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ASSUNTOS:

- Requisitos para a patenteabilidade

SUMARIO:

Nos termos do disposto no artigo 61°do RJPI, a patenteabilidade esta
dependente de a invencdo: a) ser nova; b) implicar actividade inventiva; e c)
ser susceptivel de aplicacdo industrial, e o relatério da CNIPA concluiu pela
falta de novidade, conclusdo esta que ndo foi contrariada nesta sede de recurso
mediante novo relatério, nem se verifica erro na apreciacdo dos elementos
submetido a apreciacdo por parte do Tribunal recorrido, € de manter a deciséo
recorrida.

O Relator,

Fong Man Chong
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Processo n©597/2020

(Autos de recurso em matéria civel)

Data . 24 de Setembro de 2020

Recorrente A

Entidade Recorrida :  Direcgéo dos Servigos de Economia

*

Acordam os Juizes do Tribunal de Seqgunda Instancia
da RAEM:

| - RELATO RIO

A, Recorrente, devidamente identificado nos autos, discordando da
sentenca proferida pelo Tribunal de primeira instancia, datada de 25/02/2020,
que julgou improcedente o recurso judicial contra a decisdo da DSE (que
negou a concessao do registo do patente), dela veio, em 12/05/2020, recorrer

para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 542 a 584, tendo

formulado as seguintes conclusdes :

1) Vem o presente recurso interposto da sentenca de 25 de Fevereiro de 2020
que indeferiu, Integralmente, o recurso judicial apresentado contra o despacho da DSE que
recusou a concessdo do pedido de patente que tomou o n.° 1/1123, sendo que a referida
sentencga esta viciada por erros de facto e de direito, ndo tendo apreciado devidamente as
questdes colocadas pela ora Recorrente com o seu recurso judicial, designadamente no que
concerne a suposta falta de criatividade da inven¢cdo em causa e de fundamentos juridicos

para recusar a concessao do referido pedido;
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2) A sentenca recorrida sob a capa do principio da territorialidade desconsiderou
as conclusdes das autoridades da Australia e de Taiwan quanto as mesmas reivindicagoes
que foram consideradas como néo criativas pelo examinador da CNIPA;

3) Importa, por isso, recordar que o relatério de exame proferido pela CNIPA
concluiu que a reivindicagdo independente n.° 36, e as respectivas reivindicagcdes
dependentes n.°s 37 a 53, bem como a reivindicagao independente n.° 55, e as respectivas
reivindicagdes dependentes n.°s 56 a 59, e finalmente a reivindicacdo independente n.° 61 e
as reivindicagdes daquela dependentes com os n.°s 62 a 67 careciam de caracter inventivo;

4) Com efeito, para o examinador as referidas reivindicacdes sdo de “ZfE1E 23 Al
H#”, ou seja, de "common general knowledge" para um profissional do sector, o que nos
termos do RJPI resulta de maneira evidente do estado da técnica para um profissional do
sector;

5) No fundo, as reivindicagdes independentes e as reivindicagbes que delas
dependem que foram consideradas pelo examinador do CNIPA como sendo de “¥f AR fE g
MAEMS2EMS RNME" ou de “KMEEHLAHMER" sdo, por sua vez, as mesmas

reivindicagdes que os examinadores na Australia e em Taiwan consideraram ter actividade

inventiva;

6) Ainda de acordo com aquele relatério de exame que incidiu sobre o pedido de
patente n.° /1123, as demais reivindicagbes preenchem os requisitos legais da novidade,
caracter inventivo e aplicabilidade industrial (i.e., as reivindicagdes n.°s 1 a 35, 54, 60, 68 e
69);

7) Sendo também certo que a reivindicagédo n.° 54 é dependente da reivindicagéo
independente n.° 48 (que nao tem actividade inventiva para o examinador), a reivindicagao
n.° 60 é dependente da reivindicagao n.° 59 que, por sua vez, depende da reivindicagao
independente n.° 55 (e estas duas ultimas ndo tém actividade inventiva segundo o
examinador) e as reivindicagdes n.°s 68 e 69 dependem da reivindicagao independente n.°
55 (que segundo o examinador ndo tem actividade inventiva);

8) Criando-se assim uma situacdo inexplicavel, em que ha reivindicacdes
dependentes que foram consideradas criativas apesar de dependerem de reivindicagoes

que, segundo o mesmo examinador, carecem de caracter inventivo;
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9) Ora, o Tribunal recorrido socorreu-se do principio da territorialidade para obviar
ao "elefante no meio da sald", passe a expressao, que é o facto das mesmas reivindicagoes
terem sido consideradas criativas na Australia e em Taiwan, duas jurisdigdes distintas que
exigem o0s mesmos requisitos e preenchimento de critérios para justificar a atribuicido de
caracter inventivo;

10) Seguindo o entendimento do Tribunal a quo, entdo nunca seria possivel
impugnar um despacho de recusa de concessao de uma patente, visto que o relatério de
exame seria inimpugnavel e inatacavel, de nada servindo o recurso a elementos que
infrmam as conclusées daquele relatério, nomeadamente outros relatérios de exame
elaborados em jurisdicbes que adoptam os mesmos critérios de exame;

11) Como se afirmou em sede de recurso judicial, ndo colhe o argumento de que
os sistemas e jurisdicbes sao distintas porque o exame substancial de patentes, tanto na
Australia, como em Taiwan, na Unido Europeia ou na Republica Popular da China, tem em

consideracdo o estado da técnica na sua totalidade, isto é, tudo o que foi divulgado tanto

dentro como fora das respectivas jurisdicoes;

