um “pré-requisito para o

exame”, verificado antes da anélise a novidade, atividade inventiva e aplicagdo
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industrial, uma vez que estes “requisitos posteriores” apenas podem ser

aplicados a invencgoes.

O pedido de patente foi recusado. A invencdo foi vista como uma mistura de
caracteristicas técnicas e ndo-técnicas, e avaliada no que diz respeito a exigéncia
de atividade inventiva, tendo em conta apenas as caracteristicas que contribuem
para um caracter técnico (em conformidade com os principios da T 641/ 00).
N&o foi encontrado qualquer passo do processo reivindicado que tenha sido
concebido "de tal forma que seja particularmente adequado para ser realizado
num computador" para que pudesse contribuir de uma maneira técnica, para a
atividade inventiva. Um passo de método particular, que poderia ter sido um
candidato por implicar contribuicdo técnica, foi considerado pela CdR resultar
afinal de "uma medida de rotina de programacdo bem ao alcance da pessoa

competente”.
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Caracteristicas como recolha e avaliacdo de dados no ambito de um
método de investigagdo negocial ndo contribuem para o carater
técnico da invengdo se nao contribuirem para a solugédo técnica de
um problema técnico.

T 154/04 DUNS LICENSING ASSOCIATES / Estimar atividade de vendas —
2006 [14]

O pedido de patente em causa prende-se com a estimativa de atividades de

vendas em unidades de venda sem reporte a unidade central.

Nesta decisdo, a CdR estabeleceu, tal como em outras decisGes, que é legitimo
que uma reivindicacdo contenha uma mistura de caracteristicas técnicas e nédo-
técnicas, em que as caracteristicas ndo-técnicas até poderdo constituir a maior

parte da matéria reivindicada.

No entanto, a novidade e a atividade inventiva apenas poderdo ser baseadas em
caracteristicas tecnicas, que deverdo estar claramente definidas na
reivindica¢do. “As caracteristicas ndo-técnicas, na medida em que néo
interagem com a matéria técnica da reivindicacdo no sentido de resolver um
problema técnico, i.e. caracteristicas néo-técnicas ‘enquanto tais’, nao
proporcionam carater técnico e sdo portanto ignoradas na anéalise a novidade e

atividade inventiva”.
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Esta decisdo é importante no sentido de definir claramente que as caracteristicas
ndo-técnicas que ndo proporcionam o contributo para o carater técnico da
invencdo ndo podem proporcionar o cumprimento dos restantes requisitos,
sendo assim ignoradas aquando dos passos de analise da novidade e atividade

inventiva, no exame de patentes.
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G 3/08 2010

Opinido da Camara Alargada de Recuros do EPO, e indicou que a
doutrina produzida nas Camaras de Recurso da Patente Europeia é
evolutiva, mas ndo ha propriamente decisées conflituantes.

G 3/08 2010 [15]

Neste caso trata-se de uma opinido da Camara Alargada de Recurso (CAdR) do
EPO, em resposta a questdes colocadas pela entdo Presidente do EPO, Allison
Brimelow, relativamente a patenteabilidade de invenc¢des que implicam
programas de computador. As decisdes emanadas das Camaras de Recurso, de
acordo com as questdes colocadas, evidenciariam uma pratica em que algumas

decisdes conflituavam com outras.

Na opinido, a CAdR, considerou inadmissivel a pretensdo, por nao ter
encontrado na jurisprudéncia, nenhuma “questdo profundamente contenciosa
para avaliar a patenteabilidade de invencbes relacionadas com software”,
confirmando os critérios de analise ja referidos. A CAdR considerou que de
facto se verifica um desenvolvimento da jurisprudéncia, ndo existindo

realmente divergéncia entre diferentes decisdes.

A opinido contém ainda uma revisao da jurisprudéncia e uma confirmacédo da
abordagem estabelecida nomeadamente pelas decisdes T 641/ 00, T 258/ 03 e T
154/ 04.
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IV. Pratica de Exame no INPI

No seguimento da descricdo das principais decisdoes das CdR do EPO
relacionadas com a area das IIC — e que portanto formam a jurisprudéncia
europeia nesta area —, € agora importante explicitar de que forma essa
interpretacdo da lei determina o método de andlise a patenteabilidade da

matéria que ai se enquadra.

Concretamente, é importante explicitar o método de analise que determina qual
a matéria que é considerada técnica e qual é considerada ndo-técnica, e de que
forma esta determinacdo influencia a anélise aos requisitos de novidade e

atividade inventiva.

Do ponto de vista do potencial requerente de um pedido de patente, é
importante identificar quais as caracteristicas técnicas e quais as caracteristicas
que, apesar de aparentemente ndo-técnicas, contribuem para o carater técnico
da invencdo. Em grande parte dos pedidos de IIC, poderdo ser essas as

caracteristicas que conferem novidade e atividade inventiva a invencéo.
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Exame Formal

O Exame Formal e quanto as limitagées prevé a analise ao carater
técnico da matéria, existindo recusa nesta fase quando ¢ claro que nao

existe qualquer caracteristica técnica no pedido.

Em casos onde a matéria apresentada contenha apenas elementos
informaticos triviais, o pedido prossegue para publicagéo, tratando-se a
analise em detalhe no Relatério de Pesquisa com Opinido Escrita ou

em fase de Exame.
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Apresentado um pedido de patente no INPI, é realizado o exame quanto a
forma e quanto as limitacdes — incluindo-se nestas as ja referidas limitagdes

quanto ao objeto, ver capitulo Il —, determinado pelon®1 do artigo 65° do CPI.

Considerando a sua aplicacdo as IIC, tipicamente estas verificardo os critérios
definidos para as limitacbes quanto ao objeto analisados no referido exame,
pois uma IIC, por definicdo, contera caracteristicas técnicas, como por exemplo

um microcontrolador ou uma rede de dispositivos programaveis.

Apenas em casos onde a matéria apresentada se resuma a mateérias previstas no
n® 1 do artigo 52° do CPI (ver Fundamentos legais e Jurisprudéncia das
Cémaras de Recurso (CdR) do EPO) se levantard uma objecdo nesta fase, por o

pedido de patente ndo conter matéria técnica. Assim, e tendo em conta este tipo
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de casos, a recusa em fase de exame formal ocorrerd quando as reivindicacoes
ndo contiverem caracteristicas técnicas, ou quando todo o pedido ndo contiver

qualguer matéria técnica.

Deverd ser tido em conta que nesta fase, e de acordo com o n°2 do artigo 65°do
CPI, em caso de o pedido conter irregularidades o requerente é notificado,

tendo oportunidade para as corrigir no prazo de dois meses.
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Primeiro Passo: Carater téchico
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1. Que caracteristicas sao claramente técnicas e que caracteristicas

sdo aparentemente nio-técnicas?

2. Das caracteristicas aparentemente ndo-técnicas, quais contribuem

para o carater técnico da invengéao?

Todas as caracteristicas técnicas e aparentemente nao-técnicas que
contribuem para o carater técnico da invengao serdo consideradas no

segundo passo.

BPI BPI
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A analise a patenteabilidade de um pedido de patente da-se tipicamente em
duas fases: ap6s o Exame Formal, no Relatdrio de Pesquisa com Opinido Escrita
(RPOE), e apds a publicagdo do pedido e terminada a seguinte fase de oposicéo,

com o exame da invencgéo, de acordo com o n° 1 do artigo 68°do CPI.

No caso do RPOE, trata-se de uma analise preliminar para informar o
requerente sobre o potencial de patenteabilidade da matéria do seu pedido de
patente. No caso do Relatério de Exame, trata-se de um parecer vinculativo, que
leva a decisdo sobre a recusa ou concessdo do pedido de patente. Para
simplicidade, na presente explicagdo referir-se-4 apenas o Relatério de Exame,

sendo no entanto feita a mesma analise aqguando do RPOE.
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Tal como na fase de Exame Formal, caso o pedido contenha irregularidades
detetadas na fase de Exame (ver cronograma da pagina anterior), o requerente é
notificado, podendo sanar essas irregularidades no prazo de dois meses (de
acordo com o n° 5 do artigo 68° do CPI). Em caso contréario, isto é, caso ndo
existam irregularidades, o pedido sera concedido. Caso se verificar que na
resposta a notificacdo ainda subsistem objecdes a concessdo do pedido, o
requerente é novamente notificado, podendo agora corrigir as irregularidades
no prazo de um més (de acordo com o n° 6 do artigo 68° do CPIl). Apenas sdo
permitidas duas notificagdes nesta fase, existindo uma decisdo de concesséo,

concessao parcial ou recusa ap0s a segunda resposta a notificacao.

