Processo n.° 812/2019

(Autos de recurso em matéria de patente)

Relator: Fong Man Chong
Data : 24 de Outubro de 2019

ASSUNTOS:

- Requisitos para concessdo de uma patente e falta de caracter inventivo

SUMARIO:

| - S8o quatro os requisitos que a lei (artigo 65.° do RJPI) estabelece
cumulativamente para a concessao de uma patente:

a) Que se trate de uma invencao;

b) Que essa invencao seja nova,

¢) Que implique actividade inventiva;

d) Que seja susceptivel de aplicacéo industrial.
Il - Nao havera actividade inventiva quando a invencdo ndo vai além do
programa normal da técnica e que mais ndo é que o resultado 6bvio, manifesto

e légico do estado da técnica, ao tempo do pedido.

Il — Esta em causa um sistema de jogo remoto em rede como o divulgado em

D1, o jogo decorre em mesas de jogo com intervencdo de operador e este jogo
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é transmitido para terminais electrénicos individuais onde os jogadores jogam
noutro lugar, o que a invencao a patentear faz € possibilitar jogo electronico na
mesa de jogo fiico e possibilitar a participacdo em jogo fkico a partir de
terminais de jogo electronico. Ainda em maior sintese a invencdo a patentear
juntou jogo fkico e electronico na mesma mesa de jogo fiico e no mesmo
terminal de jogo electronico (no terminal o jogo fiico joga-se de forma remota
e digital e na mesa o0 jogo fiico e o electronico jogam-se alternadamente), a
invencdo a patentear ndo implicou actividade inventiva porque resulta de
pouco mais do que mera constatacdo do estado da técnica. Falta, assim, um dos
requisitos de patenteabilidade atras referidos. E de ver que o hiato entre D1 e a
invencdo a patentear ndo resulta de actividade inventiva por tal hiato ser

evidente para um profissional do sector.

O Relator,

Fong Man Chong
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Processo n©812/2019

(Autos de recurso em matéria de patente)

Data . 24 de Outubro de 2019

Recorrente : A Ltd

Recorrido : Direcgdo dos Servigos de Economia

*

Acordam os Juizes do Tribunal de Seqgunda Instancia
da RAEM:

| - RELATO RIO

A Ltd, Recorrente, devidamente identificado nos autos, discordando
da sentenca proferida pelo Tribunal de primeira instancia, datada de
04/04/2019, dela veio, em 17/06/2019, recorrer para este TSI com os
fundamentos constantes de fls. 91 a 117, tendo formulado as seguintes
conclusoes :

1. A presente patente tem por objecto um sistema de maquina para jogos de
fortuna e azar, operado por meios electrénicos, sistema esse integrado com dois modos (ou
modalidades de jogos), que s&o alternados por um controlador, que permite jogos
automatizados, jogos ao vivo e, ainda, combinag¢des de jogos automatizados e ao vivo, em
terminais (computadores), onde os jogadores podem, simultaneamente, participar em cada
um dos jogos ao vivo e/ ou nos jogos automatizados.

2. O titulo da invencao é: "Sistema electronico de maquinas de jogos de fortuna
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ou azar".

3. Através da figura que foi apresentada e nesta minuta transcrita, pode observar-
se que a presente invengao refere-se a um sistema de maquina de jogo (100 - indica o
sistema no seu conjunto), que compreende um "posto para o dealer ou croupier" (120 - na
figura pode verificar-se que tal posto esta equipado com elementos fisicos para a sua
intervencao - 123 e 124) para operar uma versao fisica de um jogo de azar num primeiro
modo e uma pluralidade de videos para os jogadores que poderdo usar terminais (110 -
podem ser varios aparecendo, na imagem apenas quatro para exemplificar). O jogador
coloca uma aposta com base no resultado da previsdo de jogo no terminal de video do
jogador (110), e o "dealer', presente no seu posto (120) controla a reproducdo e
racionalidade do resultado no seu posto (120, 123, 125). A aposta é processada por um ou
mais processadores de computador (130). No segundo modo, o sistema eletrénico de
maquina de jogos (100) suporta um modo virtual totalmente automatizado no qual um ou
mais processadores (130) implementam uma aposta feita por um jogador no terminal de
jogador (110) e, neste segundo modo autébnomo, nenhuma participagdo do "dealer" é
necessaria. No segundo modo, algum ou todos os postos do dealer (120) podem estar a
operar ou nao (120).

4. O douto Tribunal a quo, baseando-se no relatério do CNIPA que, por sua vez,
fundamentou o indeferimento do pedido de registo da Patente acima indicada, considerou
que, embora a invengao seja nova, e seja susceptivel de aplicagdo industrial, nado implica

actividade inventiva.

5. Do relatério do CNIPA, validado pelo Tribunal recorrido, pode ler-se que, feita a
analise sobre os requisitos da novidade, criatividade e aplicabilidade industrial (i) Novidade:
as reivindicagdes n.%s 1-9 preenchem os requisitos; (7) Criatividade: as reivindicagdes n.°s 1-
9 ndo preenchem os requisitos; (/i) Aplicabilidade industrial: as reivindicagbes n.°s 1-9
preenchem os requisitos.

6. Para se saber o0 estado da técnica o CNIPA fez referéncia a divulgagao D1 da
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Patente CN 102847300A 02.1 - 2013 (02.01.2013), portanto, tendo sido feita a comparacao
entre a presente invengao e o que foi divulgado em tal patente.