12) O problema coloca-se nos presentes autos quanto ao exame a titulo de
"criatividade" efectuado pela CNIPA;

13) A metodologia seguida pela CNIPA no ambito do relatério de exame nao é, a
partida, substancialmente distinta da metodologia seguida pelo Instituto Europeu de
Patentes, no entanto, ha uma diferenga relevante na execugao pratica deste exame padrao
pela CNIPA e que foi alvo de varias criticas, especialmente no que concerne a identificagao
do(s) problema(s) técnico(s) e ao "conhecimento geral comum",

14) Com efeito, na identificagdo do problema técnico ou dos problemas técnicos,
o examinador da CNIPA tipicamente limitava-se a focar o seu exame na caracteristica
técnica per se, de forma isolada, ignorando como € que essa caracteristica técnica interage
com outras caracteristicas do sistema na sua totalidade;

15) E quanto ao "conhecimento geral comum", os examinadores da CNIPA
simplesmente se limitavam a constatar que uma caracteristica particular é "do conhecimento
geral comun' sem providenciar qualquer prova dessa alegagao;

16) No dia 25 de Setembro de 2019, a CNIPA anunciou alteragbes as
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"Guidelines" para a realizagdo do exame substancial de patentes - alteracdes essas que
entraram em vigor no dia 1 de Novembro de 2019 -, sendo que entre essas alteragdes
constam regras destinadas a resolver os problemas identificados supra no que respeita ao
relatério de exame;

17) Por um lado, essas "Guidelines" procuram resolver o primeiro problema por
requererem aos examinadores que considerem a caracteristica técnica e que entendam
como a mesma actua na totalidade da invengdo em vez de apenas a considerarem enquanto
parte isolada;

18) Por outro lado, "(...) as novas "Guidelines" restringem os examinadores de
arbitrariamente alegarem que uma caracteristica é do conhecimento geral comum porque
requerem aos examinadores que providenciem provas quando uma caracteristica
responsavel pela solu¢do de um problema técnico € vista como sendo de conhecimento
geral comum. Adicionalmente, se o Requerente da Patente suscitar uma objecgcdo contra o
conhecimento geral comum alegado pelo examinador, os examinadores precisam de
apresenltar provas do conhecimento geral comum ou explicar as razées para a objecgéo
levantada.";

19) Tudo isto é extremamente relevante para a discussao dos erros incorridos no
exame substancial do pedido de patente n.° 1/1223, ja que o exame foi feito e incorreu nos
problemas identificados supra;

20) Nao se podendo esquecer que as reivindicagoes independentes (e as
reivindicagdes que daquelas dependem) que, segundo o relatério de exame, carecem de

actividade inventiva foram as mesmas reivindicagbes que os examinadores na Australia e

em Taiwan consideraram ter actividade inventiva, pelo que as patentes foram ai concedidas;

21) Nao sendo de aceitar o argumento de que os sistemas e jurisdigoes sao
distintas porque o exame substancial de patentes, tanto na Australia, como na Unido
Europeia ou na Republica Popular da China, tem em consideragao o estado da técnica na

sua totalidade, isto é, tudo o que foi divulgado tanto dentro como fora das respectivas

jurisdicdes;
22) Mais, tanto a Australia, a Unidao Europeia ou a Republica Popular da China

tém em consideracdo os mesmos indicadores secundarios para apurar a existéncia de
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actividade inventiva;

23) Somente na Republica Popular da China é que era possivel a um examinador
alegar arbitrariamente que determinadas caracteristicas técnicas careciam de actividade
inventiva, isto € sem cuidar de provar ou justificar essa alegacgao, situagao que foi permitida
até a entrada em vigor das alteragdes as " Guidelines" para o exame substancial de Patentes
no dia 1 de Novembro de 2019;

24) E s6 na Republica Popular da China é que era possivel a um examinador
apreciar a caracteristica técnica reivindicada de forma isolada, isto € separada do resto da
invencao e sem considerar o seu funcionamento e sinergia com as restantes caracteristicas
técnicas;

25) O que explica que certas reivindicagdes dependentes foram tidas como
criativas (por exemplo, as reivindicagdes n.°s 54, 68 e 69) apesar das reivindicagbes das
quais dependem ndo implicarem actividade inventiva segundo o mesmo relatério de exame;

26) Apesar do relatério de exame ser efectuado pela CNIPA, ndo pode tal
entidade deixar de seguir as normas previstas no RJPlI e cumprir com o dever de
fundamentacao de todos os actos administrativos, pelo que impunha explicitar a razao pela
qual defende que as reivindicagdes sao "evidenfes' para um profissional do sector ou sao
"do conhecimento geral comum', o que mais nao é do que um mero juizo conclusivo sem
sustentacao;

27) Por tudo isto, ndo se pode recorrer ao principio da territorialidade para
defender uma decisdo infundada que contraria relatérios de exame elaborados em
jurisdicdbes que adoptam os mesmos critérios de exame e que tém de justificar as
respectivas conclusées, diferentemente do que se passava na Republica Popular da China
até a entrada em vigor das novas Guidelines e razao pela qual o sistema era alvo de criticas
pela sua arbitrariedade e metodologia de exame (considerando a caracteristica técnica
isoladamente ao invés do seu funcionamento e sinergia com as restantes caracteristicas
técnicas);

