Consideracoes acerca da patenteabilidade de meios de
gravacao contendo instrucgoes executaveis em computador

Resumo

Parte do processo de consulta e comentarios a proposta de atualizagdo da diretriz de exame de
inven¢des implementadas em computador, o presente texto visa fundamentar o entendimento
do grupo de trabalho responsavel pela elaboracdo do novo texto acerca do uso do termo
“instrugdes” na formulagdo de reivindicagdes de suporte. Ao longo da exposi¢ao que se segue,
busca-se defender que o uso do termo “instrugdes” ndo insere falta de clareza em
reivindicagdes de suporte, sendo inequivoco que a mera utilizagdo do referido termo nao leva,
necessariamente, a interpretagdo de que se estd buscando protecdo patentaria para “programa
de computador em si”. Nesse sentido, busca-se fazer distingdo entre os termos “expressdo de
um conjunto organizado de instrugdes” e “conjunto de instrugdes” para afirmar que apenas o
primeiro destes refere-se a programas de computador em si, de acordo com o Art. 1° da Lei
9609/98. Dessa forma, conclui-se que formulagdes do tipo “Suporte caracterizado por conter
conjunto de instrugdes que, quando executadas, efetuam o método definido na reivindicagdo
X” deixam claro que o que esta sendo pleiteado ¢ o método inventivo definido na reivindicagéo
X e ndo um programa de computador em si, ndo sendo possivel, portanto, rejeitar tais

formulacdo com base nas vedagoes dos arts. 10 ou 25 da LPI.

1. Programa de computador em si

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) exclui de seu escopo de regulagdo, por ndo

serem considerados invencao ou modelo de utilidade (Art. 10), os programas de computador em si.

Por sua vez, a Lei 9.606/98 (Lei de Software) define que:

Art. 1° Programa de computador ¢ a expressdo de um conjunto organizado de
instrugcdes em linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico de
qualquer natureza, de emprego necessario em maquinas automaticas de tratamento
da informacdo, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados
em técnica digital ou analoga, para fazé-los funcionar de modo e para fins
determinados.

Art. 2° O regime de protegdo a propriedade intelectual de programa de computador
¢ o conferido as obras literarias pela legislagdo de direitos autorais e conexos
vigentes no Pais, observado o disposto nesta Lei.

Embora ndo haja defini¢do explicita na legislacdo para o termo “programa de computador

em si”, a interpretacdo conjunta das Leis 9.279/96 e 9609/98 leva a conclusdo que o “programa de



computador em si”’ consiste na expressdo de um conjunto organizado de instrugoes em linguagem
natural ou codificada, contida em suporte fisico de qualquer natureza, de emprego necessario em
mdquinas automaticas de tratamento da informagdo, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica digital ou andloga, para fazé-los funcionar de modo e para fins

determinados, tal qual definido no Art. 1° da Lei 9609/98.

Isto ¢, o regime de protecao ao “programa de computador em si” € o estabelecido na Lei
9609/98. Assim, quando a Lei de Propriedade Industrial (LPI) menciona em seu Art. 10, inciso V, os
programas de computador em si, refere-se aos elementos literais da criagdo, tal como definido no
Art. 1° da Lei 9.609/98 (Lei de Software). Esses elementos ndo sdo passiveis de protecdo por

patente, dado que sdo apenas a expressao de uma solugdo técnica.

Dito isso, cabe aqui diferenciar os seguintes termos: (i) conjunto organizado de instrucoes;

(i1) expressao de um conjunto organizado de instrugdes.

Entende-se que o termo (i) ¢ sindnimo de método, procedimento. Por sua vez, o termo (ii)
refere-se a forma particular pela qual um determinado método ou procedimento se exterioriza, se
manifesta. Isto ¢, um mesmo método pode ser implementado de diversas maneiras, ou seja, possui

varias formas de expressao.

Assim sendo, deve-se prestar especial atengdo ao termo “expressdo” contido no Art. 1° da
Lei 9609/98, uma vez que ele indica que o regime de protecdo da referida lei diz respeito nao a
novidade e inventividade de métodos para resolugdo de problemas técnicos, mas sim a
originalidade de uma determinada expressao de um método, i.e., a originalidade da expressdo de
um conjunto organizado de instru¢des, em linguagem natural ou codificada, contido em suporte

fisico de qualquer natureza.

