Processo n.2429/2018

(Aufos em matéria de propriedade industrial)

Data : 26/Julho/2018
Recorrente :  Direccéo dos Servicos de Economia
Recorrido  :  XXXX (XXXX)

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIA DA RAEM:

| - RELATO RIO

XXXX  (XXXX), devidamente identificado nos autos, nédo se
conformando com o despacho da Senhora Chefe do Departamento de
Propriedade Intelectual da DSE, datado de 26/10/2017, publicado no BOM n°
46, de 15/11/2017, que recusou o pedido de registo da extensdo de patente de

invencdo J/2***, veio recorrer, em 07/12/2017, ao abrigo do disposto no

artigo 2759-a) do Regime Juridico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado
pelo DL n®97/99/M, de 13 de Dezembro, para O Tribunal Judicial de Base.

Em 22/2/2018 foi proferida a sentenca que julgou procedente o
pedido do Recorrente/Autor (fls. 31 a 34 dos autos).

*

Notificada a sentenca, a Direccdo dos Servicos de Economia,

discordando do decidido, veio em 27/03/2018 interpor recurso para este TSI, ao

abrigo do disposto no artigo 282°do RJPI, com os fundamentos constantes de
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fls. 43 a 50, tendo formulado as seguintes conclusdes :

A. Das disposi¢cdes conjugadas dos artigos 135°, 131°, n.° 2 do R.J.P.l., do
artigo 4 do Aviso do chefe do Executivo n.° 7/2004 e do ponto n.° 1 do despacho do Chefe do
Executivo n.° 59/2004, resulta que, depois de concedido um direito de patente pela Direccao
Nacional da Propriedade Intelectual da RPC, o respectivo Titular para obter na RAEM, a
protecgao decorrente de tal concessao, tera de preencher o formulario do pedido de extensao
e provar através de documentos o direito que invoca.

B. Como prova da patente concedida a SIPO, emite o seguinte documento :
"Patent Specification" - o Duplicado da Caderneta Actualizada da Patente e a Descrigdo da
Patente, o qual deve ser entregue em anexo ao formulario de pedido de extensdo da patente
de invengao na DSE, no prazo de 3 meses a contar da data de publicagdo da concesséao da
patente no Boletim de Patente da SIPO

C. As patentes cuja proteccdo s&o solicitadas na SIPO, j& se encontram
redigidas em chinés nao sendo preciso a tradu¢ao dos documentos, logo o prazo concedido
de 3 meses (artigo 131/2) é mais que suficiente para o interessado obter toda a documentagao
e pedir a extensao a contar da data da publicagdo do aviso da concessao da patente no
Boletim de Patente da SIPO, sob pena de ser declarada nula (artigo 131/5) .

D. A possibilidade de concessdo de um novo prazo para apresentacdo de
documentos em falta, nos termos do artigo 25° do R.J.P.l.,, ndo se aplica a extenséo de
patente, porque prazo ali fixado & peremptorio.

E. Ao conceder um novo prazo para o Requerente regularizar o pedido entdo
ao prazo de 3 meses do artigo 131, n° 2, seria aditado mais 1 més eventualmente prorrogavel.
Neste caso, os interessados que "apresentem o pedido incompleto" ficam privilegiados em
relagcdo aos que cumpriram o prazo legal

F. A concessao do direito ndo é automéatico depende de requisitos legais pré
estabelecidos.

G. Ora, a obrigagao de ultrapassar as dificuldades para obter a documentagao
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necessaria € do Titular e se ndo o fizer ndo pode obter a extensao da protec¢éo da patente na
RAEM, é o Interessado que tera de proceder a todas as diligéncias junto da entidade
designada, a qual é independente e autbnoma da DSE.

H. Por outro lado, ficam frustradas as expectativas dos
industriais/comerciantes, porque nao havendo prazo fixo, desconhecem a partir de que altura
a patente sera protegida na RAEM, impedindo assim de comercializar os bens porque a partir
do momento que a extensao e concedida os direitos conferidos pela patente sdo exclusivos
conforme o artigo 104° do R.J.P.I. .