28) Acresce que os Documentos de Comparacao D1 e D2, quando considerados
isolada ou conjuntamente (nu em combinagao), ndo descrevem, ensinam ou sugerem um

dispositivo tipo "sapato para cartas" ("shoe device") que compreende uma "caracteristica de
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carregamento de cartas para carregar cartas na drea de armazenamento de cartas atraves
de uma abertura na base do dispositivo tipo ‘sapafo™, tal como indicado na reivindicagao
independente n.° 36;

29) Conforme, de resto, é admitido no préprio Segundo Relatério de Exame, o
Documento de Comparagdo D1 nao divulga uma abertura na base do dispositivo tipo
"sapato” onde o sistema de carregamento de cartas pode carregar cartas na area de
armazenamento do "sapato" através dessa mesma abertura na base do dispositivo tipo
"sapato";

30) Nao se podendo aceitar a assercao infundada do relatério de exame de que
tal consubstancia uma alternativa evidente para um profissional do sector, porque o
posicionamento da abertura para carregamento de cartas no dispositivo tipo "sapato" ndo o é
e envolve efeitos técnicos inesperados ou imprevistos;

31) Desde logo, um modo de realizagdo e aplicagdo instantanea definidos nas
reivindicagdes providenciam um dispositivo tipo "sapato" que pode ser posicionado
directamente na superficie de um dispositivo de jogo que utilize cartas (e.g., uma mesa de
jogo), sendo certo que a abertura na base do dispositivo tipo "sapato" permite que o
mecanismo para baralhar cartas associado (tal como detalhado na reivindicagdo n.° 14)
possa ser posicionado no exterior da superficie da mesa (por exemplo, por baixo da
superficie da mesa de jogo) ao mesmo tempo que continua a permitir a entrega de cartas no
dispositivo tipo "sapato”;

32) Uma configuracéo desse tipo providencia um dispositivo relativamente mais
pequena e uma area muito mais pequena na mesa de jogo que € ocupada pelo dispositivo
tipo "sapato™:

33) Acresce que tal configuragdo (tal como € detalhado nalgumas das
reivindicagcdes dependentes) pode permitir que o dispositivo tipo lisa pato" possa ser
separado do dispositivo para baralhar cartas de modo a que possa ser movido pela mesa de
jogo conforme desejado;

34) Acresce ainda que a abertura na base permite que as cartas sejam entregues
ao dispositivo tipo lisa pato" de forma substancialmente nao detectada enquanto protege a

"identidade" das cartas dos jogadores;
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35) Pelo que as reivindicagbes n.°s 36 a 47 nao sao evidentes em face do estado
da técnica;

36) Por razdes substancialmente idénticas e que aqui se dao por integralmente
reproduzidas, note-se que os Documentos de Comparagédo D1 e D2, quando considerados
isolada ou conjuntamente (ou em combinagao), ndo descrevem, ensinam ou sugerem um
sistema de gestdo de cartas incluindo um dispositivo tipo "sapato" que compreende um
"sistema de carregamento de cartas para carregar cartas transferidas de um dispositivo para
baralhar cartas para uma drea de armazenamento de cartas através de uma abertura na
base do dispositivo tipo "sapato™, tal como indicado na reivindicagdo independente n.° 48;

37) Pelo exposto, em consideragdo do que ja se deixou explicitado, deve
entender-se que a reivindicagdo independente n.° 48 e as reivindicagbes n.°s 49 a 53,
daquela dependentes, ndo sao evidentes em face do disposto no Documento de
Comparagéo D1 e D2;

38) Tanto assim que o proprio examinador afirmou que a reivindicagao
dependente n.° 54, que é um desenvolvimento da reivindicagao independente n.° 48, implica
actividade inventiva;

39) Por razdes substancialmente idénticas e que aqui se dao por integralmente
reproduzidas, note-se que os Documentos de Comparagao D1 e D2, quando considerados
isolada ou conjuntamente (ou em combinacg&o), ndo descrevem, ensinam ou sugerem um
método para providenciar cartas durante um jogo, compreendendo "o fransporte de cartas de
um dispositivo para baralhar cartas para um dispositivo tipo "sapato" separavel do sistema
de gestdo de cartas através de uma abertura na base do dispositivo tipo "sapafo” com uma
parte do sistema de gestdo de caritas", tal como indicado na reivindicagao independente n.°
55;

40) Acresce que, em relacdo ao dispositivo tipo "sapato" separavel, como é
aparentemente admitido no Segundo Relatério de Exame, tanto o Documento de
Comparagao D1 como o Documento de Comparagao D2 nao divulgam tal dispositivo tipo
"sapato" separavel;

41) Como ja se deixou dito supra, os efeitos técnicos imprevistos desta solugao,

que também nao é uma alternativa evidente, estdao detalhadas no pedido de patente tal
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como citado anteriormente no presente articulado.