No exame de um pedido de patente para uma IIC, antes da analise dos
requisitos de patenteabilidade, € realizada a verificagdo de um pré-requisito
(absoluto) para a patenteabilidade: a existéncia de carater técnico. Veja-se que
novidade e atividade inventiva sdo requisitos relativos, analisados com
comparacdo ao estado da técnica. Assim, verifica-se quais as caracteristicas
técnicas presentes no pedido — como um dispositivo ou um elemento (servidor,
modem, etc.) ou um passo técnico (como transmissdao de dados sem fios,
aquisicdo de dados de um sensor de temperatura, etc.) — e quais as
caracteristicas aparentemente ndo-técnicas — como por exemplo um passo de
calculo matematico (calculo da média de um conjunto de valores, um algoritmo

de encriptacdo de um valor, etc.).

Das aparentemente ndo-técnicas verifica-se ainda quais contribuem para o
carater técnico da invencdo, avaliando se estas causam uma alteracdo na
natureza fisica ou no funcionamento técnico das caracteristicas claramente
técnicas ou se refletem consideragdes técnicas necessarias para levar a cabo a

invencao.

As caracteristicas aparentemente ndo-técnicas que verifiguem positivamente
este critério de avaliacdo serdo consideradas para a andlise do segundo passo,

onde se analisam os requisitos de patenteabilidade.
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Segundo passo: Requisitos de Patenteabilidade

Novidade
+Se o conjunto das caracteristicas — técnicas e aparentemente
nao-técnicas (que contribuem para o carater técnico) — presentes
na reivindicagado n&o é divulgado num unico documento do estado

da técnica, diz-se que a reivindicacao goza de novidade.

+A eventual novidade nao pode provir das caracteristicas

puramente n&o-técnicas, ou seja, o facto de estas estarem

presentes na reivindicagdo e ausentes do documento citado néao
contribui para a novidade. Para fins de analise, ¢ como se estas

caracteristicas nao fizessem parte da reivindicagao.
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O primeiro requisito de patenteabilidade a ser analisado no exame da invengéo
— tratando-se de uma analise realizada as reivindicacdes, devidamente
suportadas pela Descricdo — é o requisito da novidade (n° 1 do artigo 55° do
CPI).

Apenas as caracteristicas técnicas e as ditas caracteristicas aparentemente nao-
técnicas mas que contribuem para o carater técnico da invencdo (ver pagina
anterior) sdo pesquisadas e consideradas para a andlise da novidade. A
novidade de uma invencdo ndo podera provir de caracteristicas puramente nédo-
técnicas (portanto, as que ndo contribuem para o carater técnico da invencao)

[6], sendo estas ignoradas.
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PRATICA DE EXAME DE IIC Nl psvorongcora

Segundo passo: Requisitos de Patenteabilidade

Atividade Inventiva - Ambito da abordagem problema-solucao

+ Caracteristicas puramente técnicas ou que contribuem para o

carater técnico da invencao:

*por exemplo, um passo de calculo que leva a um
processamento mais rapido;

* contribuem para a solugéo do problema técnico (PT), e sdo
consideradas na andlise a atividade inventiva.

» Caracteristicas gue nao contribuem para o carater técnico

* por exemplo, um processo puramente administrativo;
« podem contribuir para a definigdo do PT, mas nunca para a

sua solugao, e séo ignoradas na analise a atividade inventiva.
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O segundo requisito de patenteabilidade a ser analisado no exame da invengéo
— tratando-se de uma analise realizada as reivindica¢cdes, devidamente
suportadas pela Descricdo — é o requisito da atividade inventiva (n° 2 do artigo

550 do CPI).

Tal como na analise da novidade, apenas as caracteristicas técnicas e
aparentemente ndo-técnicas mas que contribuem para o carater técnico (ver
Exame da Invencdo — Primeiro Passo) sdo consideradas para a analise da
atividade inventiva. Somente caracteristicas que contribuam para o carater
técnico da invengcdo — portanto proporcionando implicaces/ consideragdes
técnicas, envolvendo os elementos claramente técnicos — poderdo ser

consideradas nesta analise.
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Da mesma forma, no caso da analise da atividade inventiva de um pedido de
modelo de utilidade, uma caracteristica que ndo contribua para o carater técnico
da invencdo ndo podera gerar uma vantagem pratica ou técnica (ver alinea b)

don®2do artigo 120° do CPI).
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PRATICA DE EXAME DE IIC NPl sscomseos

Seqgundo passo: Requisitos de Patenteabilidade

Atividade Inventiva — Ambito da abordagem problema-solucio
+Caso as  caracteristicas  aparentemente  nao-técnicas
proporcionem um efeito técnico adicional:
+ estas caracteristicas sdo tratadas como quaisquer outras
caracteristicas claramente técnicas, uma vez que fazem parte
de uma invencdo, uma solugdo tecnica para um problema
técnico;

» Caso ndo proporcionem este efeito técnico adicional:
* tratam-se de considerages néo técnicas, sendo ébvias para
um perito na especialidade, por se tratarem de uma mera

automacdo de elementos ndo-técnicos.
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Para que um conjunto de caracteristicas aparentemente ndo-técnicas possa
contribuir para o cumprimento do requisito de atividade inventiva, o efeito que
essas caracteristicas proporcionam tera de consistir num efeito técnico adicional
(como no caso de controlo automatico de travdes ou alocacdo mais eficiente de
recursos de memoria num computador), sendo “adicional” na medida em que
ndo poderd naturalmente restringir-se a um efeito técnico “normal” e inerente
ao dispositivo eletronico no qual reside, como a alteracdo de correntes ou

tensdes nos seus circuitos.

Apenas num caso onde se verifique um efeito técnico adicional proporcionado
pelas caracteristicas aparentemente ndo-técnicas aqguando da sua interacdo com

as caracteristicas claramente técnicas, existe um potencial para que estas
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caracteristicas possam contribuir para a atividade inventiva. Noutros casos, dir-
se-4 que a automacdo dos elementos claramente técnicos para cumprirem um
objetivo nédo-técnico é dbvia para um perito na especialidade, como no caso do
envio de um voucher através de uma mensagem SMS ou do registo de trés
valores — nimero de contribuinte e nome do cliente e despesa associada — em
base de dados, Da rapida analise destes dois exemplos, depreende-se que a
inclusdo de caracteristicas deste tipo servird para resolver problemas ndo-
técnicos, como proporcionar um desconto a um cliente ou a gestdo contabilistica

de umaempresa.

Exemplos deste tipo serdo explicados em maior detalhe no capitulo seguinte.
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PRATICA DE EXAME DE IIC | NPl

Segundo passo: Requisitos de Patenteabilidade

Aplicacao Industrial
+ O critério de aplicagdo industrial de uma IlIC é cumprido
quase automaticamente, uma vez gue se trata de uma invengéo
fabricada tipicamente na industria da Eletronica (caso de um
dispositivo), ou passivel de ser utilizada nesta industria, por via de

ser implementada num dispositivo (caso de um método).
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O terceiro requisito de patenteabilidade a ser analisado no exame da invencdo é

o requisito da aplicacdo industrial (n°® 3 do artigo 55° do CPI).

A aplicacdo industrial de uma IIC é cumprida na maioria dos casos, por o
método associado a invencdo ser implementado num computador ou

dispositivo programavel, passivel de ser fabricado na indlstria da eletrénica.
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PRATICA DE EXAME DE IIC .

Clareza das reivindicagoes

1. Meétodo implementado em computador para gestdo remota de dados, espoletado
pela rececdo por parte de um servidor de um pedido de insercao de dados de um
dispositivo remoto através de uma rede de comunicagbes e caracterizado por
adicionalmente

verificar as credenciais digitais de acesso do dispositivo remoto, integrantes da
mensagem de pedido de insercéo;

em caso de as credenciais digitais fazerem oarte da base de dados de aceso,
guardar o contetdo do pedido de insercdo da base de dados de dispositivos
cliente.