7. O douto Tribunal a quo subscreveu, na integra o relatério do CNIPA, do qual
constam as diferencas entre as reivindicagoes (1 e 9) e D1, para concluir que todas elas
mostram que se trata de uma invengao nova mas que as mesmas reivindicagoes (1 e 9)
contém matéria que pertence a conhecimentos gerais comuns neste campo, e, por
conseguinte, tais reivindicacées nao contém criatividade, e, como consequéncia, também, as
reivindica¢des dependentes 2-8 ndo contém criatividade.

8. As reivindicagdes 1-9 possuem aplicabilidade industrial, portanto, consta do
relatério da CNIPA, que o programa técnico deve ser protegido pelas Reivindicagdes 1-9,
porque pode ser usado no campo industrial.

9. Tendo o douto Tribunal a quo validado o relatério do CNIPA, considerou que
todas as reivindicagbes (1-9) indicam que se trata de uma invengdo nova e que esta é
susceptivel de aplicagao industrial mas tal invencao nao implica actividade inventiva; porém,
a Recorrente pode demonstrar que, efectivamente, decorre do relatério do CNIPA que nao
ha uma justificagao para tal concluséo.

10. Para se concluir que uma invengao nao implica acfividade inventiva tem que
se argumentar em que medida é que as reivindicagdes contém matéria do conhecimento de
um profissional no sector.

11. Afirmar-se que as reivindicagées 1 a 9 sdo novas, isto quer dizer que a
invencao que tomou o n.° 1/1286 nao estd compreendida no estado da técnica; afirmar-se,
depois, que as reivindicagdes 1 a 9 nao contém matéria que implique actividade inventiva,
razdo pela qual foi, a final, recusada a Patente /1286, parece consubstanciar um
fundamento pouco claro.

12. Considera-se que uma invencao implica actividade inventiva se, para um
perito da especialidade, nado resultar de uma maneira evidente do estado da técnica,

havendo, pois, uma diferenca entre o requisito da novidade e o requisito da actividade
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inventiva; é necessario que um perito da especialidade nao seja capaz de chegar, de uma
maneira evidente, a um mesmo resultado, no momento em que a proteccao é solicitada.

13. Ao contrario do que se passa na apreciacdo do requisito da novidade - no
qual o perito efectua uma comparacao individualizada entre a invencédo apresentada e a
informagao anterior -, no caso do requisito da actividade inventiva, a apreciagado compreende
a invengao de todos os elementos isolados ou combinados que formam o estado da técnica
incluindo referéncias técnicas equivalentes.

14. De acordo com os ensinamentos da Doutrina, a operagao intelectiva mais
importante dos examinadores substanciais do pedido sera a de determinar até que ponto a
solucao proposta se distancia suficientemente do esfado da técnica e nao estaria ao alcance
de um perito na especialidade, importando, ainda, determinar se o perito teria chegado em
condigdes normais, aquela solugéo e nao se ele podia ter chegado a essa solugéo.

15. Decorre da douta sentenca recorrida que ndo ha uma pronuncia pessoal por
parte de um perito da especialidade, enquanto tal, sobre se estaria ao seu alcance a
invencao que foi considerada nova pelos examinadores e constante do relatério do CNIPA
(no que se refere as reivindicagdes n.°s 1-9), sendo que se verifica da fundamentacdo da
decisdo aqui em impugnacao que basta a comparacao individualizada entre a invengao a
que se reportam os autos e a patente CN 102847300A para se considerar que tal invengao
nao implica actividade inventiva.

16. Nao existe um s6 facto que demonstre que um profissional do sector poderia
ter chegado a invencao apresentada pela ora Recorrente, ndo se constatando do relatério do
CNIPA que serviu de base a douta sentenga recorrida, nenhuma afirmagdo de um
especialista deste sector no sentido de que a invengao de que se fala resultou de maneira
evidente do estado da técnica.

17. A Recorrente explica detalhadamente, nesta sua minuta de recurso
jurisdicional, todas as razoes pelas quais nao esta correcta a interpretagdo de cada uma das

reivindicagoes, designadamente, das reivindicagoes 1 e 9 (independentes) e, em especial,
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das reivindicagbes 3 e 8 (dependentes) mas que sdo importantes por conterem matéria
adicional para se compreender na integra qual a invengao que esta aqui em apreciagao.

18. E por essas razdes expostas nestas Alegacdes de recurso, a requerente da
patente, ora Recorrente, esta convicta de que um especialista na técnica nao pode derivar a
solucao técnica das reivindicagdes 1 e 9 da D1 de forma 6bvia, pelo que a reivindicagéo 1 e
9 cumprem o requisito da "actividade inventiva" a que alude o art.° 66.° do RJPI e, se as
reivindicagbes independentes 1 e 9 possuem actividade inventiva, as respectivas
reivindicagdes dependentes 2 a 8 possuem obviamente actividade inventiva e, portanto,
cumprem o requisito da "actividade inventiva", nos termos do art.®° 66.° do RJPI.