* k% %

XXXX, Recorrido, apresentou oportunamente as contra-alegacoes
(fls. 52 a 57), tendo formulado as seguintes conclusoes:

1. A extensdo de patente de invencdo pedidas ou concedidas pela DNPI é
efectuada nos termos previstos no RJPI por forga da remissao do artigo 135.° do RJPI e do
artigo 4.° do Acordo de Cooperacao entre a DNPI e a DSE na area dos Direitos de
Propriedade Intelectual. Ou seja,

2. As formalidades a cumprir num pedido de extensao de patente concedida séo
a apresentacdo de uma tradugdo, para uma das linguas oficiais da Regido, do titulo ou
epigrafe que sintetize o objecto da invengcdo e a descricdo do objecto da invencéo e das
reivindicagoes e o pagamento da taxa de publicagdo correspondente, conforme decorre do
preceituado no artigo 131.°, n.° 2 do RJPI.

3. O recorrente, ao formular o pedido de extensdo de patente concedida por
entidade designada, deu cumprimento ao preceituado no artigo 131.°, n.° 2 do RJPI ao
apresentar os elementos exigidos em lingua oficial da Regiao (fls. 2 a 80 do apenso) e
efectuou o pagamento da referida taxa cumprindo tudo quanto esta preceituado e lhe é
exigido.

4. E muito claro o legislador, ao longo dos preceitos reguladores de extensdo de

patente de invencdo, ao determinar que o que se exige é a entrega de textos (na sua versao
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traduzida) e ndo de documentos oficiais como entende a agora recorrente.

5. A ndo entrega dos documentos mencionados pela agora recorrente, no
relatério onde foi exarado o despacho recorrido, ndo esta prevista como-causa de nulidade
pelo artigo 131.°, n.° 5 do RJPI.

6. Nao podem ser exigidos, documentos ou o cumprimento de formalidades que
nao estejam previstos no RJPI.

7. A nulidade prevista no artigo 131.°, n.° 5 do RJPI s6 se verifica depois de
observada a notificagdo prevista no n.° 2 do artigo 9.° do RJPI a conceder prazo para a
entrega em falta.

8. Assim se entende porque a agora recorrente exigiu documentos adicionais ou
estabeleceu formalismos para além dos legalmente definidos no artigo 131.°, n.° 2 do RJPI,
aplicando-se assim a normal geral e devendo cumprir o dever legal geral que dela emana.

9. A agora recorrente apenas pode recusar o pedido por falta de entrega dos
elementos necessarios caso a propria ndo puder suprir oficiosamente as irregularidades,
mormente contactando a DNPI, e quando o interessado, convidado a suprir as mesmas, nao o

fizer nos prazos fixados.

Foram colhidos os vistos legais.

Cumpre analisar e decidir.

* * %

Il - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal é o competente em razdo da nacionalidade,

matéria e hierarquia.
O processo € o proprio e ndo ha nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciaria e
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sao dotadas de legitimidade ‘ad causam”.
Nao ha excepcbes ou questdes prévias que obstem ao

conhecimento do mérito da causa.

* * %

111 - EACTOS

Com pertinéncia, tém-se por assentes os factos seguintes conforme
0 que consta da sentenca recorrida:
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* * %

IV — FUNDAMENTACA O

Como o Recorrente ataca a decisdo de primeira instancia, importa ver,

antes de mais, o que o Tribunal a quo disse no caso sub judice. Este afirmou na sua
douta sentenca :
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BT (CCEEEREEAERHIE) 56 283 FRAVAUE - 7

Uma unica questdo levantada neste recurso é a seguinte: a néo
apresentacdo da Carderneta actualizada de patente (mas sim, foi apresentado o
apenas o duplicado deste documento), no prazo indicado no artigo 13192 do
RJPI, é fundamento bastante para declarar nulidade do despacho de extenséo de
patente?

A posicdo da DSE vai no sentido de SIM, assim se declarou e
consequentemente deu origem ao presente processo.

Enquanto o Requerente/Recorrido entende que néo.

Vejamos quem tem raz&o.

O artigo 131°(Efeitos da patente europeia) do RJPI dispde:

1. A patente europeia estendida a Macau produz os mesmos efeitos juridicos que
a patente concedida em Macau a partir da data da concessao pelo Instituto Europeu de
Patentes, desde que observadas as formalidades previstas no presente artigo.

2. No prazo de 3 meses apds a publicagdo do aviso da concesséo da patente no

Boletim Europeu de Patentes, o titular deve fazer a entrega na DSE de uma tradugfo, para

uma das linguas oficiais do Territério, do titulo ou epigrafe que sintetize o objecto da invengéo,

da descricdo do objecto da invengdo e das reivindicagbes e efectuar o pagamento da

correspondente taxa de publicagdo no Boletim Oficial.