2. Sistema computacional para gestdo remota de dados caracterizado por
implementar o método da reivindicac&o 1 e conter os seguintes elementos:

um servidor com base de dados de dispositivos cliente e base de dados de
acesso

. um dispositivo remoto.
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Um requisito importante na andlise do caderno das reivindicagbes é o de

clareza, enunciado no n°® 3 do artigo 62° do CPI. Existindo diferentes tipos de

erro, um dos mais comuns a surgir na area das IIC consiste na mistura de

categorias de reivindicacdo. Poderdo existir reivindicacbes nas diferentes

categorias de reivindicacao, existindo quatro diferentes categorias (dispositivo,

produto, método e uso), que se podem enquadrar em dois tipos:

—  entidade:
. dispositivo (como uma maquina ou um aparelho);

. produto (o resultado de um processo);

- atividade:
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. método ou processo (um conjunto de passos ou regras para operar
uma maquina ou Varios equipamentos);

. uso (a aplicacdo dada a um produto, metodo ou dispositivo).
No exemplo da imagem anterior (meramente ilustrativo), a invencdo é
reivindicada em duas reivindicacGes: as caracteristicas relacionadas com o
método implementado por computador estdo presentes na reivindicagdo
independente 1 (na categoria método) enquanto as caracteristicas relacionadas
com o sistema que implementa o método em questdo estdo presentes na

reivindicacdo 2 (na categoria dispositivo).

Caso apenas fosse apresentada uma reivindicacdo, que contivesse as
caracteristicas de método e de dispositivo/ sistema, levantar-se-ia uma objecédo
quanto a clareza dessa mesma reivindicacdo, precisamente por existir uma

mistura de categorias de reivindicagéo.
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PRATICA DE EXAME DE liIC

Caracteristicas claramente técnicas

Sao tipicamente consideradas como caracteristicas claramente
técnicas:
‘passos de operacdo dos meios técnicos (comunicagbes entre
dispositivos, com ou sem fios, armazenamento de dados, atuagéo
de periféricos de saida, como luzes ou colunas de som, ou
periféricos de entrada, como teclados ou ecras tateis, etc.);
* 0S proprios meios técnicos (microprocessador, meméria, cabo,
transcetor, teclado, etc));
« dados fisicos em si (temperatura, tempo, aceleragdo, imagem,

etc.).

S&o consideradas como caracteristicas claramente técnicas, no &mbito das IIC,
passos de operacdo dos meios técnicos, como a transmissdo de dados entre dois
dispositivos, 0 armazenamento de dados, a injecdo de um sinal num meio fisico,
0 acender de uma luz por acdo de um microcontrolador, a detecdo de interacdo
por parte de um utilizador, através de um botdo ou um ecra tatil. No fundo,
qualquer passo de método que se prenda com a operacdo de meios técnicos.
Este tipo de caracteristicas figuraria portanto numa invencdo onde estivesse
envolvido um método, sendo que tipicamente numa IIC terd de existir um
método, que representa 0s passos realizados pelos diferentes elementos de um
sistema ou aparelho, realizados através de programa(s) de computador. Com
base nestas caracteristicas, & possivel redigir uma ou mais reivindicaces de

método.

Por outro lado, e obviamente, os préprios meios técnicos também sdo
considerados caracteristicas claramente técnicas. Séo exemplos
microcontroladores/ computadores, memorias, transcetores com ou sem fios,
teclados, camaras, servidores com base de dados, dispositivos terminais de
utilizador, etiquetas identificativas (como tags RFID ou NFC), etc. Estas

caracteristicas fariam portanto parte de uma IIC onde exista um sistema ou
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aparelho, sendo portanto possivel redigir uma ou mais reivindicacbes de

entidade/ aparelho.

Também os dados fisicos, como provenientes de sensores ou unidades de

digitalizacdo sdo considerados como caracteristicas claramente técnicas.
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PRATICA DE EXAME DE liIC

Caracteristicas aparentemente nao-técnicas com contribuigio

para o carater técnico

No ambito das IIC os seguintes casos s&o considerados como
envolvendo uma contribuicao para o carater técnico da invengao:
* métodos de processamento de dados fisicos (temperatura, dados
de uma imagem, aceleragéo, etc.) ou envolvendo consequéncias
no meio fisico;
» métodos processamento que afeta a forma como o computador

opera (poupanc¢a de memoria, melhotria da seguranga, etc.).

Das caracteristicas aparentemente ndo-técnicas, consideram-se como
indicadores para a existéncia de uma contribuicdo para o carater técnico o facto
de essas caracteristicas estarem associadas ao processamento de dados fisicos —
sendo esse tipo de dados em si técnico —, ou a realizacdo desses passos provocar

consequéncias (leiam-se altera¢gdes) no meio fisico.

Poderd ser dado como exemplo o controlo de uma maquina industrial,
realizado por um processador, que efetua continuamente o calculo de uma
média temporal de valores de processo adquiridos por sensores, comparando o
resultado com um limite inferior e um limite superior. Caso algum deles seja
ultrapassado, o processador atua desencadeando automaticamente um
qualquer procedimento, previamente definido, tendente a repor a maquina em
estado que corresponda a uma média temporal de valor situado entre os

referidos limites.

Apesar de as caracteristicas aparentemente ndo-técnicas dizerem respeito a um
método matematico (primeiro um calculo da média e seguidamente uma
comparacgdo), o facto de tratarem dados fisicos (valores do processo industrial) e
de terem consequéncias sobre o meio fisico (a atuacdo automética do

procedimento de reposi¢do) proporciona a existéncia de um contributo para o
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carater técnico da invencdo que consiste num efeito técnico adicional de atuacdo
sobre o estado da maquina. Consequentemente, estas caracteristicas seriam
consideradas ndo s6 na analise da novidade como poderiam contribuir para o
cumprimento do requisito de atividade inventiva, precisamente por
proporcionarem um efeito técnico adicional, que vai para além da alteracdo das

correntes e/ ou tensdes nos circuitos entre sensores, processador e atuadores.

Também se considera como um indicador para a existéncia de contribuicdo
para o carater técnico da invencdo o facto de as caracteristicas aparentemente
ndo-técnicas afetarem a forma como o computador funciona, ou as suas
caracteristicas. Podera consistir numa operacdo matematica que altera as
propriedades dos dados tratados por um processador, como no caso da
compactacdo de dados ou da encriptacdo/ desencriptagdo de uma mensagem,
ou num mecanismo de determinacdo de tarefas prioritdrias num sistema

operativo.

Outro exemplo podera consistir num esquema de encriptacdo de mensagens,
nomeadamente através de chave assimétrica. A encriptacdo e a desencriptacdo
das mensagens sdao mais uma vez implementacdes de processos matematicos
que, no entanto, atuam sobre os meios técnicos (os dados a transmitir,
encriptados pelo emissor e desencriptados pelo recetor) de tal forma que
tornam a comunica¢cdo mais segura, tornando mais dificil o acesso por parte de
terceiros, que possam intercetar a mensagem. Novamente, diz-se que existe
uma contribuicdo para o carater técnico, na medida em que as caracteristicas
ndo-técnicas tém implicacGes técnicas sobre os elementos claramente técnicos.
Para além disso, estas caracteristicas proporcionam um efeito técnico adicional,
de aumento da seguranca da comunicacdo, que vai além da alteracdo dos bits

transmitidos por encriptacdo da mensagem.

Considere-se outro exemplo, onde dados fisicos relativos a consumo energético
de diferentes unidades industriais de uma empresa sao enviados para um

servidor central, onde é calculado o total de gasto econdémico e um indice de
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poluicdo, sendo esses valores disponibilizados através de uma plataforma online
a administracdo da empresa e as diferentes equipas de gestdo de cada unidade.
Neste exemplo, existem claramente elementos técnicos: sensores, processadores,
unidades de transmissdo de dados, um servidor central, etc. Existem também
caracteristicas aparentemente ndo-técnicas: os calculos dos valores de gastos e

de poluigéo.