19. Se essa Alta Instancia assim ndo o entender dada a natureza técnica da
questao, deve anular a sentenga recorrida e, consequentemente, o despacho da DSE, para
que conste do relatério do CNIPA - que tem servido de base as decisbes tomadas na fase
administrativa e na fase judicial - uma declaragcdo de um profissional da area no sentido de
que a invengdo aqui em apreciagao nao implica actividade inventiva, uma vez que a mera
comparagao individualizada entre as reivindicagdes e a patente D1, apenas serve para
concluir que se trata de uma invengao nova - e assim foi considerada - mas nao ¢é suficiente

para concluir gue a mesma invengao nao tem criatividade.

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * *

Il - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal € o competente em razdo da nacionalidade,

matéria e hierarquia.

O processo € o proprio e ndo ha nulidades.
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As partes gozam de personalidade e capacidade judiciaria e
sao dotadas de legitimidade ‘ad causam”.
Nao ha excepcdes ou questdes prévias que obstem ao

conhecimento do mérito da causa.

* * %

111 - FACTOS ASSENTES:

Do processo instrutor resulta assente a seguinte factualidade com

interesse para a decisdo da causa:

1.B LIMITED#4 201445 H9 H ZE 50240 AT (Dr. Lufs Reigadas){E Fy 2 5C1RAT > MIARHEER
/12865 FHE AR RS - ARy © BB RS -

2. 8B REER - AWM EFETEEARAFIRME - RIE (THEEMREEHE) B0
CELESIRAVIIE » A EREER 2016451 HoH S5 1SS 40 CRPIRFAITEIE ) WAL -

3. 201743 H13H > CL(DUF s Ry o — B B S ) [m1 AR Jei 2 5171 2865 35 B FR [ 47
VAR - SR AR REHRE R AE Y - RSN 20174 HSH S 1408058 40 CRPIRFRITT
B AH) A -

4. 201743 H31H » DFeAR (LA s Ay st B AR SR8 ) 1) AR [R50 S5 1/1 28655 34 FH S A1 F i FH
SEHVERHA RS o SRR A RS R TR R A - RIS 201TAES HAH S 185 —4H CRFTRERITT
B AR ) A -

SRS (TEEAEMEAEHIRE) 8RB B ANFEEBHRAEREHNEE - HIA
a5y BI20174E3 A 14 H & 8 5560415/DPIST A bR K201 7454 H 3 H 3B 48 55 60506/DPISR A BE - FA 8 B Sk
FEE T B A MBI EAE AR BT UE AN - o] AR AR -

6.B LIMITEDN A - #CHARR ¥ b e g B SR U Y B het

7.20174F6 H22H > B LIMITED[AIA /e B EHE A HE -

8. 2017 TH14H » ARUEIA B AT R AR R B - Se @M EE LTD » 5
ZA Ld(PA R R BN - R Ea9AUAERERTA20174E8 H 16 HEE33 1055 —4H CRFTREFITTEIE A
) A -

9. A i EE61396/DPISE A b AR T R G5 A R S 1 R HH S A B R M )
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DAE RSB EEIRS U R i o B A B FUBRIE I ASSE S -

10. 2018F1 H8H » A UE el 5 HIak A HE 5y 3% [BIRE A AT i R S B PR A R R 5 fe i s
BRBAE - BEEEEREBMENANS KL RN T ERR: - S —BHERA
TR HA FRE R R AT TW200900121AFIUS2007060267A1 » DAK 55 Mg HA Figk A fEARHA i = vh i Ky
CN102847300A7E BRI A 2 2t e 7 I X5 | FHSC R (BIVRT IAHRREY SO - B R0 - RERIEE
SKATELEAY S IR BE R R B R BN BB e A RIS ) -

11 R8 (SEAEREAEHIE) S8R 10)IH » Hgh A AITEEIHF A REAIE R - S
FIZORTE - SROHE RATEIE A —REFERRE - REEAE7201841 H 8 HE@EE60064/DPISR A » KA
BAEVEIRE AR i s - A RBAIE AR LS R E P EREE A MBI AT BEEm A H T = (E
B A SR AR R e -

12. 201853 H20H » ARSI B sh AR ACHY (0178 25 2 7 LB A 2 A R SRR A R A » B[]
B E R -

13. KRR EE60674/DPISR N » 18 Ll Rt RS SOEAAE B R AR AR SS) - DAE R
ERREEE RBAIFNSE I -

14. 201848 H 23 H » AU HH Bl SR RIS AE 1 Jo) 32 [mIRA A A E i ER B U AR i R R A
& PALERE - FARE A EIME R A R A R R E R A -

15. ARABER AR R R B A R L - AT B SA AR SR 1O B s R T B A I
MR BAGRENE - B (TEEMAERIE) WHE - DRSS B H55E00lk “RIVEE” BIHE -

16. FHFAASE L R A AR ZEK 1-OR TR & SR 06 IR A RHE GBI € - BRI R
SO LERRLE NI T AR BB MR - R RF & 59816 R BRI EE 1k TR AT HS VB 4R T TR AR
M -

17. Bl - ARABER 12 H 13 EE07/99MBRE S LAY ( TIRAEREAEREFIRE) SEo8MREE otk
1K) BRSO RATHLE - HH4EEE/12865% ARG -

* k%

IV — FUNDAMENTACAO

Como o recurso tem por objecto a sentenca proferida pelo Tribunal

" IR 7 2004/03/22 55 1 2855 — 4 CHPIRERITTEIE A NHTH559/20045THE B #R
FLURAVRUE - BIAEERE S R B ERAHEE TR - RICRP IR TE A AN
BUYFSIPHERE RS E -
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de 12instancia, importa ver o que o Tribunal a quo decidiu. Este afirmou na

sua douta decisao:
| - INTRODUGAO/RELATORIO

O direito de exclusividade de exploragdo comercial de uma invengéo adquire-se
através da concessao dos titulos de patente de invencdo e de patente utilidade (arts. 60°,
104°, 120° e 124° do RJPI2).