42) Pelo exposto, deveria ter sido considerado que tanto a reivindicagao
independente n.° 55, como as reivindicacbes dependentes n.°s 56 a 59, 61 a 67,
dependentes daquela reivindicagao independente, implicavam actividade inventiva, alias, em
absoluta contradigdo, o examinador veio afirmar que a reivindicagado n.° 60 implica actividade
inventiva quando a mesma é dependente da reivindicagdo n.° 59, a qual por sua vez é
dependente da reivindicagdo independente n.° 55, sendo que estas duas Ultimas foram
consideradas como evidentes em face do estado da técnica;

43) Assim, forgoso € concluir que o Relatério de Exame encontra-se viciado por
erros de facto, sendo apenas alegado arbitrariamente que determinadas caracteristicas
técnicas carecem de actividade inventiva sem que tenha sido feita qualquer prova ou
justificacao dessa alegacgao, situagao que recorde-se so6 foi possivel até a entrada em vigor
das alteragdes as "Guidelines" para o exame substancial de Patentes no dia 1 de Novembro
de 2019;

44) Acresce ainda que o Relatorio de Exame esta viciado na forma em que sao
(ou melhor, eram) apreciadas as caracteristicas técnicas da invencdo, isto é, cada
caracteristica técnica reivindicada foi apreciada de forma isolada, separada da invengao no
seu conjunto e sem considerar o seu funcionamento e sinergia com as restantes
caracteristicas técnicas;

45) O que fez com que tenha sido considerado que algumas caracteristicas
técnicas que estdao compreendidas em reivindicagdes dependentes impliquem actividade
inventiva (por exemplo, as reivindica¢cdes dependentes n.°s 54, 60, 68 e 69) ao passo que as
reivindicagoes independentes (ou mesmo dependentes) de que aquelas dependiam foram
tidas como evidentes em face do estado da técnica (as reivindicagdes n.°s 48 (54), 59 (60),
55 (68 e 69))!;

46) Estando, consequentemente, a decisdo da DSE ora impugnada viciada por
erros de facto provocados pelas conclusdes incorrectas e arbitrarias constantes do relatério
de exame, onde o examinador se limitou a considerar que as reivindicagdes n.°s 36 a 53, 55
a 59 e 61 a 67 resultavam do "conhecimento geral comum" sem qualquer comprovagéao

desse suposto "conhecimento geral comum";
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47) Ainda que assim nao se entenda, sempre se dira que o despacho proferido
pela DSE esta viciado por erros de direito e de falta de fundamentagdo ao recusar a
concessao da patente sem observar que o artigo 98.° do RJPI apenas permite que o
fundamento de recusa previsto no artigo 9.°, alinea a), do RJPI possa ser oposto ao
Requerente da Patente se a "ndo patenteabilidade for manifesta nos fermos do relatdrio de
exame",

48) E o elemento literal da norma do artigo 98.° do RJPI que esta em causa, pois
se a nao patenteabilidade ndo for manifesta nos termos do relatério de exame, entao esse
fundamento de recusa nao é oponivel ao requerente;

49) Se fosse intengdo do legislador que uma patente seria recusada quando
estivesse em causa 0 ndao cumprimento de um requisito legal por parte de uma simples
reivindicagdo ou que a patente devia ser recusada SEMPRE que se verificasse o
fundamento geral de recusa previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 9.° do RJPI, entdo a
norma determinaria simplesmente que "A pafente é recusada quando se verifique qualquer
das fundamentos gerais de recusa da concessdo dos direitos de propriedade industriai.";

50) Nada no despacho de recusa posto em crise indica que a n&o
patenteabilidade é manifesta, sendo certo que tao-pouco nada no relatério de exame indica
que a nao patenteabilidade do pedido € manifesta, muito antes pelo contrario;

51) Pelo que ainda que fosse de considerar que, efectivamente, algumas (mas
nao todas) reivindicagdes em causa ndo tém caracter inventivo, ainda assim a DSE teria de

conceder a patente em causa por falta de fundamento legal para a sua recusa (nao é

manifesta a sua ndo patenteabilidade nos termos do relatério de exame);

52) O Tribunal a guo ignorou, simplesmente, o elemento literal da norma,
designadamente a exigéncia de "manifesta ndo patenteabilidade nos termos do relatorio de
exame" para nao dar por verificada a ilegalidade da aplicagdo do artigo 98.° do RJPI ao
pedido de patente da ora Recorrente;

53) A menos que se entenda, com o devido respeito, que o artigo 98.° do RJPI é
letra morta na medida em que exige a "manifesta ndo patenteabilidade nos termos do
relatorio de exame" para que o fundamento de recusa do artigo 9.°, alinea a), do RJPI possa

ser oposto ao Requerente da Patente;
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54) O entendimento descrito é ainda reforcado pelo espirito da lei, que foi,
evidentemente, no sentido de facilitar a concessao de pedidos de patente;

55) Segundo o Cddigo da Propriedade Industrial Portugués, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 16/95, o qual fora publicado no Boletim Oficial n.° 36, | Série, de 4 de
Setembro de 1995, apdés um processo de exame substancial em termos semelhantes aos
constantes do actual RJPI, a patente poderia ainda a vir a ser concedida parcialmente,
podendo a DSE eliminar, por sua iniciativa, as reivindicagdes que entendesse que nao
cumpriam com os requisitos legais ou que ndo assentavam na Descri¢gao da Invengao;

56) Além disso, a lei previa uma "cldusula de salvaguarda" para o caso de uma
patente ter sido concedida com reivindicagbes que, posteriormente, viessem a ser
declaradas nulas ou anuladas pelos Tribunais, sendo certo que em tal caso a patente
manter-se-ia em vigor na parte remanescente (artigo 120.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 16/95).