Ou seja, um método para resolver um problema técnico ¢, a principio, passivel de protecao
por meio da Lei de Propriedade Industrial (desde que, por 6bvio, ndo se enquadre nas hipoteses do
Art. 10 e 18 da referida lei). Por sua vez, uma particular expressao do dito método, em linguagem
natural ou codificada pode, em tese, ser protegida por meio da Lei 9609/98 tendo em vista sua

possivel originalidade.

Finalmente, ressalte-se que a interpretagdao esbocada acima esta em pleno acordo com o

TRIPS o qual em seu Art. 27 define qual matéria deve ser considerada patenteavel pelos paises



signatarios, além das possiveis exclusdes'. Nesse sentido, convém apontar que nio ha qualquer

mencao ao tratamento a ser conferido a “programas de computador” no Art. 27 do referido tratado.

1.1 O tratamento conferido a programas de computador no EPO, USPTO e JPO?:

Na Europa, a Convencao Europeia de Patentes (EPC) (Arts. 2 (¢) e 3) declara que um
programa de computador reivindicado “como tal” estd excluido da patenteabilidade. Mas um
recurso da IBM (Processo nimero T 1173/97) perante a Camara de Recursos do EPO forneceu
orientacdes adicionais. O Conselho afirmou que uma leitura restrita dos artigos relevantes
significava que nem todos os programas de computador deveriam ser excluidos da
patenteabilidade para cumprir o Art. 27 do Acordo TRIPS, que trata de matéria patenteavel. O
Conselho concluiu que “programas de computador em si” se referiam apenas aqueles de carater
ndo técnico. Também reconheceu que “ndo faz qualquer diferenca se um programa de
computador € reivindicado por si mesmo ou gravado em um suporte”. Em outras palavras, desde
que um programa de computador seja técnico, 0 meio em que estd gravado ¢ irrelevante e, de

fato, patenteavel.

Nos Estados Unidos, a protecdo de patentes para invengdes relacionadas a software ¢
limitada aquelas em midia gravavel, ndo aos proprios programas de computador (ver In re
Beauregard, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995)). Essa protecdo, contudo, ¢ insuficiente quando se

trata da distribuicao online de software.

Por ultimo, a Lei de Patentes do Japao (Art. 2 (3) (1)), refere-se explicitamente a programas
de computador como matéria patenteavel. A lei estabelece que o objeto reivindicado deve ser
reconhecido como uma “criagdo de ideias técnicas utilizando a lei da natureza” para ser

qualificada como uma inven¢do patenteavel. Em geral, de acordo com as Diretrizes de Exame

U'TRIPS, Art. 27, §1 : Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenc¢do, de produto ou de
processo, em todos os setores tecnoldgicos, serd patenteavel, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja
passivel de aplicacdo industrial. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 4 do Art. 65, no paragrafo 8 do Art. 70 e no
paragrafo 3 deste artigo, as patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios serdo usufruiveis sem discriminagdo
quanto ao local de inven¢ao, quanto a seu setor tecnoldgico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos
localmente. §2 Os Membros podem considerar como nio patenteaveis invengdes cuja exploragdo em seu territorio seja
necessario evitar para proteger a ordem publica ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saide humana,
animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuizos ao meio ambiente, desde que esta determinagdo nao seja feita apenas
por que a exploracgdo € proibida por sua legislagdo. §3 Os Membros também podem considerar como ndo patenteaveis:
a) métodos diagndsticos, terapéuticos e cirtirgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e
animais, exceto microrganismos e processos essencialmente biologicos para a produgdo de plantas ou animais,
excetuando-se 0s processos nao-bioldgicos e microbiologicos. Nao obstante, os Membros concederdo protecdo a
variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinagado
de ambos. O disposto neste subparagrafo sera revisto quatro anos apds a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da
OMC

2 https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/01/article_0002.html. Acessado em 31/08/2020.




do Escritorio de Patentes do Japao, para ser elegivel para patente, uma reivindicagao de
invencdo relacionada a software deve demonstrar que os recursos de software e hardware

funcionam em cooperacgao.