S6 sao patenteaveis as invencgdes de tecnologia (art. 61°).

O objecto das invengdes de tecnologia patenteaveis sob o titulo de patente de
invengao sao:

- Os produtos tecnoldgicos;

- Os processos de obtencdo dos produtos tecnoldgicos, ainda que estes sejam
meras substancias simples ou compostas.

Sao requisitos de patenteabilidade de tais invengoes (art. 61°):

- Que sejam novas;

- Que resultem de actividade inventiva e

- Que sejam suspectiveis de aplicagao industrial.

No caso em aprego, considerando o fundamento da decisdo recorrida para
recusa de concessao da patente e considerando as razdes de discordancia que motivam o
recurso, esta apenas em duvida que a invengao a patentear a titulo de patente de invencao
resulte de actividade inventiva, uma vez que ndo se encontram outras questdes que
reclamem conhecimento oficioso e, tratando-se o presente recurso de recurso de plena
jurisdicao (art. 279°, n° 3), as questdes de forma como falta de fundamentagédo da decisao
recorrida que a recorrente alegou nao interferem com os poderes de cognigédo do tribunal

relativamente as questdes de substancia.

2 Regime Juridico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n°® 97/99/M, de 13 de
Dezembro, diploma a que pertencem todos os artigos indicados sem mencéo expressa de origem.
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Il - SANEAMENTO

Nada ocorre relativo ao tribunal, ao processo e as partes que obste ao
conhecimento do mérito do presente recurso. Designadamente ndo se apresenta necessario
citar a parte contraria, em face da decisdo que segue e tendo em conta que ja foram
apresentadas as reclamagdes no “processo administrativo “ apenso.

*

Il - FUNDAMENTAGAO DE FACTO E DE DIREITO

E nas reivindicagdes de novidade apresentadas com o pedido de concessdo do
titulo de patente que se investiga se a invengdo é nova e se a sua novidade é resultado de
actividade inventiva (art. 85°).

Para merecer a protecgdo do registo, a invencdo nova tem também de ter um
caracter inovador3. Isto é, ndo basta que a invengao nao fosse conhecida antes do pedido de
registo, € também necessario que ela se distancie do que era conhecido em grau relevante.
E qual é o grau de distancia que a inveng¢ao nova tem de ter em relagdo ao anteriormente
inventado para ser patenteavel? E como se mede essa distancia? A inveng¢ao nova nao pode
ser um resultado o6bvio de invengdes anteriores. Pode ser um resultado de invencgdes
anteriores, mas nao um resultado que fosse perceptivel com facilidade para um profissional
do sector (art. 66°). A actividade inventiva €&, pois, uma nao evidéncia de que a invengao a
patentear seja um resultado de invengdes anteriores. Quando um profissional considera o
estado da técnica no sector da sua especialidade, tudo o que, de novo, possa concluir de
modo evidente ndo é por ele alcancado através de actividade inventiva, mas através de
mera constata¢do. Para que haja actividade inventiva ou criadora é necessario que haja um
hiato entre o estado da técnica e a invengao, um salto ainda que pequeno, e ndao apenas
mera decorréncia. Por isso o critério normativo tem duas balizas: a evidéncia e o profissional

do sector.

A recorrente pretende que Ihe seja atribuido um titulo de patente relativamente a

3 Pupo Correia, Direito Comercial — Direito da Empresa, 102 edigéo, p. 327, fala em “efeito inovador”
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uma invengao que consiste num sistema electronico de jogar jogos de fortuna e azar.

Segundo as reivindicagbes de novidade e o titulo e resumo da invengao, tal
sistema consiste no seguinte:

- Ligacao em rede informatica de mesas de jogo, umas de jogar os jogos de
fortuna e azar fisicamente com intervengdo de um operador, designadamente no
manuseamento de cartas de jogar e outras de jogar electronimamente tais jogos, consistindo
num terminal electrénico onde os jogadores jogam jogos virtuais de fortuna e azar sem
intervencao de qualquer operador.

- As mesas de jogar fisicamente podem também ser comutadas para executar
jogo automatico ou virtual e nelas o operador tem acesso aos jogos que decorrem nas
mesas de jogo electronico ou terminais de jogo da rede.

- Nos terminais ou mesas de jogo electronico, automatico ou virtual sem
intervencdo de operador, os jogadores podem jogar apenas este tipo de jogos originados
num processador informatico ou participar também nos que decorrem nas mesas de jogo
fisico da rede que sédo transmitidos para as mesas de jogo electronico ou terminais por
sistema de video composto de cédmaras colocadas nas mesas fisicas de jogo e

visualizadores colocados nas mesas de jogo electronico ou terminais de jogo.

E facto notdrio que as redes informaticas de comunicacéo reciproca de dados
entre terminais com processamento dos dados comunicados ja haviam sido inventadas
muito antes da apresentagao do pedido de concessao de patente feito pelo recorrente.

E igualmente notéria a invengdo anterior das camaras de video, ecrds de
visualizagdo e comutadores de dados e de direc¢cédo de dados.