57) Em Portugal, o enquadramento legal descrito supra manteve-se,
praticamente, inalterado com a entrada em vigor do novo Codigo da Propriedade Industrial
em 2003 (cfr. artigos 69.°, 73.° e 114.°);

58) Sucede que em Macau, o legislador, conhecedor das solugdes anteriormente
vigentes, optou por restringir os fundamentos de recusa de uma patente e, em conformidade,
alterar os fundamentos de uma concessao parcial;

59) A diferenca relevante em relagdo ao anterior Decreto-Lei n.° 16/95 prende-se
com o facto de nao se fazer mencao ao trecho que dispunha " T7ratando-se apenas de
delimitar a matéria protegida, eliminar reivindicagoes {(...)";

60) Aqui chegados, uma leitura pouco cuidada poderia levar a concluir que foi
intencdo do legislador passar a responsabilizar o interessado pela eventual incorrecta
delimitagdo da matéria protegida mediante as reivindicagoes, ndo permitindo que a patente
viesse a ser concedida nesses casos;

61) No entanto, nao se pode esquecer que, como se disse, ndo s6 nunca foi
fundamento de recusa o facto de se determinar que algumas reivindicagdes ndo cumprem
todos os requisitos legais (facto que, no maximo, provocava a sua eliminagdo pelo
examinador);

62) Como a propria lei veio ainda a restringir os casos em que a recusa pode ter
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lugar, conforme o disposto no ja citado artigo 98.° do RJPI, exigindo que a nao
patenteabilidade seja manifesta para que possa ser oposta ao requerente;

63) Destarte, ndo basta que o objecto da patente ndo seja susceptivel de
protecgao, sendo ainda essencial que tai "nao patenteabilidade" seja manifesta!;

64) Assim, o que se conclui da conjugacgao das alteragdes constantes dos artigos
97.° e 98.° do RJPI em relagdo ao regime legal anteriormente vigente, € que foi intengcao
legislador retirar a entidade administrativa o poder de opor ao requerente (mediante
eliminagao) objecgbes (menores, no sentido de que tém pouca relevancia no todo da
invengao) relacionadas com as reivindicagoes da patente, sempre que da globalidade da
Invencao nao resultar uma manifesta nao patenteabilidade!;

65) Seria um contra-senso que a lei, por conta de uma minoria de reivindicagdes
que, no entender da CNIPA, carecessem de algum dos requisitos legais, viesse a impor a
recusa da patente na sua totalidade, sem permitir a sua vigéncia apenas em parte, ao
mesmo tempo que determinava que uma patente que tivesse sido, pelos vistos erradamente,
concedida na totalidade, pudesse ainda vir a ser aproveitada na parte que ndo estivesse
afectada de qualquer vicio!;

66) Como é obvio, e salvo melhor opinido, um tal entendimento suscita uma
contradicdo sistematica insoluvel, levando o intérprete a concluir que o legislador nao
consagrou as solugdes mais acertadas e ndo soube exprimir o seu pensamento em termos
adequados, ao contrario do que impde o artigo 8.°, n.° 3, do Cdédigo Civil;

67) Além de implicar uma violagdo do principio geral da proporcionalidade,
previsto no artigo 5.° do Cdodigo de Procedimento Administrativo, principio aplicavel a toda a
actividade da Administragao Publica, nos termos do artigo 2.°, n.° 4, do mesmo Cédigo;

68) Pois o Requerente de uma patente poderia ver a sua Invencao - que segundo
0 examinador goza, em termos globais, de novidade, inventividade e aplicabilidade industrial
- cair no dominio publico e, por conseguinte, ficar ao dispor dos respectivos concorrentes
comerciais, por forca de um reduzido niumero de reivindicagoes;

69) O que é ostensivamente injusto e contrario ao que se extrai da letra e do
espirito da lei, porquanto ali se diz que a recusa com fundamento no facto do objecto nao ser

susceptivel de protecgcdo (o que ndo € o mesmo que uma reivindicagdo nao cumprir com
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todos os requisitos legais) s6 podera ser invocado em prejuizo do requerente quando essa
nao patenteabilidade for manifesta;

70) O sistema de patentes seria perfeitamente absurdo e comportaria riscos
inaceitaveis para os inventores e respectivos investidores, ja que uma simples reivindicagao
poderia deitar por terra um arduo trabalho de inovagao;

71) Assim, pelas razdes invocadas, resulta do RJPI, de forma evidente, que o
legislador pretendeu impedir a DSE de opor ao requerente quaisquer objecgdes relacionadas
com o objecto de um pedido de patente que ndo impliquem a manifesta ndo patenteabilidade
da invengao em causa,;

72) Por conseguinte, a decisdo proferida pela DSE esta eivada de um manifesto
erro de direito ao recusar a patente em causa com fundamento nos artigos 9.°, n.° 1, alinea
a), 61.° e 98.° do RJPI, porquanto nao resulta nem do despacho impugnado nem do relatério
de exame que a nao patenteabilidade € manifestal;

73) Logo, ndo poderia ter sido aplicado ao caso o artigo 98.° do RJPI € o
fundamento de recusa previsto no artigo 9.°, alinea a), por falta do preenchimento de um
requisito legal previsto no referido artigo 98.°;

74) Acresce que, ainda que assim nao fosse entender, entdo sempre se teria de
concluir que o despacho impugnado da DSE esta viciado por falta de fundamentagao, em
violagdo do disposto nos artigos 114.° e seguintes do CPA, ja que carece em absoluto da
razao de ser da "manifesta ndo patenteabilidade', que € um requisito exigido pelo artigo 98.°
do RJPI para que o fundamento de recusa possa ser oposto ao Requerente da patente;

75) Sendo certo que nem o relatério de exame para o qual aquele despacho
remete indica e fundamenta qualquer manifesta ndo patenteabilidade;