2. Breves consideracoes acerca de reivindicacoes de Suporte

A pratica de pleitear prote¢ao para suportes lidos por computador remonta aos anos 90 com
a emergéncia de um mercado de software baseado na venda de disquetes, CD-ROMs e DVD's?.
Esse tipo de reivindicagao encontra-se a um meio caminho entre as reivindicacdes de dispositivo e

de método.

Enquanto uma reivindicacao de dispositivo ¢ infringida pela mera posse nao autorizada de
dispositivo patenteado, uma reivindicagdo de método s6 ¢ considerada infringida caso todas as
etapas do método sejam executadas. Dessa forma, os detentores de uma patente de método nada
podem fazer caso um terceiro detenha apenas um dispositivo meramente capaz de implementar o
método protegido. Ou seja, ao opor uma patente de método frente a um dispositivo ou sistema capaz
de executa-lo, o detentor da patente apenas serd indenizado se demonstrar que tais sistemas ou

dispositivos, de fato, executaram todas as etapas do método protegido®.

E nesse contexto que surgem as reivindicagdes de midia lida por computador (também
conhecidas como Beauregard claims), i.e., reivindicagcdes cujo objeto ¢ um suporte lido por
computador contendo um conjunto de instru¢des o qual faz com que um computador execute um
método. Dessa forma, por meio de reivindicagdes tipo Beauregard, pode-se proteger um método
independentemente deste ser executado ou nao, bastando que se esteja de posse de um dispositivo

(suporte) que possibilite a execu¢ao do método.

Esse tipo de reivindicag¢do tem sido aceito desde 1995 pelo USPTO como consequéncia de
decisdo judicial no caso In re Beauregard’. Ja no EPO®, reivindicacdes do tipo “computer-readable
storage medium” também sdo aceitdveis, uma vez que o entendimento deste escritério € que o
proprio suporte ¢ considerado um meio técnico e, para eles, quaisquer meios técnicos possuem
carater técnico, podendo, portanto, ser considerados invencao. Para o EPO, sdo aceitaveis, dentre

outras, as seguintes formulagdes:

Shttps://www.finnegan.com/en/insights/articles/the-computer-readable-medium-claim-the-best-of-the-apparatus-
and.html, acessado em 25/08/2020.

“Ryan Sharp et al., “Can beauregard claims show you the money?” , Cybaris, An intellectual property law review, vol.
2,1n.25,2011.

SNo caso In re Nuijten, foi decidido que sinais ndo seriam patentedveis devido a sua natureza transitoria. Como
consequéncia, as reivindicagdes do tipo Beauregard passaram a ser formuladas como “non-transitory computer-
readable media” nos pedidos feitos perante o USPTO.

Para maiores detalhes sobre as diretrizes de exame da EPO para invengdes implementadas em computador, vide
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines/cii-index.html



i.  “A computer-readable medium having stored thereon the computer program of claim 3” 7,

ii. “A computer-readable [storage] medium comprising instructions which, when executed by

a computer, cause the computer to carry out [the step of] the method of claim 1”7,

iii. “A computer-readable [storage] medium comprising instructions which, when executed by

a computer, cause the computer to carry out steps A, B, ...” .

No que se refere ao Brasil, parece-nos claro que nao héa, em nossa legislacdo, qualquer
impeditivo ao patenteamento de tais reivindicagdes. Isto ¢, reivindicagdes de suporte lido por
computador seriam patentedveis desde que o método subjacente também o seja. Nesse contexto, a
discordancia maior entre os examinadores aparenta residir na formulacao de tais reivindicagdes de
modo a evitar que os objetos das mesmas sejam confundidos com o “programa de computador em
si”. Como se verd adiante, entendemos que ndo ha qualquer impedimento legal para a aceitagdo por

este INPI das formulagdes (ii) e (iii).

Dado este cendrio internacional, deve-se considerar, finalmente, que ao optar pela
admissibilidade da formulagdo “Suporte caracterizado por conter conjunto de instru¢des que,
quando executadas, efetuam o método definido na reivindicagdo X”, indicamos que ndo vemos
qualquer Obice na legislacdo nacional para o alinhamento do INPI com a pratica dos escritorios
internacionais os quais consideram aceitdvel a protecdo patentaria de suportes contendo método

patenteavel.

3. Instrucoes executaveis em computador que, quando executadas, efetuam o método

Conforme apontado anteriormente, entende-se que um método pode ser definido como um
conjunto organizado de instrugdes. Corolario dessa definicdo € que o termo “instrugdes” seja
entendido como “etapas”. Isto €, a implementacdo de um método nada mais ¢ que a execucao

ordenada de suas etapas.