No entanto, o estudo deste pedido reduzir-se-a a uma rede de comunicacdes
onde dados de sensores sdo levados a terminais remotos. Isto porque as
caracteristicas aparentemente ndo-técnicas ndo interagem tecnicamente com as
caracteristicas técnicas no sentido de resolver um problema técnico, pois o seu
proposito € de um ambito econdmico e intelectual: cadlculo de quantias gastas e
de um indice de poluicdo, ndo havendo consequéncias técnicas provenientes
destes calculos para além da sua disponibilizacdo online. Assim, apesar destes
calculos correrem no servidor, ndo levam a um efeito técnico adicional, pois
sendo o seu ambito intelectual/ negocial, os seus efeitos técnicos sdo “normais”,

de meras alteragdes dos circuitos aquando do calculo.
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V. Exemplos praticos

comentados

Abaixo sdo apresentados e comentados alguns exemplos préticos ou exemplos-
tipo, adaptados de situacbes reais e simplificados para efeito pedagdgico.
Pretende-se assim exemplificar os conceitos de invencdo, de ndo-invencdo, de
caracteristica claramente técnica, de caracteristica aparentemente nédo-técnica
mas que contribui para o carater técnico da invencdo e ainda de caracteristica
puramente ndo-técnica. Pretende-se também exemplificar o papel que cada uma

desempenha no exame de um pedido de protecdo para uma IIC.
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Método para fazer negoécios

Método matematico

Um método para requisitar

Um método de calculo

requisicdo de albuns pela
Internet caracterizado por um

caracteristicas
técnicas bem

por determinar o maior
divisor comum entre dois

albuns musicais n3o técnico caracterizado por determinar | nao técnico
caracterizado pelo facto de o 0 maior divisor comum entre

cliente requisitar um album, dois inteiros n&o negativos p

indicar o n® de sécio e eq.

receber o dlbum. Um meétodo de calculo técnico mas
Um método implementado técnico mas implementado em com

em computador para com computador caracterizado caracteristicas

técnicas bem
conhecidas

primeiro servico web que

(...)um segundo passo (...)

cliente requisitar um album, cohhecidas inteiros ndo negativos p e g.

|nd|c§r ° n‘flge soclo € Um método implementado Carater técnico
receber o album. em computador e com detalhes
Um método implementado Carater caracterizado pela de

em computador para técnico e com || transmiss&o encriptada de implementacéo
requisicao de albuns pela detalhes de dados pela Internet e que técnica
internet através de servicos implementa- contém um primeiro passo

web caracterizado por um c3o técnica de determinac&o do divisor

inclui (...) objetos XML e (...)
|

Adaptado de KRUSPIG, S., "Computer-implemented inventions (CII) at the EPO*, 8 de junho de 2011

Considere-se o primeiro par de exemplos (primeira linha da tabela), o relativo a
matéria ndo-técnica. Note-se que, nem no exemplo do método de negdcio, nem

no exemplo do método matematico, existe qualquer caracteristica técnica.

A concecdo ou idealizacdo da sequéncia de passos de requisitar um album,
indicar um nimero de socio e recebé-lo é, em si mesma, uma consideracao de
natureza abstrata puramente intelectual, ou seja, € uma atividade que pode
ocorrer exclusivamente ao nivel mental, na area das ideias e métodos de

negocio. Nao héa aqui, pois, qualquer consideracdo técnica envolvida.

Da mesma maneira, a operacdo de calculo que tem como resultado um
determinado numero é definida exclusivamente por considera¢cdes meramente
aritméticas ou puramente matematicas. Ndo ha qualquer caracteristica técnica

envolvida.

Uma invencdo é uma solucdo técnica para um problema técnico. Abstracdes
puramente intelectuais, isto é, consideracdes e efeitos que possam ter lugar ao

nivel exclusivamente mental, sdo desprovidas de carater técnico,

independentemente de qualquer consideracdo que possa ser feita sobre a sua
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complexidade e mesmo que, para si, sejam concebiveis realiza¢bes técnicas ou
reducbes a pratica. Se estas Gltimas ndo forem explicitadas, entdo a matéria em

causa pode existir exclusivamente ao nivel mental.

Portanto, uma “criacdo” que envolva apenas consideragdes e efeitos de
natureza exclusivamente mental ¢ apelidada “ndo-inven¢do”. Em particular,
ideias e métodos de negdcio e métodos matematicos, enquanto tais, encontram-
se nestas condicdes, sendo, portanto, ndo-invencbes. Tal é o caso dos métodos

do par de exemplos acabado de analisar.

Ja no segundo par de exemplos (segunda linha da tabela), apresenta-se uma
mistura de caracteristicas ndo-técnicas e de caracteristicas técnicas. Repara-se na
presencga explicita de “computador” e de “internet” no método de negocio e de
“computador” no método matematico. Ora, interpretando “computador” como
méaquina programavel para executar um conjunto de operacdes aritméticas ou
I6gicas, 0 mesmo é um objeto com carater técnico. De maneira semelhante,
interpretando “internet” como rede de computadores interconectados, a mesma

também constitui um objeto com carater técnico.

As restantes caracteristicas do segundo par de exemplos sdo as mesmas do
primeiro. Assim, o método de negdcio e 0 método matematico deixam de ser
puras abstracdes intelectuais, pois sdo executados em maquinas, chamadas
“computadores”, ou numa rede de tais maquinas interconectadas, chamada
“internet”. Com efeito, como ja se viu, é preciso que a apresentacdo do método
em causa explicite essas caracteristicas tecnicas, para que a elas fique

vinculativamente ligado. Se assim ndo for, mesmo que as ditas caracteristicas

possam ser pensadas como adequadas para executar o método, este ndo ganha
carater técnico sO por isso. Portanto, para que o método tenha carater técnico
ndo basta que ele possa ser executado em maquinas; ele tem que ser executado
em maquinas. Ser executado em maquinas ndo pode ser uma mera opgdo para o

método, se se quiser que 0 mesmo ndo esteja excluido da protecao.
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A presenca de caracteristicas técnicas confere, por si sO, carater técnico a um
método. Ndo importa o grau de trivialidade das ditas caracteristicas. Dito de
outra maneira, um método que envolva efetivamente caracteristicas técnicas
ndo perde carater técnico, nem pelo facto de incluir igualmente caracteristicas
ndo-técnicas, nem pelo facto de as suas caracteristicas técnicas serem triviais.
Portanto, ndo sera excluido da protecdo em qualquer uma dessas situacdes.
Todavia, continua a ter que verificar os requisitos de novidade e de atividade

inventiva, impostos a qualquer invencdo, para que possa ser protegido.

Finalmente, ao terceiro par de exemplos aplicam-se, no essencial, as
consideracbes acabadas de fazer acerca do segundo. Contudo, h& a notar agora
que 0s metodos em causa ja apresentam maior pormenor técnico. Embora o
pormenorizar das caracteristicas técnicas dos métodos ndo seja necessario para
evitar a sua exclusdo da protecdo, é, em principio, necessario para que venham

a verificar os requisitos de novidade e de atividade inventiva.
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comcontribui¢ao parao sem contribuigao parao
carater técnico carater técnico

controlo de travées num carro

comunicag&o mais rapida entre
telemoveis

alocacéo de recursos num
sistema operativo

operagao de decisao de uma
maguina em linha de produgéo

Tem carater técnico um método que produza como efeito exterior a um
computador no qual seja executado, por exemplo, o controlo de travdes de um
carro ou a operacdo inteligente de uma maquina numa linha de producdo. Isto
porque os ditos efeitos sdo, eles mesmos, de natureza técnica. Mas o carater
técnico do método ndo implica que o efeito em causa resida fora de um
computador em que seja executado. Assim, também tem carater técnico um
método que tenha como efeito, por exemplo, a comunicagdo mais radpida entre
telemdveis ou a alocacdo de recursos no proprio sistema operativo. Estes efeitos

também sdo de natureza técnica (tal como referido no capitulo 1V).

Por outro lado, um método que, em si mesmo, ndo inclua qualquer
caracteristica técnica, nem implique qualquer consideracdo técnica, ndo ganha
carater técnico s6 pelo facto de produzir efeitos que ndo sejam de natureza
técnica. Assim, por exemplo, um método que apenas produza um efeito estético
numa imagem ou numa sequéncia de imagens, que redefina regras de um
leildo, que resulte numa determinada maneira de reservar viagens de avido, ou
de conduzir a certos valores fiscais, se ndo tiver, ja a partida, carater técnico,
também ndo o ganha se apenas proporcionar efeitos como os apresentados,

uma vez que estes ndo sdo de natureza técnica.
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Em linha com o ja visto acima, na discussdo do primeiro exemplo préatico, se o
método, a partida, ja tiver carater técnico, o facto de apresentar efeitos de
natureza ndo-técnica ndo lhe retira, como € evidente, carater técnico.
Simplesmente nenhum desses efeitos pode contribuir, nem para a novidade,
nem para a atividade inventiva. Isto serd tratado com pormenor em exemplos

praticos seguintes.