76) Nestes termos, o Tribunal recorrido incorreu em erro de direito na apreciagao
da aplicabilidade do fundamento de recusa previsto no artigo 98.° do RJPI em conjugacao
com a alinea a) do n.° 1 do artigo 9.° do mesmo diploma legal, e também por considerar
fundamentado e legal o despacho.de recusa proferido pela DSE em clara violagdo dos

requisitos legais.
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DSE, Entidade Recorrida, com os sinais identificativos nos autos,
ofereceu a resposta constante de fls. 588 a 594, tendo formulado as seguintes

conclusdes:

A. O Regime Juridico da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto Lei n.°
93/97/M, de 13 de Dezembro, no seu artigo 4° consagra o principio da territorialidade, ou
seja, a lei que se aplica é a lei em vigor na RAEM, por essa razao, o parecer da CNIPA é
conclusivo. Com efeito, os critérios utilizados no exame de patentes noutros ordenamentos
juridicos nao produzem efeitos na nossa ordem juridica interna."

B. A RAEM como outras regides, nao tem a possibilidade técnica de fazer o
relatério de exame da patente de invencdo, por forca do Acordo celebrado entre a
RAEM/DSE e CNIPA da RPC foi esta a entidade designada para proceder ao exame
substancial da patente de invengéo cuja proteccao seja pedida para Macau.

C. O relatério de exame nao se encontra viciado por erro de facto ou de forma. A
entidade designada, CNIPA, tem como analise padrdo, no que respeita a apreciagao da
actividade inventiva "o méfodo dos frés passos", que permite a um examinador determinar
se a invengao € ou nao evidente tendo em conta o estado da técnica.

D. De acordo com o n.° 2 do artigo 80, do RJPI, uma pluralidade de invengdes
ligadas entre si de tal forma que constituem um udnico conceito de inventivo geral, é
considerada apenas uma invencgdo. Devido a unidade das reivindicagbes neste pedido de
registo, que constitui o Unico conceito inventivo geral, deve ser considerado como apenas
uma invencgao.

E. Na sequéncia do relatério de exame, as reivindicagdes 36-53, 55-59 e 61-57
nao foram consideradas criativas, isto quer dizer que uma das invengdes reivindicadas nao
preenche os requisitos de actividade inventiva do artigo 66° do RJPI, entdo o pedido nao
satisfaz os requisitos cumulativos exigidos no artigo 61 ° do RJPI.

F. O artigo 98° do RJPI estatui que a patente é recusada, "quando se verique os
fundamentos gerais de recusa da concessdo dos direitos de propriedade Industrial, mas a
recusa com base na a al. a) do n° 1 do artigo 9° so € oponivel ao requerente se a ndo

patenteabilidade for manifesta, no termos do relatorio de exame, ou (...)".
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G. A decisdo da DSE, ao recusar a patente, ndo padece de nenhum o erro de
direito, a invencao nao satisfaz as condicbes para ser patenteada nos termos previstos no
artigo 61° e, 80°, n.° 2, o que constituiu o fundamento de recusa da patente nos termos da al.
a) do n° 1 do artigo 9° ex vi o artigo 98°, do Regime Juridico da Propriedade Industrial.

H. A lei ndo permite que a entidade administrativa elimine reivindicagdes - artigo
97.°, e alinea a) do n.° 1 do artigo 119.° do Regime Juridico da Propriedade Industrial.

I. Atentando o artigo 115° do CPA, o Mmo Juiz considera que a entidade
recorrida fol breve, mas suficiente e suficiente para explicar a base da sua decisédo, logo ndao
existe erro de direifo esta perfeita a aplicagdo do fundamento legal consagrado no artigo 98°
conjugado com a alinea a) do n.°1 do artigo 9° ambos do RJPI, para que o fundamento de

recusa possa ser oposto ao Requerente da patente.

*

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 nao ha nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciaria e
sao dotadas de legitimidade ‘ad causam”.

Nao ha excepcbes ou questdes prévias que obstem ao
conhecimento do mérito da causa.

* * *

111 - FACTOS ASSENTES:

A sentenca recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
A) 2011510 A 13 B , LERABKEERIERSE 1/001123 5REAERGZEMEAFS
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RAEBEXH , ZRPAEFZEB/EERH BLEBERSE, ATHRLEBRRENEBREXSGE . (B
THERE1ZEIIVE, FERRELRATLEE)

B) 2018 8 A 24 B, L RFARNRESFRELEENER , HERIH ER
ERFEETER. (RITBERE M ESEH, FRARELEATSEE)

C) REREIBSE 62157/DP| HAES S REMPFNEBEXHEEABRAMBE
R, (RITBBRE66H)

D) EIRABERFNWVNSBEEERBHERR  (RTEBREG67ET76H)

“BREREE 1 E 69 HEHEM ;

“BREREE1 T 69 BEBETEERM ;

‘BANEREE1ET 128, F£14 F 1518, LIRE 36 £ 68 BREFAIE
M, EAERNEREE13E,. £16 £ 351, UAKRE 69 HERAIEM.,

E) 20194 3 A58, &ERERSE 60469/DP| 55N HASEHRAEREER K EE
ARBRRE, SEERBENERABXFBEMNLFA  YBMETEEEMNELH=BEAR ,
EZRERIXEERARER. (RITBRBERE 77 H)

F) 2019 % 5 H 24 B, L RARLAEEERBAESHFEHEE. (RTHRERSE
78 £ 100 H)