Nem a recorrente reivindica estas invengdes de produtos e processos de
tecnologia.

O que reivindica realmente a recorrente € uma “conjugacédo de anterioridades”
tecnoldgicas. A novidade consiste na jungdo do que ja existia de uma forma que ainda néo
existia.

Como é também notdrio, ja existiam indmeras conjugagdes de tecnologia
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utilizando redes de comunicagao informatica com inumeros terminais de input e output e
inumeras formas de colheita, processamento e apresentagao dos dados comunicados ou
transferidos.

A forma como a recorrente conjuga as invengoes tecnoldgicas ja conhecidas nao
se apresentara como evidente para um profissional do sector quando este atentar nas
formas de conjugacao anteriores das mesmas tecnologias?

A resposta a esta pergunta é a solugdo quanto a origem da nova conjugacao a
patentear: se provém de actividade inventiva ou se provém de mera actividade de
constatacao.

Actividade inventiva ou criatividade consiste em criar algo de novo e nao apenas
adaptar o antigo. Consiste em acrescentar algo ao mundo da tecnologia. S6 o criador e a
criacdo merecem proteccao do Direito. Aqueles que desenvolvem a criatura podem merecer
a atengao do Direito se a “educarem” de forma excepcional. Aqueles que apenas copiam ou
imitam a criatura estdo no campo oposto. Aqueles que “educam” a criatura quase como ela

cresceria espontaneamente sao neutros.

O exame pericial feito na fase administrativa do processo recorreu ao documento
de comparagdo D1 (CN102847300A) que divulgou um sistema de jogo electronico em que
0s jogadores jogam a partir de terminais remotos jogos que decorrem em mesas de jogo
fisico, sendo tal sistema proporcionado por mesas de jogo fisico com operador e
transmissdao via processamento informatico através de processador de computagao,
camaras de video e visualizadores. Perante isto, concluiu o exame pericial que uma pessoa
comum da area da tecnologia em causa poderia surpreender a “ideia” a patentear. Nem era
necessario um especialista do sector. Aceitando como boa a conclusao pericial, havera que
concluir que se um nao especialista chega a “conjugacao” a patentear a partir das anteriores
“‘conjugacdes”, entdo um especialista do sector ai chega por evidéncia e sem esforgo
criativo.

O sistema de jogo a patentear é um sistema de jogo remoto em rede como o

divulgado em D1. O jogo decorre em mesas de jogo com intervengédo de operador e este
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jogo é transmitido para terminais electrénicos individuais onde os jogadores jogam noutro
lugar, admite-se que até possam estar no seu quarto de hotel e ndo na sala de jogo do
casino onde esta a mesa de jogo fisico. A diferenga ou novidade da invengao a patentear é
que nesta, a propria mesa de jogo fisico pode passar a jogo electrénico e no terminal de jogo
remoto o jogador pode jogar em jogo electrénico autbnomo ou pode participar, a distancia,
nos jogos que decorrem nas mesas de jogo fisico pertencentes a mesma rede de
comunicacao de dados. No final de contas, o que a invengdo a patentear faz é possibilitar
jogo electrénico na mesa de jogo fisico e possibilitar a participagdo em jogo fisico a partir de
terminais de jogo electronico. Ainda em maior sintese a invengédo a patentear juntou jogo
fisico e electrénico na mesma mesa de jogo fisico e no mesmo terminal de jogo electronico
(no terminal o jogo fisico joga-se de forma remota e digital e na mesa o jogo fisico € o
electronico jogam-se alternadamente). Esta ideia de juntar nao estaria acessivel a um
especialista do sector de modo evidente? N&o se vé como negar. Nao ha actividade
inventiva na invengdo da novidade a patentear. Ha actividade de mera constatagdo do
anterior e € dai que decorre a novidade sem relevante esforgo criativo de acrescento ao ja
divulgado anteriormente. N&o ha acrescento suficiente para ser merecedor de proteccéo
através de exclusivo de exploragdo comercial temporario. A invengcao a patentear nao
implicou actividade inventiva porque resulta de pouco mais do que mera constatacédo do
estado da técnica. Falta, pois um dos requisitos de patenteabilidade atras referidos. Cré-se
que o hiato entre D1 e a invencédo a patentear ndo resulta de actividade inventiva por tal
hiato ser evidente para um profissional do sector.

Conclui-se, pois, que a invengao nova reivindicada nao se distancia do estado da
técnica o suficiente para que se possa considerar que provém de actividade inventiva e nao
de mera decorréncia de técnicas anteriores acessiveis a um técnico do sector.

Parece-nos que o0 avango técnico da recorrente esta ao alcance de um

profissional do sector sem ter de despender energia criadora.

Conclui-se, pois, que decidiu bem o despacho recorrido ao concluir pela falta de

actividade inventiva e ao recusar o requerido registo, pelo que deve ser mantido.

2019-812-patente-invencio-negar 14



IV - DECISAO.

Pelo exposto, julga-se improcedente o recurso, mantendo-se a decisio recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Registe e naotifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283° do RJPI.

04/04/2019

Quid Juris?

Ora, neste recurso a Recorrente veio a rebater a sua argumentacéo ja
tecida na primeira instancia, relativamente a qual o Tribunal a quo ja deu a sua
resposta e bem fundamentada, com ela basicamente concordamos.