Os exemplos apresentados como “com contribuigdo para o carater técnico” sdo
exemplos tipicos de casos onde se verifica um “efeito técnico adicional” (ver
Capitulo 1V) proporcionado por caracteristicas aparentemente ndo-técnicas.
Apesar de poderem existir métodos implementados por computador,
nomeadamente com passos matematicos (matéria a partida excluida pelo n° 1
do artigo 52° do CPI), que permitem proporcionar efeitos desse tipo, diz-se que,
quando interagindo com elementos claramente técnicos (como sensores,
microcontroladores/ computadores, memarias ou modems), essas caracteristicas

aparentemente ndo-técnicas proporcionam um efeito técnico adicional.
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EXEMPLOS PRATICOS |0l e,

Exemplo| - exclusdo

Um meétodo para controlar o pagamento e entrega de conteudos, caracterizado por
conter os seguintes passos:

— um fornecedor recebe um pedido de conteudo de um utilizador;

— o fornecedor acede a informacéo de conteudos que descreve o contetido
requisitado;

— o fornecedor acede a um conjunto de regras que contém pelo menos uma
regra relacionada com o pagamento, o teor do conteudo requisitado e a
informacé&o geografica do utilizador;

— determinar a localizagdo geografica do utilizador

— o fornecedor determina se o contetido requisitado cumpre a pelo menos
uma regra;

+ se sim, o conteudo requisitado é gratuitamente entregue ao utilizador;
+ se nido, enviar um pedido de pagamento ao utilizador.

Guia de Legislagdo e pratica de Exame no INPI paraa éreadas 11C

Este exemplo trata de um método de negdcio. Em particular, de um método que
permite a um comprador adquirir um bem gratuitamente, em certas condigdes.
A verificacdo dessas condicdes por parte de um vendedor, com base em
informacéao fornecida por um comprador, em informacao relativa ao mesmo e

num conjunto de regras pré-definido, constitui o método em causa.

Note-se como o meétodo ndo apresenta qualquer caracteristica técnica. Para
comecar, as atividades “pagamento” e “entrega de contetidos”, ndo implicam,
em si mesmas, qualquer caracteristica técnica, pois nem elas préprias o sao,
nem envolvem qualquer consideracao técnica para que possam ser concebidas.
E certo que facilmente se pode imaginar uma execucdo técnica para o
pagamento e para a entrega de contetudos: basta pensar, por exemplo, no
descarregar, a partir de algum servidor, via Internet, com destino a um
computador local, de um conteddo musical contra pagamento por cartdo
eletronico de crédito. Todavia, nada disto consta na apresentacdo do método
acima feita. Como também n&o consta mencéo a qualquer outra caracteristica

técnica, como se vé de seguida.

57



in

wannan 03 propriedade industrial

pl instituto nacional Guia de Legislagdo e pratica de Exame no INPI paraa éreadas 11C

|ﬂ p | instituto nacional
i da propriedade industrial

EXEMPLOS PRATICOS

Exemplol - exclusao
Um método para controlar o pagamento e entrega de conteudos, caracterizado por
conter os seguintes passos:

— um fornecedor recebe um pedido de conteudo de um utilizador;

— o fornecedor acede ainformacéo de contelidos que descreve o conteudo
requisitado;

— ofornecedor acede a um conjunto de regras que contém pelo menos uma
regra relacionada com o pagamento, o teor do conteltido requisitaco e a
informagao geografica do utilizador,

— determinar a localizacdo geografica do utilizador

— o fornecedor determina se o contelido requisitado cumpre a pelo menos
uma regra;

+ se sim, o conteudo requisitado e gratuitamente entregue ao utilizador;
+ se nado, enviar um pedido de pagamento ao utilizador.

Aspetos nao técnicos

Aspetos claramente téchicos

nenhum

As atividades que ocorrem entre o lado do utilizador ou comprador e o lado do
fornecedor ou vendedor, mais ndo sdo do que pura troca de informacéo, assim
mesmo, em abstrato. Por um lado, o contetdo da informacéo € de natureza nédo-
técnica, pois consiste apenas em informacdo sobre conteudos e sobre o proprio
comprador; nenhuma informacdo sobre qualquer grandeza fisica esta
envolvida. Por outro lado, em parte nenhuma da apresentacdo do método é
feita qualquer mencdo explicita, nem a qualquer suporte fisico para a dita troca
de informacdo, nem a qualquer formato de informacdo especificamente

adaptado a sua transmissdo num tal suporte.

Finalmente, hd um conjunto de atividades, executadas pela parte do vendedor,
as quais consistem na comparacdo da informacdo fornecida pelo comprador e
da informacdo relativa ao mesmo com um conjunto de regras previamente
estabelecido. Aplica-se aqui exatamente 0 mesmo raciocinio que o aplicado no
paragrafo imediatamente acima no que respeita a troca de informacgdo entre

comprador e vendedor.

Independentemente de qualquer possivel consideracdo sobre a sua
complexidade, o método do exemplo que tem vindo a ser estudado pode ter

lugar ao nivel exclusivamente mental.
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Posto isto, vé-se que o método acabado de analisar ndo apresenta qualquer
caracteristica técnica, nem sequer uma da maior banalidade como, por exemplo,
“computador”. Esta-se, pois, perante um metodo excluido da protecdo, porque
ndo pode ser considerado, sequer, como uma invencao. Isto ndo invalida, claro,
que 0 método em causa possa ser uma “cria¢do”, eventualmente até com um
carater “inovador”, nalguma acegdo que se queira atribuir a esse termo. Mas
certamente essa acecdo ndo € técnica, pelo que o método € assunto que,
enquanto tal, ndo interessa ao direito de patentes. Portanto, nao é feita qualquer
avaliacdo da novidade, muito menos da atividade inventiva, pois estes sdo
conceitos que, em direito de patentes, pura e simplesmente ndo se aplicam a

ndo-invencdes; aplicam-se a invencdes e sO a estas.
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Exemplo Il — nao exclusao
Um meétodo implementado em computador para controlo de pagamentos e entrega de
contelidos num sistema computacional que compreende um terminal de utilizador, um
servidor de fornecedor e uma base de dados, ligados entre si através de uma rede
de comunicagdes, caracterizado por conter os seguintes passos:

<o servidor do fornecedor de receber uma solicitacdo de conteudo a partir do
terminal do utilizador;

+ o servidor do fornecedor aceder a informacdes que descrevem o contelido
solicitado através da base de dados;

+ o servidor de fornecedor aceder a informacSes de regras através da base de
dados que descrevem pelo menos uma regra que esta relacionada com a
informacao de pagamento, o teor do contetdo solicitado e a informacao geografica
do utilizador;

« determinar a localizac&o geografica do utilizador;

+ o servidor de fornecedor determina se a pelo menos uma regra é satisfeita;
+ se sim, distribui o conteudo solicitado para o terminal de utilizador
» se nao, transmite um pedido de pagamento ao terminal de utilizador.

5 Soi gl
mmm Métodode negécio + § v,

Este exemplo é também relativo a um método de negédcio. As regras de negdcio
que o método apresenta sdo exatamente as mesmas que as do método do
exemplo pratico anterior, ja exaustivamente analisado. Mas os dois métodos sdo
diferentes entre si. O segundo método, agora a ser abordado, tem carater
técnico, pois ele é executado em suporte informético, ou seja, ndo pode ser

executado de maneira exclusivamente mental.

As caracteristicas “terminal de utilizador”, “servidor de fornecedor”, “base de
dados” e “rede de comunicagdes” sdo caracteristicas técnicas nas quais tém

suporte fisico passos do método, o que confere automaticamente carater técnico

a cada um dos passos envolvidos e, claro, ao método como um todo. Assim
sendo, este método ndo estd excluido da protecdo, ou seja, ndo faz parte do
ambito da lista de limitacfes quanto ao objeto da protecdo definidas pelo artigo
52° do CPI. Isto tem como consequéncia que o método tenha que ser estudado
quanto a verificacdo dos requisitos de novidade e de atividade inventiva.
Portanto, um pedido de protecdo para o método pode ser recusado por falta de
novidade e/ ou por falta de atividade inventiva, mas ndo pode ser recusado por

exclusao.
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EXEMPLOS PRATICOS

Exemplo Il — Método de negdcio implementado em comp.

Aspetos Claramente Técnicos Aspetos/processo ndo-técnicos

Um método implementado em computador
caracterizado por conter

- um servidor que recebe dados de um

terminal através de uma rede de O mesmo método de
comunicagées; negdcio do exemplo |
- acesso por parte do servidor a uma

base de dados;

- processamento por parte do servidor
dos dados recebidos;

- o servidor transmite o resultado de
volta para o terminal.
T Nao existe interacao técnica |
N&o contribui para o carater técnico da invencao

A matéria da reivindicagéo define aspetos técnicos e néo técnicos,
pelo que tem carater técnico.