G) 20194 6 A6 B , &EREBFE 61397/DPI HELARG LFANEEEELRR
MBEER , WMEAREBREEERBANENSEX. (RTBRBRSE 101 B)

H BERABEEBNBEABEERBAERASRIAMBBFEMAIEML. (B
TERERE 102 £ 105 H)

“BREREE 1 E 69 HEHMEM ;

‘BRAEREE1Z0EETEERY ;

“BRIERESE 36 T53H, F£55F 591, ARE 61 E 67 BEREMHAIE
# EREANERSE1E 3518, $5418, 608, HAKFE 68 ZE 69 BEfHRIEM,

) 2019%F 9 A6 8, REBANBEEERERREES 505/DPI/2019 HHEEN
KA, BEREE LEHIERSE 111123 HRRAEFIMABHRT, (RITBBRE 106 £
108 B , EERAELEATLEE)

J) LEREF/FEMHHRLMRA 2019 £ 10 B 3 BE 40 Hi CRPMIBRAITHEL
) E=ER,

K) 20194 11 A58 , LRABRKRREEARLHF,
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* * %

IV - FUNDAMENTACA O

Como o recurso tem por objecto a sentenca proferida pelo Tribunal
de 12instancia, importa ver o que o Tribunal a quo decidiu. Este afirmou na

sua douta decisao:
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B G R hhB RA AR FHL o FEEP R AH BB LR D N - P

Bt 2] % P S #” > Luk Couto Gongalvesiz 4% ¥/ -

“Considera-se que uma invencdo implica actividade inventiva se, para um perito da
especialidade, ndo resultar de uma maneira evidente do estado da técnica (art. 559 n.©2).

N&o basta que a invencéo seja nova: é necessério ainda que um perito da especialidade néo
seja capaz de chegar, de uma maneira evidente, a um mesmo resultado, no momento em que a
proteccdo é solicitada. Neste contexto, evidente significa que a invengdo ndo vai além do progresso
normal da técnica e que mais ndo € que o resultado 6bvio, manifesto e l6gico do estado da técnica, ao
tempo do pedido, sem que devam ser atendidos factos supervenientes de eventual avanco tecnolégico.

O perito da especialidade pode ser um especialista ou, em certa tipologia de invencbes
mais complicadas, uma equipa de especialistas. O enorme desenvolvimento da investigacdo
tecnoldgica e o alargamento da actividade inventiva a novos dominios como a biotecnologia tem
contribuido para uma redefinicdo da figura do perito. Perito ndo significa uma especialista acima da
média, brilhante ou excepcionalmente talentoso, mas um técnico médio, normalmente informado,

competente e experimentado. Esta evolucdo faz com que a apreciacdo do requisito da capacidade
’?3

inventiva seja menos exigente tornando mais facil a verificacio do requisito capacidade inventiva.

peb s g s gk 2 o B R R ) 2 8wy B ) “problem-solution
approach”=7% 12 - Antonio Campinos# Luis Couto Gongalves#: 3 :

“O IEP desenvolveu uma pratica que desembocou na doutrina da abordagem problema-
solucdo (problem-solution approach), a qual, ndo sendo a Unica possivel para aferir a actividade
inventiva, (cfr. decisdo T465/92) é aquela que se apresenta mais clara, objectiva e minimizadora da
chamada analise ex post facto.

A abordagem problema-soluc&o distingue trés etapas:

12 A primeira etapa consiste numa pesquisa visando determinar o estado da técnica mais
préximo da invencao. Aqui, deve ter-se o cuidado de evitar um fenémeno denominado “poreconceito”
que leva a desvalorizar as invencBes depois de se ter tomado conhecimento delas (também conhecido
como hindsight) (Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C — Chapter 1V, 11).

22Na segunda etapa, estabelece-se o problema objectivo. O problema formula-se a partir
das caracterkticas da invencdo ndo divulgadas no estado da técnica. De novo, deve exercer-se um
especial cuidado na formulacdo do problema porque o conhecimento da invencdo pode levar a sua

desconsideracdo pelo avaliador.

3 «Manual de Direito Industrial — Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal», Luf Couto Gongalves, 2013, 42
Edicdo Revista e Actualizada, ALMEDINA, pag. 65 e 66.
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32A terceira etapa inclui a investigacdo do estado da técnica para avaliar em que medida
este fornece indicagBes para resolver o problema. A invencdo carece de actividade inventiva se o perito
na especialidade, partindo do problema e do estado da técnica mais préximo, chegar de forma ébvia a
invencgéo.

Importa definir o que € que se considera ser 0 estado da técnica mais proximo da invencao
(closest prior art). De acordo com a Decisdo T 432/92, o estado da técnica mais proximo é a
combinaco de caracteriticas revelada num Unico elemento do estado da técnica, que constitui o ponto
de partida mais promissor para um desenvolvimento 6bvio na direcg8o da invencdo. A consideracio de
base para a selec¢do do estado da técnica mais proximo é de que deve ser um elemento com 0 mesmo
proposito da invencdo ou que proporcione o mesmo efeito, ou pelo menos que pertenga ao mesmo
dominio técnico. Na prética, a escolha orienta-se para um elemento que proporcione 0 mesmo uso e
que tenha o maior nimero de caracteristicas em comum com a invencéo reivindicada.