Além disso, importa realcar-se ainda o seguinte:

Ora, a protec¢ao da propriedade industrial “pressupde o registo dos
respectivos objectos, sendo delimitada pelo conteudo e eficdcia desse registo 74

A prova dos direitos de propriedade industrial (artigo 6. n° 1 do
RJPI) faz-se por meio de titulos, correspondentes as suas diversas modalidades
-concessdo, no caso das patentes de invencdo e modelos de utilidade; registo,
no caso de modelos e desenhos industriais, marcas, nomes e insignias de
estabelecimento, recompensas, logétipos e denominacdes de origem.

E nos actos de concess&o ou registo propriamente ditos que reside a
eficacia constitutiva dos direitos de propriedade industrial® -os direitos da

propriedade industrial estdo sujeitos a um sistema de registo constitutivo.

Regra geral do direito a patente € a de este pertencer ao seu inventor

4 Pupo Correia, Direito Comercial, Direito da Empresa, 10* edicao revista e actualizada, 2007, p. 316.
3 Pupo Cortreia, obra citada, p. 318.
® Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Vol. I, 2* edi¢do actualizada, revista e aumentada, pp. 40 e 41.
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Ou seus sucessores, por qualquer titulo, nos termos do art. 69° n°1 do RJPI.

Todavia, o direito “sobre a invengédo reveste um duplo conteldo:
pessoal e patrimonial, significando o primeiro aspecto que o inventor tem o direito de
ser considerado o autor da invencéo, referindo-se o segundo, essencialmente, ao
direito de exploragéo”.7

Assim, nada impede que a “invencdo”, na sua vertente patrimonial,
esteja na titularidade de entidade diversa do seu inventor, podendo essa
entidade requerer a respectiva concessao, integrando os inerentes direitos na
sua esfera juridica (e nestes casos, em que a patente ndo é requerida em seu
nome, o direito do inventor a ser como tal mencionado no requerimento e no
titulo da patente).

A patente constitui um titulo que confere ao seu titular um direito
exclusivo, tendo por objecto uma invengdo, como operacao intelectual de que
resulta algo que aparece pela primeira vez.

A luz do n°3 do artigo 104.°do RJPI, o acto de concessdo da patente
traduz uma mera presuncao juridica dos requisitos juridicos da sua concess&o.

Todavia, trata-se, como € evidente, de uma presuncgao juris tantum, e,
portanto, ilidivel mediante a demonstracdo de que se ndo verifica algum ou
alguns dos requisitos da concessdo, designadamente atraves de accdo de
declaracéo de nulidade ou anulac&o.®

Como refere Carlos Olavo®, sdo quatro os requisitos que a lei

estabelece cumulativamente para a concess@o de uma patente:

" Luis M. Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial, Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas,
Concorreéncia Desleal, 2* edi¢io revista e aumentada, p. 90.

8 Cfr. Pupo Correia obra citada pag. 318.

o Propriedade Industrial, Volume I, pag. 18.
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a) que se trate de uma invencao;

b) que essa invencao seja nova;

c) que implique actividade inventiva;

d) que seja susceptivel de aplicacdo industrial (artigo 65.2do RJPI).

Nos termos do artigo 65.% n°1 do RJPI “Uma invengéo é considerada
nova quando n&o estd compreendida no estado da técnica” (artigo 65.5 n°1 do
RJPI), sendo que, “O estado da técnica este constituido por tudo o que, dentro ou
fora de Macau, foi tornado acessivel ao publico antes da data do pedido de patente,
por descrigdo, utilizagdo ou qualquer outro meio” (art. 65. n®2 do RJPI), da
mesma forma que “E igualmente considerado como compreendido no estado da técnica
o conteudo dos pedidos de patentes e de modelos de utilidade requeridos em data anterior a
do pedido de patente, para produzir efeitos em Portugal e ainda n&o publicados” (n° 2 da
mesma disposicao legal).

Significa, portanto, como refere Lui M. Couto Gongalves™’, “que a
novidade deve, pois, ser considerada a escala global, revestindo caracter absoluto,
0 que significa que ela n&do se verifica quando o pedido couber no ambito de
conhecimentos actuais ou quando fizer parte de conhecimentos incluidos em
pedidos nao publicados—o estado da técnica compreende a descrigdo, utilizagdo ou
qualquer outro meio de divulgacéao, clara e inequivoca, de uma invencgao idéntica,
isto €, de uma invengao que represente, substancialmente, a mesma solugéo para o
mesmo problema técnico”.

A invencdo terd de ser uma criacdo do inventor, ndo podendo

constituir a repeticdo de uma criagdo alheia, pois pode “ser o resultado de um

10 . . . -
Manual de Direito Industrial, Patentes, Desenhos ou Modelos, Matcas, Concorréncia Desleal, 2% edicio
revista e aumentada, pag. 83.
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processo inventivo, mas n&o ser nova, porque alguém, sem o inventor o saber, ja a
concebera antes, estando assim compreendida no estado da técnica”. M

Como refere Carlos Olavo®?, o estado da técnica é “o acervo de
conhecimento sobre determinada matéria de que dispde o profissional do sector em causa’,
nao sendo necessario, para que a invengao seja patenteavel, que “a novidade se reporte a
todos os elementos da invengao; se apenas alguns dos elementos da invengao estiverem no
estado da técnica, ela deve ser considerada nova”.