— Avaliagio da Novidade e Atividade Inventiva

Continuando na andlise do segundo método de negdcio, verifica-se que as suas
caracteristicas relacionadas com a natureza da informacdo trocada e com as
regras de negdcio pré-definidas, as quais sdo agora apelidadas “aparentemente
ndo-técnicas"”, ndo interagem com as suas caracteristicas de troca de dados entre
terminal e servidor, de acesso deste a uma base de dados e de processamento de
dados, agora apelidadas “claramente técnicas”. Isto significa que as primeiras
ndo sdo suscetiveis de causar qualquer modificacdo na natureza fisica nem no
funcionamento técnico das ultimas. Além disso, também ndo refletem qualquer
consideracdo técnica necessaria para levar a cabo a invencdo. Assim, neste
exemplo, todas as caracteristicas aparentemente ndo-técnicas sdo apelidadas

“puramente ndo-técnicas”.

De facto, as caracteristicas de negocio apresentadas ndo fazem um computador,
nem uma base de dados, nem uma rede de comunicac¢des operar de maneira
fisica ou tecnicamente diferente daquela que seria, se outro qualquer método de
negocio estivesse a ser executado, em vez daquele que até agora tem sido
considerado. E, evidentemente, este ndo envolve qualquer consideracao técnica

para o funcionamento técnico, nem dos computadores, nem da base de dados,
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nem da rede de comunicagdes, uma vez que estes sdo perfeitamente capazes de

funcionar sem a existéncia do método.

Em consequéncia do que ja foi visto, uma mistura de caracteristicas
provenientes de uma ndo-invencdo, com caracteristicas provenientes de uma
invencdo, resulta numa invencdo. Portanto, o método em estudo, considerado

no seu todo (técnico e ndo-técnico), € uma invencao.

No que respeita ao requisito de novidade, o metodo é novo se ndo fizer parte do
estado da técnica. Por sua vez, o estado da técnica € constituido por tudo o que
foi publicado antes da apresentacdo do pedido de protecdo para o método. Mas,
como o préprio nome indica, o estado da “técnica” diz respeito a matéria
anterior conhecida, sendo que a anélise € realizada somente aquela matéria que
tiver carater técnico. Portanto, de “tudo” o que foi publicado, € irrelevante a
matéria ndo-técnica. Entdo, a comparacao do método da invencdo com o estado
da técnica é feita exclusivamente ao nivel das caracteristicas técnicas que, neste

caso, sdo somente as referidas caracteristicas claramente técnicas.

Para efeito da avaliacdo da novidade, tudo se passa como se as caracteristicas
puramente ndo-técnicas estivessem ausentes do método. Sdo aqui

deliberadamente ignoradas.

Posto isto, se a matéria técnica do método em estudo, constituida por todas as
caracteristicas técnicas de todos 0s seus passos e na mesma sequéncia destes,
ndo tiver sido divulgada em documento Unico da técnica anterior, entdo o

método é novo.

Por exemplo, o método em estudo é novo se um método divulgado em
documento Unico da técnica anterior, a mais proxima (relembre-se, o
documento da mesma 4&rea técnica com maior numero de caracteristicas
técnicas em comum), apresentar uma comunicacdo direta entre o terminal do
utilizador e o servidor do fornecedor, em vez da comunicagdo entre os dois

computadores por rede de comunicacdes.

62



[ ] L ]
|n p| instituto nacional

\ \ , Guiade Legislacao e prética de Exame no INPI paraa areadas 1IC
wannan 03 propriedade industrial gislacsoep P

Como exemplo contrério, se existir um documento Gnico da técnica anterior que
divulgue todas as caracteristicas técnicas de todos os passos do metodo e na
mesma sequéncia destes, e as Unicas caracteristicas distintivas do método em
relacdo ao documento forem a sua disponibilizacdo gratuita de conteudo e/ ou a
sua consideracdo da localizagdo geografica do utilizador, entdo o método
continua a ndo ser novo. N&o ganha novidade s6 pelo facto de incluir
caracteristicas comerciais e/ ou geograficas diferentes das do método ja

conhecido do documento em causa.

A tabela abaixo resume as consideracfes acabadas de fazer sobre a andlise da
novidade de métodos que apresentam uma mistura de caracteristicas técnicas e

nao-técnicas.

Lo 3 Técnicas
Caracteristicas do método em
. N Falta pelo menos
documento anterior Unico Estdo todas
uma
- Ausentes . L . . .
N3o-técnicas N3o ha novidade Ha novidade
Presentes

No que diz respeito ao requisito de atividade inventiva, 0 método é inventivo
se, para um perito na especialidade, ndo resultar, de maneira evidente, do
estado da técnica. Aqui, obviamente, o estado da técnica é o definido acima.
Resta saber qual é a especialidade do perito. Ora, sendo-se coerente com todas
as consideracOes até agora feitas sobre carater técnico e ndo-técnico, entende-se

que a especialidade do perito é, necessariamente, uma especialidade técnica.

Isto significa que os conhecimentos que o perito tem sdo todos de natureza
técnica, na especialidade técnica em que a invencdo se enquadra. Neste caso, a
especialidade tecnica é processamento informatico de dados. O referido perito
ndo possui necessariamente conhecimentos nédo-técnicos. Entdo, confrontado
com o problema técnico, nunca incluird consideracdes ndo-técnicas ao procurar

resolvé-lo. Muito menos procurara resolver qualquer problema néo-técnico.
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Todas as consideracdes ndo técnicas julgadas pertinentes sdo-lhe fornecidas a

priori. A sua tarefa €, simplesmente, executa-las.

Na definicido do problema técnico objetivo, sdo tidas em conta todas as

caracteristicas da invencdo, técnicas e ndo-técnicas. No caso em apreco, trata-se
de um metodo de negdcio definido por caracteristicas que sdo claramente

técnicas e por outras que sdo puramente ndo-técnicas, como ja se viu.

As caracteristicas puramente nao-técnicas definem um objetivo a atingir numa
adrea ndo-técnica e fazem parte do dito problema apenas como uma
especificacdo de requisitos fornecida a um perito na area técnica em causa,
como parte do enquadramento do dito problema, em particular, como uma

restricdo a observar.

A formulacdo do dito problema tem de ser tal que ndo haja possibilidade de a
sua solucdo (e, portanto, a possivel atividade inventiva) provir de qualquer

caracteristica puramente ndo-técnica.

Na analise da solucdo do problema técnico objetivo, apenas sdo tidas em conta
as caracteristicas que contribuem para o carater técnico da invencdo. No
presente caso, apenas sdo consideradas as caracteristicas claramente técnicas do
método de negdcio. Portanto, valem para a andlise da atividade inventiva, todas
as consideracOes acima feitas sobre a analise da novidade, no que respeita as

caracteristicas a considerar e no que respeita as caracteristicas a ignorar.

Em consonéncia, esta o facto de o perito na especialidade ndo possuir qualquer
conhecimento ndo-técnico. Como ndo possui um tal conhecimento, ndo pode

incluir caracteristicas ndo-técnicas como parte da solucdo para o problema

técnico objetivo. Pelo contrario, caracteristicas ndo-técnicas sao-lhe

apresentadas, a partida, como parte do problema e apenas como

enquadramento pelo qual ele deve balizar a sua intervencdo técnica. As

consideracbes técnicas adicionais que o perito se vé obrigado a fazer para
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resolver o problema técnico objetivo dentro do enquadramento ndo-técnico que
Ihe é imposto, estdo no &mbito da sua rotina de trabalho, pois mais ndo séo do

que meras automacdes ou traducdes informaticas de abstragdes intelectuais.

Por exemplo, se o valor a cobrar em determinada venda de um conteddo tiver
de ser nulo de acordo com as regras do negdcio, 0 perito apenas tem de
restringir o seu trabalho a produc¢do do valor final “zero” para o preco. E,
claramente, outro valor qualquer para o preco poderia ser tomado neste
contexto, mas, para o perito, tal é irrelevante. A potencial diferenca no impacto
comercial da politica de pregos é algo ignorado pelo perito, pois a sua pericia é

em processamento informatico de dados e ndo em ideias e métodos de negdcio.

Veja-se que, neste exemplo, as caracteristicas aparentemente ndo-técnicas néo
poderiam proporcionar o dito efeito técnico adicional (ver capitulo V),
proporcionando apenas, como referido no paragrafo anterior, que as
caracteristicas claramente técnicas realizem efeitos técnicos normais, como
alteracdo de correntes e tensdes nos circuitos elétricos (nas comunicacgdes) ou

alteracdo do estado de transistores de memorias (em armazenamento de dados).