Assim, o termo “instrugdes executaveis em computador que, quando executadas, efetuam o
método” refere-se a tradugdo das etapas que compdem um método em uma linguagem executavel
pelo computador. Por conseguinte, considera-se que os termos “conjunto de instru¢des executaveis
em computador que, quando executadas, efetuam o método” e “método implementavel em

computador” sdo sindbnimos.

"Cabe apontar aqui que para o EPO os termos “computer program” ¢ “computer-implemented method” possuem
significados diferentes. Enquanto o termo “computer program” refere-se a uma sequéncia de instrugdes executaveis
em computador especificando um método, o termo “computer-implemented method” diz respeito a um método
sendo executado em um computador. Ademais, aponte-se que assim como no Brasil, o “programa de computador em
si” ndo ¢ patenteavel (Art. 52 (2) da Convengdo Europeia de Patentes).



Desse modo, caso se aceite que métodos, implementaveis em computador ou nao, sao
passiveis de protecdo patentaria, ndo haveria Obice algum para a prote¢do de “um conjunto de
instrugdes executaveis em computador que, quando executadas, efetuam um método” desde que o

dito método, por 6bvio, seja novo, inventivo e passivel de aplicagdo industrial.

4. Suporte contendo método implementavel em computador vs. Suporte contendo
instrucoes executaveis em computador que, quando executadas, efetuam método

A partir dos comentarios recebidos por meio da consulta interna, verificou-se que alguns
examinadores entendem ser aceitaveis reivindicagdes de “suporte contendo método”, mas que
rejeitam reivindicagdes de “suporte contendo instrugdes executaveis em computador, que quando

executadas, efetuam método”.

Nesse tocante, cabe reiterar o entendimento apresentado anteriormente de que os termos
“conjunto de instrugdes executaveis em computador que, quando executadas, efetuam o método” e
“método implementavel em computador” sdo sinénimos. Logo, seria incoerente rejeitar
reivindicagdes de “suporte contendo instrugdes executaveis em computador que, quando
executadas, efetuam método” e, ao mesmo tempo, aceitar reivindicagcdes de “suporte contendo

método implementado em computador”.

O principal argumento apresentado pelos referidos examinadores ¢ que o termo “instru¢des
executaveis em computador que, quando executadas, implementam método” pode ser interpretado
(13 19 . b 1 ~ 13
como “programa de computador em si”’. Consequentemente, reivindicagdes de “suporte contendo
instrucdes executdveis em computador que, quando executadas, implementam método” incidiriam

no Art. 10 da LPI.

A esse respeito, note-se que ndo se deve confundir o termo “conjunto de instru¢des” com
“expressdo de conjunto de instrugdes”. Um conjunto de instru¢des define um método, enquanto a

expressdo de um conjunto de instrucoes define uma maneira particular como tal método se

manifesta. Isto ¢, um mesmo método pode possuir diferentes formas de expressao.

Assim sendo, as formulagdes “Suporte contendo conjunto de instrugdes executaveis em
computador” e “Suporte contendo expressdo de um conjunto organizado de instrugdes” sao
distintas, sendo que apenas a segunda incide nas restricdes do Art. 10 da LPI. Ou seja, apenas o
termo “expressdo de um conjunto organizado de instru¢des” pode ser interpretado como programa

de computador em si, tal qual definido no Art. 1° da Lei 9609/98.

Ademais, note-se que um “‘suporte contendo gravado instrugdes executdveis em
computador” nao pode ser entendido como mera apresentagao de informag¢do a um usuario. Isso

porque nao se deve confundir a apresentacdo de informagdes para um usudrio de representacoes



técnicas de informagdo direcionada para um sistema técnico o qual ird processar, armazenar, ou

transmitir tal informagao.

5. Das formulacoes nao permitidas

A minuta de atualizagdo da Diretriz de Exame de Invengdes Implementadas em Computador
propde que

[057] Uma reivindicacao de suporte definido por um programa de computador em
si ndo é considerada invengdo por seu conteudo incidir no Art. 10 da LPL
Tampouco sdo aceitas reivindicagcdes de suporte definidas por expressdes que
possam ser interpretadas como sinénimos do termo “programa de computador”,
tais como software, firmware e aplicativo.