3. Se, na sequéncia da fase de oposicao, se verificar qualquer modificagdo aos
elementos referidos no numero anterior, o titular deve, no prazo de 3 meses a contar da data
da corrrespondente publicagéo no Boletim Europeu de Patentes:

a) Fornecer a DSE a tradugao correspondente a tais modificagdes para uma das
linguas oficiais do Territorio;

b) Efectuar o pagamento da correspondente taxa de publicagdo no Boletim

Oficial.

2018-429- 9



4. A DSE procede a publicagdo no Boletim Oficial do aviso de extensdo e das
traducdes apresentadas nos termos dos n.os 2 e 3 no mais curto prazo possivel.

5. O pedido de extensao da patente é declarado nulo se ndo forem entregues as

tradugbes necessarias ou pagas as taxas devidas no prazo fixado.

6. Quando a patente europeia for declarada nula, parcialmente nula ou anulada
pelo Instituto Europeu de Patentes, em consequéncia dos procedimentos aplicaveis, a

respectiva extensdo a Macau é correspondentemente invalidada.

DEpOiS, 0 artigo 133© (exto original e traducdes) do RJPI manda:

1. Quando o requerente ou o titular da patente europeia nao tiver domicilio nem
sede social em Macau, as tradugdes dos textos devem ser executadas sob a responsabilidade
de um agente oficial autorizado ou acreditado ou de mandatario qualificado junto da DSE.

2. Quando se tenha apresentado uma traducio numa das linguas oficiais do

Territério, nos termos dos artigos precedentes, essa tradugéo considera-se como fazendo fé

se o pedido ou a patente europeia conferir, no texto traduzido, uma protecgéo menor do que a

concedida pelo mesmo pedido ou patente na lingua utilizada no processo.

3. Havendo lugar a republicagdo de tradugao publicada no Boletim Oficial, devido
a incorrecgdo desta ultima, pode beneficiar do disposto no artigo 106.° a pessoa que, de boa
fé, tenha explorado a invengado ou feito preparativos sérios para o efeito sem violar as
reivindicagdes constantes do pedido de patente ou da patente objecto de correcgao.

4. A revisao da tradugao so produz efeitos desde que a mesma seja acessivel ao

publico na DSE e a respectiva taxa tenha sido paga.

A propdsito deste ponto, o Tribunal a quo argumenta da seguinte

forma tendo em conta os factos assentes:

ARFEF - EFFALE 2017 5 9 H 11 H &8 R Has4met fs 11244 K 408 Ry 540
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Dos preceitos legais acima citados resulta uma ideia clara que, em

matéria de extensdo de patente de invencdo, ao determinar que o que se exige é
a entrega de textos (na sua versdo traduzida) e ndo de documentos oficiais.

A nédo entrega dos documentos mencionados pelo Recorrido, no
relatorio onde foi exarado o despacho recorrido, ndo esta prevista como causa
de nulidade pelo artigo 131.°, n.°5 do RJPI.
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Ainda que se verifica tal falta de entrega de documentos exigidos,
devia a Administracéo Publica, em nome do principio da colaboracdo com 0s
particulares, previsto no artigo 9°do CPA, notificar o interessado para colmatar
tal falta. Se este ndo cumprir, entdo intervira a respectiva sancao.

E esta filosofia que preside ao espirito do RJPI, e assim se
compreende o artigo 992 do RJPI, que concede um prazo para entrega dos
dados em falta.

A nulidade prevista no artigo 131.°, n.°5 do RJPI s6 se verifica

depois de observada a notificacéo prevista no n.°2 do artigo 9.°

Pelo que, quando o Recorrido apresentou os documentos exigidos
em 21/Set/2017, tal falta ja se encontra colmatada, o que impede a declaracéo
da nulidade pela Recorrente/Entidade Administrativa, por ndo se estarem
preenchidos os requisitos respectivos.

Pelo exposto, € da nossa conclusdo que o Tribunal a quo fez uma
analise ponderada dos factos e uma aplicacdo correcta das normas juridicas
aplicaveis, tendo proferido uma decisdo conscienciosa e legalmente
fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 63195 do

CPC, é de manter a decisdo recorrida.

Tudo visto, resta decidir

* * %
V-DECISAO
Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juizes do

Tribunal de 22 Instancia acordam em negar provimento ao recurso,
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mantendo-se a sentenca recorrida.

*

Custas pela Recorrente, sem prejuizo de isencao subjectiva.

*

Reqiste e Notifigue.

RAEM, 26 de Julho de 2018.

(Relator)

Fong Man Chong

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Ho Wai Neng

(Segundo Juiz-Adjunto)

José Candido de Pinho
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