Consequentemente, estas caracteristicas ndo poderdo proporcionar um
cumprimento do requisito de atividade inventiva, tratando-se de uma mera
automacdo dos elementos técnicos (o servidor, os dispositivos terminais, etc.)
para cumprir com um objetivo ndo-técnico (a venda de um produto, o registo

de um dado negocial, etc.).
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EXEMPLOS PRATICOS

Exemplo lll - Método de negdcio implementado em comp.

Um metodo implementado em computador para controlo de pagamentos e entrega de
contetidos hum sistema computacional que compreende um terminal de utilizador, um
servidor de fornecedor € uma base de dados, ligados entre si atraves de uma rede
de comunicagdes, caracterizado por conter os seguintes passos:
+ o servidor do fornecedor de receber uma solicitacdo de conteudo a partir do
terminal do utilizador,
+ o servidor do fornecedor aceder a informacées que descrevem o conteldo
solicitado através da base de dados;
« o0 servidor de fornecedor aceder a informacdes de regras através da base de
dados que descrevem pelo menos uma regra que esta relacionada com a
informagéo de pagamento, o teor do contelido solicitado e a informagao geografica
do utilizador;
+ determinar a localizac&o geografica do utilizador;
« o servidor de fornecedor determina se a pelo menos uma regra é satisfeita;
+ se sim, distribui o contetdo solicitado para o terminal de utilizador
* se hao, transmite um pedido de pagamento ao terminal de utilizador.
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= sendo alocalizagdo geografica do utilizador determinada através de
um calculo sobre o enderego IP do terminal de utilizador, com base
no algoritmo com passos A, Be C.

Este exemplo pratico é, também ele, dirigido a um método de negdcio. Mais
uma vez, as suas caracteristicas de negocio, enquanto tais, sdo as mesmas das
dos ultimos dois exemplos praticos ja analisados. Todavia, no método do
presente exemplo, inclui-se uma caracteristica adicional, a qual introduz uma
especificidade no passo de determinacdo da localizacdo geografica do
utilizador. Portanto, a dita localizacdo deixa de poder ser executada de
qualquer maneira adequada, para ter de ser executada de determinada maneira,

daquela que é apresentada.
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Exemplo Il - Método de negdcio implementado em comp.

Aspetos Claramente Téchicos Aspetos/processo nio-téchicos

Um método implementado em computador

caracterizado por conter . . o
a localizagdo geografica

- um servidor que recebe dados de um do utilizadoré

terminal através de uma rede de determinada através de

comunicagées; um calculo sobre o
- acesso por parte do servidor a uma enderego IP do terminal

base de dados; de utilizador, com base

. no algoritmo com passos
- processamento por parte do servidor ABeC
] :

dos dados recebidos;

- o servidor transmite o resultado de
volta para o terminal.

I Existe interacao técnica 1
Proporciona um efeito técnico adicional

A matéria da reivindicacdo inclui caracteristicas claramente técnicas e caracteristicas
aparentemente ndo-técnicas que contribuem para o carater técnico da invencao, pelo
que tem carater tecnico no seu conjunto. Assim, tem de ser feita a avaliacdo da
novidade e da atividade inventiva, com base unicamente em todas essas caracteristicas.

Além das caracteristicas estritas de negécio que, do exemplo anterior, ja se sabe
serem puramente ndo-técnicas, o presente método inclui caracteristicas
aparentemente ndo-técnicas que consistem numa certa maneira de determinar a
posicdo geografica do utilizador, baseada na aplicacdo de um céalculo, que
consiste algoritmo matematico com passos A, B, C. De facto, essas
caracteristicas aparentam ser ndo-técnicas, pois, em si mesmas, constituem um
calculo. As regras do célculo, enquanto tais, sdo de natureza matematica. A base
das operacdes de calculo é um endereco de IP, 0 que, como € sabido, em si

mesmo, é um nlmero, ou seja, € uma entidade matematica.

Uma analise mais atenta revela, contudo, que o calculo em causa importa
consideracOes técnicas uma vez que tem impacto no formato de transmissdo de
dados do terminal do utilizador para o servidor do fornecedor. O calculo tem
como entrada um numero, mas este ndo € um nimero qualquer; ndo é um mero
dado de identificacdo pessoal do utilizador ou comprador. E um namero de
identificacdo, sim, mas de uma maquina, que é o terminal do utilizador. Isto
implica que o sinal eletronico que veicula a informacdo sobre o namero de IP
tenha que estar formatado de determinada maneira para que o servidor do

fornecedor reconheca a sua natureza, ou seja, para que “saiba” que
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determinado pacote de dados que acaba de receber identifica uma outra
maquina e que ndo é uma representacdo de um mero valor indiferenciado, sem
qualquer significado informatico, como seria, por exemplo, o0 nome do

comprador.

Assim se vé que as caracteristicas aparentemente nédo-técnicas acabadas de
analisar, interagem com as caracteristicas claramente técnicas da invencao,
porque causam modificacdo na natureza fisica ou no funcionamento técnico das
Ultimas. Assim, as primeiras ndo sdo puramente ndo-técnicas, contribuindo

para o carater técnico da invencao.

Veja-se ainda que as caracteristicas aparentemente ndo-técnicas de calculo
realizado sobre o IP do terminal de utilizador contribuem para o caréater técnico
da invencdo ao proporcionarem um efeito técnico adicional, efeito esse que
consiste na automatizacdo do processo, ao determinar-se automaticamente a

proveniéncia do utilizador.

Consequentemente, essas caracteristicas aparentemente ndo-técnicas nédo
constituirdo apenas uma mera automacdo dos meios técnicos para alcancar um
objetivo ndo-técnico, pois a determinacdo automatica da proveniéncia de um

contacto através de umarede é um problema técnico.

Além disso, a determinacdo da localizacdo do computador do utilizador vai

desencadear, automaticamente, no servidor do fornecedor, um de dois

processos, ao nivel da disponibilizacdo do produto: ou a entrega imediata; ou a
entrega mediada por um processo a que se chama “pagamento”. As
consideracOes de natureza comercial envolvidas sdo, como se viu, irrelevantes
para o efeito, mas a interacdo automatica entre os dois computadores funciona

de maneira tecnicamente diferente.

Esta explicacdo do exemplo tenta explicitar que consideracGes poderdo ser feitas

aquando da analise dos requisitos de novidade e atividade inventiva.
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Naturalmente, estes terdo de ser analisados a luz do estado da técnica, gue ndo

¢ agqui mencionado.

A analise da novidade e da atividade inventiva devera ser feita exatamente da
mesma maneira daquela que foi discutida no exemplo pratico anterior.
Simplesmente, agora, as caracteristicas técnicas da invencdo a considerar séo,
ndo so as claramente técnicas, mas também as aparentemente ndo-técnicas que
contribuem para o carater técnico da invencdo. As puramente ndo-técnicas
continuam, claro estd, a ndo contribuir para a novidade nem para a atividade

inventiva.
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EXEMPLOS PRATICOS

Um conjunto de reivindicagdes (com alternativas, a) e b))
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1. Un método de operagfo de um gistema de processamento de dados

caracterizado por compreender os passos &, B e C

2. a)|Un sistema de processamento de dados caracterizado por compreender
meios para implementar os passos da reivindicagdo 1

b)|Um sistema de processamento de dados caracterizado por compreender

meios para implementar o passo A, meios para implementar o passo

: : B e meios para implementar o passo C.
3. al| Um produto de programa de computador caracterizado por estar
adaptado para desempenhar o método da reivindicacdo 1.
b)|Um programa de computador caracterizado por conter instrugdes de
cddigo executdvel adaptado para desempenhar os passcs A, B e C.
4. aly Um meio de armazenamento legivel por computador caracterizado por
conter o programa da reivindicacgdo 3.
b)|Um meio de armazenamento legivel por computador caracterizado por

compreender instrugdes que permitem que um sistema de

\—/ processamento de dados realize os passos &4, B e C

Esta lista € meramente indicativa e ndo € exaustiva. Poderdo existir outras
maneiras de formular reivindicacbes. No exemplo da imagem acima, sdo
apresentadas opc¢des em cada alinea, sendo as opc¢des a) e b) alternativas. Em

todo o caso, a l6gica subjacente as formulacdes € a apresentada ja a seguir.

1. Pretende-se protecdo para uma invencao cuja esséncia € um método ou

processo que:
a) S0 é Gtil se implementado em contexto informaético;
b) é,eleproprio, de natureza informatica.