Exemplo: ndo sdo aceitas reivindicagdes como: “Suporte de gravagdo caracterizado
por conter programa de computador que executa as etapas A, B e C”, “Memoria
lida por computador contendo software gravado caracterizada pelo software
implementar o método com as etapas A ¢ B” ou “Meio legivel por computador
caracterizado por um programa de computador”.

Aqui, cabe apontar que a opcao pela inaceitabilidade de termos que possam ser interpretados
como “programa de computador” foi feita para evitar ambiguidade quanto ao ambito de protecao do

programa de computador em si o qual, em nosso pais, ¢ regulado pela Lei de Software (Lei
9.609/98).

Ao contrario dos termos exemplificados, entendemos ndo haver qualquer ambiguidade no
uso do termo “instru¢des”, uma vez que nao se deve confundir um “conjunto de instrugdes” com
uma particular forma de manifestacdo do dado conjunto, i.e., com uma “expressdao de um conjunto

de instrugoes”.

Nesse contexto ¢ que a formulagdo “Memoria lida por computador caracterizada por conter
conjunto de instrugdes que, quando executadas, efetuam o método” deve ser lida como “Memoria
ida por computador caracterizada por conter método” e nao emoria lida por computador
lid tad. t d t todo” “M lid tad.

caracterizada por conter programa de computador”.

Naturalmente, ndo nos escapa que instrugdes armazenadas em um suporte fisico sdo
gravadas seguindo uma ou mais formas de expressdao. Contudo, o que se protege por meio de uma
reivindicagdo de suporte ndo € a “expressao”, i.e., ndo ¢ o “programa de computador em si”’, mas
sim o conjunto de instru¢des que executam o método. Especificamente, sobre o contetido gravado
em um suporte fisico podem incidir dois direitos distintos: um primeiro sobre o método
implementado pela execu¢do das instrugdes armazenadas e, adicionalmente, um segundo sobre a
particular forma de expressao das referidas instrugdes. O primeiro direito ¢ regulado pela LPI, ja o
segundo pela Lei de Software. Importante perceber que esses direitos, apesar de poderem existir

concomitantemente, ndo se confundem.



Em nosso entender, formulacdes do tipo “Suporte caracterizado por conter conjunto de
instru¢des que, quando executadas, efetuam o método definido na reivindicagdo X” deixam claro
que o que estd sendo protegido ¢ o método inventivo definido na reivindicacdo X e ndo a particular

forma de expressao de tal método.

O mesmo nao se pode dizer de formulagdes como “Suporte de gravagdo caracterizado por
conter programa de computador para executar as etapas A, B e C” ou “Meio legivel por computador
caracterizado por um programa de computador”, uma vez que ao usar o termo “programa de
computador”, abre-se margem para interpretagdo literal de tal termo como sendo o definido no Art.
1° da Lei 9.609/98. Ou seja, somos da opinido de que a utilizagdo do termo “programa de
computador” ndo permite definir inequivocamente se o que se busca proteger ¢ o método ou a
particular forma de expressao deste, razao pela qual optou-se por ndo permitir formulagdes as quais

facam uso do referido termo ou seus sindnimos.

Conclusio

O entendimento do grupo de trabalho para revisdo da Diretriz de Exame de Invengdes
Implementadas em Computador ¢ de que reivindica¢des de suporte de gravagdo contendo conjunto
de instrucdes que, quando executadas, efetuam o método definido em reivindica¢do anterior nao

incidem nas restri¢oes dos Arts. 25 e/ou 10 da LPI.

Dessa forma, consideramos aceitaveis formulagdes do tipo “Suporte caracterizado por conter
conjunto de instrugdes que, quando executadas, efetuam o método definido na reivindicagdao X”. Ao
mesmo tempo, propde-se que formulacdes do tipo “Suporte de gravacdo contendo programa de
computador caracterizado por executar as etapas A, B e C”, “Suporte de gravagdo caracterizado por
conter programa de computador para executar as etapas A, B e C” ou “Meio legivel por computador
caracterizado por um programa de computador” nao sejam aceitas por nao definirem
inequivocamente se o que se busca proteger ¢ um método inventivo pleiteado em reivindicagao

anterior ou a particular forma de expressao deste.