E, como defende Américo da Silva Carvalho 13«

para destruir a
novidade da invencao é necessario que Ihe seja oposta uma anterioridade de todos
os elementos que a constituem, ndo bastando destruir um ponto particular da
mesma”, pelo que, tratando-se de “uma invengéo de combinagéo, a novidade néo
€ afectada se Ihe forem opostas varias anterioridades fragmentadas visando cada
um dos seus elementos, desde que ndo afectem a combinacgao, pois esse tipo de
invengao consiste precisamente no conjunto ou agrupamento de elementos”.

Por outro lado, nos termos estatuidos no artigo 66.° do RJPI,
“Considera-se que uma invencéo implica actividade inventiva se, para um perito na
especialidade, nao resultar de uma maneira evidente do estado da técnica”.

Ou seja, além do requisito da novidade, exige a lei que a invencao
produza “um efeito inovador tal que mesmo um perito na matéria a tenha como
inovadora face ao estado da técnica”, pois que, mesmo gue 0 invento seja Novo,

poderé ele “comportar ou ndo uma actividade inventiva”, nao existindo neste caso a

inovagao quando “seja obviamente decorrente do estado da técnica, isto €, se um

1 Pupo Corteia, obra citada, p. 326.

2 Obra citada pag. 19.

B1o objecto da invencao, Coimbra Editora, 1970, p. 18.

14 Cfr. também neste sentido, o Ac. desta Relagdo de 29/09/2009 in www.dgsi.pt/jtep.
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perito na especialidade deduzir logicamente o efeito inovador da tecnologia
conhecida”, efeito inovador s6 existiram, “se um perito da especialidade, na posse
de toda a informagdo constitutiva do estado actual da técnica respectiva, ndo
deduzir obviamente dele a inovagcdo que se pretende ver reconhecida com a
inven(;éo”.15

A actividade inventiva estara presente “quando a criagdo ndo possa ser
obtida como consequéncia normal e légica dos conhecimentos ou do estado da
técnica no momento a considerar, o que significa que a invencao deve ultrapassar a
técnica industrial corrente ou a capacidade ou faculdades de um perito na matéria,
isto é, que um perito ndo seja capaz de chegar, de uma maneira evidente, a um
mesmo resultado, no momento da solicitagdo da concessao (significando-se assim
que ndo havera actividade inventiva quando a invengao nao vai além do programa
normal da técnica e que mais ndo é que o resultado ébvio, manifesto e légico do
estado da técnica, ao tempo do pedido)”.16

Destarte, “o ponto essencial, € determinar se o perito, em condigdes
normais, teria chegado aquela solugdo e nao ja apreciar se ele podia chegar a essa
solucdo (o chamado critério would/could approach)-apresentado o problema,
considerado o estado da técnica e analisada a solugao técnica proposta, apreciar-
se-a até que ponto a solucao apresentada se distancia suficientemente do estado
da técnica e nao estaria ao alcance de um perito na especialidade (de acordo com o
referido critério)”.17

Por fim, a invencao sera susceptivel de aplicacdo industrial se o seu

objecto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer género de industria ou na

15 Pupo Correia, obra citada, p. 327.
18 1 uis M. Couto Gongalves, obra citada, pp. 85 e 86.
Y 1 uis M. Couto Gongalves, obra citada, p. 87.
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agricultura (artigo 67.2do RJPI ).

Faltando qualquer um destes requisitos de patenteabiliade e, caso a
patente tenha sido concedida, deve a mesma ser declarada nula [artigo 118.°do
RJPI].

Efectivamente a patente de invengdo em causa carece de invencao, ou
pelo menos, dos autos ndo resulta o contrario.

O teor do relatorio de fls. 228 a 231, da autoria do Departamente de
Propriedade Industrial de Pequim, explica muito bem por que razéo é que ndo

se deve conceder o registo de patente de invencao:

V. R ~ QS P Tl S PR PRI PR L, SRr ORI LAY S DA R
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RFIZR 1-945
TAlSEHPEA) AFERK 1-972
HER Kt

2. 5 NEAIfRE
(1) SR RS
D1: CN102847300A 02.1 H2013 (02.01.2013)
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o ATETE N £ EIFRAV AR - Bl i & h 51 1 5 A w0 250 - Ho AFE
AR R TR R BIEREYFREE R B RS 2R A - HAES DA
GRS TR B RE A NEEEE - Friltbex s EA BorEl - T 2R TE
B RERMEE, Bk - HEMEE SRR DIREERES R IE B A S I DAY RS
B Hepriliie x A m B AR AR - B2 EAE TrE ErERRE > AT ES DR LR
il m e A TR X 25 2R DA S5 REARG R Y RS R Herr i Bon i B 5 BN R EIG B
ARBCERAT (S S A RIS BRI - Bt BN R G RO B TR AL
FE B RN R LA L TR R EIFAR T 2 B AR (R ol DU P T e A A1 U
Meer 1B A THY A BN BHY S EIFRBAE R R G RER » AEFN T > AL R EIR kAL
BREGE R eE R DB RE G B RE  MEE M ERE - MEGERMARGRERX
SEAE N B EIRERART R B BE A NS EHY TS Bl AmE R AT U Hd Al T
SRELTHELATENR
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A Recorrente criticou o Tribunal a quo por este ter formado a sua
convicgdo essencialmente com base no teor do relatorio acima citado, ora, é
verdadeiro este argumento, mas também € uma postura correcta e
juridicamente sustentavel, visto que esta em causa matéria de caracter muito
técnico, a Recorrente pode apresentar um relatério para contrariar as
conclus6es do relatério elaborado a pedido da DSE. N&o o tendo feito, subsiste
este Gltimo nos autos, e na falta de elementos que permitam sustentar o
contrario, ha-de ser com base nele se forma a respectiva conviccdo e toma a
decisdo adequada. Entre outras, cite-se a seguinte passagem da decisdo

recorrida:

O sistema de jogo a patentear € um sistema de jogo remoto em rede
como o divulgado em D1. O jogo decorre em mesas de jogo com intervencéo de
operador e este jogo é transmitido para terminais electrénicos individuais onde os
jogadores jogam noutro lugar, admite-se que até possam estar no seu quarto de
hotel e ndo na sala de jogo do casino onde estd a mesa de jogo fisico. A diferenga
ou novidade da invencido a patentear € que nesta, a propria mesa de jogo fisico
pode passar a jogo electronico e no terminal de jogo remoto o jogador pode jogar

em jogo electrénico autbnomo ou pode participar, a distancia, nos jogos que
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decorrem nas mesas de jogo fisico pertencentes a mesma rede de comunicacgio de
dados. No final de contas, 0 que a invengdo a patentear faz é possibilitar jogo
electrénico na mesa de jogo fisico e possibilitar a participagdo em jogo fisico a partir
de terminais de jogo electronico. Ainda em maior sintese a invencao a patentear
juntou jogo fisico e electrénico na mesma mesa de jogo fisico e no mesmo terminal
de jogo electronico (no terminal o jogo fisico joga-se de forma remota e digital e na
mesa o jogo fisico e o electrénico jogam-se alternadamente). Esta ideia de juntar
nao estaria acessivel a um especialista do sector de modo evidente? Nao se vé
como negar. Ndo ha actividade inventiva na invengédo da novidade a patentear. Ha
actividade de mera constatacdo do anterior e é dai que decorre a novidade sem
relevante esfor¢co criativo de acrescento ao ja divulgado anteriormente. Ndo ha
acrescento suficiente para ser merecedor de protec¢do através de exclusivo de
exploracado comercial temporario. A invengdo a patentear ndo implicou actividade
inventiva porque resulta de pouco mais do que mera constatacdo do estado da
técnica. Falta, pois um dos requisitos de patenteabilidade atras referidos. Cré-se
que o hiato entre D1 e a invencdo a patentear ndo resulta de actividade inventiva

por tal hiato ser evidente para um profissional do sector.

Conclui-se, pois, que a invengao nova reivindicada nao se distancia do
estado da técnica o suficiente para que se possa considerar que provém de
actividade inventiva e nao de mera decorréncia de técnicas anteriores acessiveis a

um técnico do sector.

Parece-nos que o avancgo técnico da recorrente esta ao alcance de um

profissional do sector sem ter de despender energia criadora.
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Pelo expendido, é de verificar que, em face das consideracdes e
impugnacdes da ora Recorrente, a argumentacdo produzida pelo MM. Juiz do
Tribunal a quo continua a ser valida, a qual ndo foi contrariada mediante

elementos probatorios concretos, trazidos por quem tem o énus de prova.

Nestes termos, é 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, é de manter a decisdo recorrida.

*

Sintese conclusiva:

| - S&o quatro os requisitos que a lei (artigo 65.2do RJPI) estabelece
cumulativamente para a concessao de uma patente:

a) Que se trate de uma invencao;

b) Que essa invencao seja nova,

c¢) Que implique actividade inventiva;

d) Que seja susceptivel de aplicacdo industrial.

Il - N&o havera actividade inventiva quando a invencédo nado vai além
do programa normal da técnica e que mais ndo é que o resultado dbvio,

manifesto e I6gico do estado da técnica, ao tempo do pedido.

1l — Esta em causa um sistema de jogo remoto em rede como o
divulgado em D1, o jogo decorre em mesas de jogo com intervencdo de
operador e este jogo é transmitido para terminais electronicos individuais onde

0s jogadores jogam noutro lugar, 0 que a invencao a patentear faz é possibilitar
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jogo electronico na mesa de jogo fiico e possibilitar a participacdo em jogo
fiico a partir de terminais de jogo electronico. Ainda em maior sintese a
invencdo a patentear juntou jogo fiico e electrénico na mesma mesa de jogo
fiico e no mesmo terminal de jogo electrénico (no terminal o jogo fisico joga-
se de forma remota e digital e na mesa o jogo f&ico e o electronico jogam-se
alternadamente), a invencdo a patentear ndo implicou actividade inventiva
porque resulta de pouco mais do que mera constatacido do estado da técnica.
Falta, assim, um dos requisitos de patenteabilidade atréas referidos. E de ver
que o hiato entre D1 e a invencdo a patentear ndo resulta de actividade

inventiva por tal hiato ser evidente para um profissional do sector.

Tudo visto e analisado, resta decidir.

* * %

V - DECISA O

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juizes do

Tribunal de 22Instancia acordam em negar provimento ao presente recurso,

mantendo-se a decisdo recorrida.

Custas pela Recorrente.

Reqiste e Notifigue.
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RAEM, 24 de Outubro de 2019.
Fong Man Chong
Ho Wai Neng

José Candido de Pinho
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