2. Pretende-se protecdo para um computador ou sistema computacional onde

0 método ou processo do ponto 1.

a) “(...) método (...) é¢ implementado (...)” implica que o programa corre

no computador.

b) “(...)método (...) pode ser implementado (...)” implica que o programa

foi carregado ou é carregavel no computador.

3. Pretende-se protecdo para um programa de computador que permite a

implementacdo (informatica) do método do ponto 1.
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4. Pretende-se protecdo para um suporte fisico para o programa do ponto 2,
sem o qual o dito programa nédo pode ser carregado no computador do

ponto 3, inviabilizando-se a implementacdo do método do ponto 1.

Esta logica de apresentacdo de reivindicagdes visa a obtencdo de um ambito de
protecdo tdo grande quanto permite o contributo técnico que a invencdo
providencia. Assim, a protecdo vale ndo s6 para o método ou processo
inventado, mas igualmente para os suportes fisicos que tornam possivel a sua
execucdo enquanto aqueles estiverem a executar, ou capacitados para executar,
o método. Afigura-se, assim, mais facil fazer prova de infracdo em caso de

litigio.
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VI. Patentes Europeias na area

das IIC

Apresentam-se nesta sec¢do patentes concedidas pelo EPO em areas das IIC, e
que possam servir de referéncia aquando da redacdo/ preparacdo de um pedido
de patente, avaliando a linguagem utilizada, bem como os requisitos de redacéo

de um conjunto de reivindicacdes.
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Patentes europeias

Os numeros de publicacdo indicados representam a publicacdo de concessdo
por parte do EPO. Para consultar os cadernos constituintes da patente dever-se-
a pesquisar por qualquer codigo indicado nesta seccdo excluindo o sufixo Bl,
introduzindo-o no  campo  “Smart  search” da  pagina  web
worldwide.espacenet.com, selecionando de seguida no campo “Also published

as” a publicagdo com sufixo Bl (exemplo: EP2357605 (B1)).
EP2357605 B1 — Stabilisation method and computer system
EP0249293 B1 — Processor-based data and/ or graphics display apparatus

EP2455911 Bl — Method for detecting the point of impact of a ball in sports

events
EP2187363 B1 — Personal identification number distribution device and method
EP2053595 B1 — Text pre-processing for text-to-speech generation

EP2316179 Bl - Time synchronization in industrial process control or

automation systems

EP2357646 B1 — Apparatus, method and program for generating a synthesised

voice based on a speaker-adaptive technique

EP2239886 Bl — System and method for managing items in a list shared by a

group of mobile devices

EP1376311 Bl — System and method for creating, vaulting, transferring and

controlling transferable electronic records with unique ownership
EP2149830 B1 — An automation system and method for its operation

EP2354956 Bl — Method for controlling network controller, program, and

information processing apparatus

EP2215543 B1 — A system and method of providing visual information to a user
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EP2038730 B1 — Techniques for interactive input to portable electronic devices

EP2046040 Bl — An alerting system and method for safety, security, and

business productivity

Patentes europeias validadas em Portugal (documentos em lingua

portuguesa)

Os numeros de publicacdo indicados representam a publicacio de uma
validacdo em Portugal de uma patente concedida por parte do EPO. Para
consultar os cadernos constituintes da patente dever-se-a pesquisar por
qualquer cédigo indicado nesta sec¢do introduzindo-o no campo “Smart
search” da pagina web worldwide.espacenet.com, selecionando de seguida o

botdo “Original document”, no lado esquerdo do ecra.

PT2235699E — Equipamento de jogo e/ ou recreativo

PT2279501E — Método e sistema para controlar a producdo de artigos
PT1953684E — Aparelho e método para aplicacdo de codigo grafico

PT2207162E — Sistema e processo de enderecamento de um leitor de cartdes

inteligentes e leitor de cartdes inteligentes

PT2187363E — Dispositivo e processo de distribuicdo de numeros de

identificacdo pessoal

PT2045763E — Processo para producdo de suporte de dados, dispositivo para
execucdo do processo, bem como produto semi-acabado para producdo de

suporte de dados

PT2248025E — Conversdo dinamica de endereco com qualificador de excecdo de

conversao

PT2245545E — Proporcionamento de um endereco de dados indireto para um
bloco de controlo num subsistema de canal de um sistema de processamento

E/S
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VII. Patentes Nacionais na area

das IIC

Apresentam-se nesta seccdo patentes concedidas pelo INPI em areas das IIC, e
que possam servir de referéncia aquando da redacgédo/ preparacdo de um pedido
de patente, avaliando a linguagem utilizada, bem como os requisitos de redacéao

de um conjunto de reivindicacdes.
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Patentes nacionais

Os numeros de publicacdo indicados representam a publicacdo de concessdo
por parte do INPI. Para consultar os cadernos constituintes da patente dever-se-
a4 pesquisar por qualquer codigo indicado nesta seccdo introduzindo-o no
campo “Smart search” da pagina web http://worldwide.espacenet.com, e
selecionando de seguida no campo “Also published as” a publicagdo PT com

sufixo B (exemplo: PT105707 (B)).
PT105392 — Sistema de informacédo para atendimento ao publico

PT103677 — Processo de calculo automatico do contorno convexo ou concavo de

um conjunto arbitrario de pontos

PT105707 — Método para Aumentar a Acessibilidade e Interacdo em Transportes
Publicos (MAAI-TP)

PT105305 — Um método para controlo avancado de sobre-reservas baseado em

classes de servigo e sistema para a sua execucao

PT105235 — Gestdo de recursos de camada de ligagdo para a transferéncia

independente do meio de comunicagdo

PT104830 — Método de separacdo de pacotes de informacdo envolvidos em
colisdes ocorridas quando dois ou mais emissores transmitem para uma estacéo
base no mesmo intervalo de tempo em sistemas de telecomunicacdes de acesso

aleatorio baseados em OFDM
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VIII. Conclusao

Uma IIC ndo é excluida de patenteabilidade se levar a cabo um processo
provido de carater técnico, sendo que mesmo métodos com etapas de negdcio,
calculo matematico ou de apresentacdo de informacdo podem ter caréater

técnico.

As caracteristicas ndo-técnicas sem contributo para o carater técnico ndo
contribuem para analise dos requisitos de patenteabilidade, podendo apenas
figurar na definicdo do problema técnico a resolver, aguando da anéalise do
requisito de atividade inventiva. Todas as restantes caracteristicas, tanto as
claramente técnicas como as designadas aparentemente ndo-técnicas com
contributo para o carater técnico da invencdo sdo consideradas na anélise dos

requisitos de patenteabilidade.

Em suma, uma IIC podera ser concedida desde que (i) o método que define o
comummente designado software contenha passos que contribuam para o
carater técnico, proporcionando esses passos um efeito técnico adicional, e

ainda que (ii) esses passos sejam novos, inventivos e com aplicacdo industrial.

E assim importante, num pedido de patente dirigido a uma IIC:
e apresentar a invencdo em termos das suas caracteristicas técnicas, para

evitar a exclusao da patenteabilidade;
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explicitar o problema técnico que se pretende resolver e o conjunto de
caracteristicas (técnicas e aparentemente ndo-técnicas integrantes) que
contribuem para o carater técnico da invencao;

contrastar todo o conjunto das ditas caracteristicas com o estado da

técnica, evidenciado a novidade e a atividade inventiva.

Como referido na Introducéo, o presente guia pretende apresentar a pratica de

exame de patentes para IIC no INPI, ndo sendo portanto um guia de apoio a

redacdo de um pedido de patente. Por outro lado, também néo se pretendeu

esclarecer qual a pratica de exame noutros estados e jurisdicdes.

Assim, recomendam-se as seguintes publicagdes:

Folheto “Patentes para Software?”, INPI, 2014,
“Pratica de Exame de Inveng¢des Implementadas em computador no

EPO”, ler aqui (ligagdo externa);

CLOSA, et al., “Patent Law for Computer Scientists: Steps to Protect
Computer-Implemented Inventions”, Springer, 2010;

BENTO, R. P., “Evolug¢do da Jurisprudéncia das Camaras de Recurso da
Organizacdo Europeia de Patentes na Area das Invencdes
Implementadas por Computador”, agosto de 2010, ler aqui (ligacdo
externa);

“Case Law from the Contracting States to the EPC 2004 - 2011”, EPO, Special

edition 3, Official Journal 2011, ler aqui (ligacdo externa).

E também bastante Gtil consultar patentes concedidas pelo EPO — onde o

volume de pedidos existente permite tipicamente encontrar um grande namero

de pedidos de patente na mesma area técnica —, para analisar a linguagem

usada e aceite.
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