No que respeita a determinacdo do problema, ele resulta do efeito proporcionado pelas
caractersticas distintivas da invencdo que se determinaram por comparacdo entre o estado da técnica
mais proximo e a invencéo. Este é o denominado problema técnico objectivo, em contraste com o
problema técnico subjectivo que é aquele que o requerente refere no pedido. O problema técnico
objectivo € aquilo que o perito na especialidade precisa de alcangar para conseguir obter o efeito
técnico que a invencao fornece, superando o estado da técnica.”

J. P. Remédio Marques~ 4p 91 :

“Podemos hipotizar trés niveis de acesso e compreensdo do conhecimento e das
informacdes cientffico-tecnoldgicas subjacente as criacfes industriais susceptiveis de proteccdo através
de direito de patente: (1) o que esta compreendido no estado da técnica, tendo sido tornado acessivel
aos peritos na especialidade; (2) os conhecimentos técnicas novos que, apesar disso, estdo ao alcance
da criacdo e da utilizacdo por parte de qualquer perito na especialidade; e, por fim, (3) os
conhecimentos cient ffico-tecnoldgicos que ndo estio ao alcance dos peritos na especialidade.”

FEM LR REHFPERLI G A BABREFIANTZRRE D)FER
W ek TR A B FEP k£ R R A ie2) HET L iR g p

20 afRAd AR 3) FENEY RENE SHRNEE AL RIRG ERE FEN hF §
F R REAE TG MR AL

CrRAT RGPS R EOER  LEEN B R gkE £ L
MG EEE TEPN e B 49 IR TR e R AT o

* «Cédigo da Propriedade Industrial Anotado», Anténio Campinos (Coord. Geral) e Luf Couto Gongalves
(Coord. Centffica), 2015, 22Edicdo Revista e Actualizada, ALMEDINA, pag. 189 e 190.
® «Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual», J. P. Remédio Marques, ALMEDINA, vol. I, pag. 647 e 648.
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“3. A concessdo parcial da patente e a recusa da patente

Feitas estas consideracOes preliminares, entremos na questao da recusa da patente.

Sob a epigrafe “Fundamentos de recusa da patente”, dispde o artigo 98.° do RJPI que “A
patente é recusada quando se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessdo dos
direitos de propriedade industrial, mas a recusa com base na alinea a) do n.°1 do artigo 9.°s6 &
oponivel ao requerente se a ndo patenteabilidade for manifesta, nos termos do relatério de exame, ou se
ndo foi possivel chegar a qualquer conclusdo sobre a patenteabilidade pelo facto de os elementos
juntos ao pedido ndo o permitirem, devido, nomeadamente, & sua insuficiéncia, irregularidade,
contradicdo ou confusdo”.

A mencionada alinea a) do n.°1 do artigo 9.° estatui que é fundamento de recusa da
concessdo dos direitos de propriedade industrial o objecto ndo ser susceptivel de proteccdo.

Por outro lado, como se viu, a patenteabilidade esta dependente de a invencéo:

a) Ser nova;

b) Implicar actividade inventiva; e

c) Ser susceptivel de aplicacdo industrial (artigo 61.2do RJPI).

Examinemos, agora, em que circunstancias pode haver concessdo parcial da patente e,
portanto, recusa parcial da mesma.

O artigo 65.° do diploma anterior relativos aos direitos de propriedade industrial,
substituido pelo actual RJPI, que data de Dezembro de 1999, o Cédigo da Propriedade Industrial,
aprovado pelo Decreto-Lei n.°16/95, dispunha:

Artigo 65.°

Concessao parcial

1 - Tratando-se apenas de delimitar a matéria protegida, eliminar reivindica¢des, desenhos,
frases do resumo ou da descricdo ou alterar o tkulo ou epigrafe do invento de harmonia com a
notificacdo, e se o requerente ndo proceder voluntariamente a essas modificacdes, o examinador

podera fazé-las e propor, assim, a concessdo da respectiva patente.

820174117 15p $52/20175.% & & st 2| -
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2 - Quando o examinador propuser a concessdo da patente, 0s avisos respectivos, a
publicar no Boletim da Propriedade Industrial, deverdo conter a indicacdo de eventuais alteracbes da
epigrafe, das reivindicacdes, da descrigao ou do resumo.

3 - A concessdo parcial devera ser proferida de forma que a parte recusada ndo exceda 0s
limites das observacgBes constantes do relatério do exame.

O artigo correspondente do RJPI vigente, o artigo 97.9 dispde o seguinte:

Artigo 97.°

(Concesséo parcial)

1. Tratando-se apenas de eliminar desenhos, frases do resumo ou da descricio ou alterar o
titulo ou epigrafe da invencdo, de harmonia com a notificacdo, a DSE pode proceder a tais
modificacdes e promover a publicacdo do correspondente aviso se 0 requerente ndo se opuser
expressamente, no prazo de 1 més a contar da referida notificacao.

2. A publicacdo do aviso mencionado no numero anterior no Boletim Oficial, com a
transcricdo do resumo, deve conter a indicacdo das alteracBes efectuadas.

Como se V&, o actual diploma limitou a actividade da Administragdo na concessdo parcial
de patente, dado que anteriormente esta podia delimitar a matéria protegida e eliminar reivindicagdes,
com vista a conceder a patente e deixou de o poder fazer.

A tese da Administracdo € a de que quando estejam em causa algumas reivindicacdes ndo
admitidas porque ilegais (mas ndo todas), tem de se limitar a recusar a patente, porque a lei deixou de
admitir a concessdo parcial nestes casos.

Ja a tese da recorrente é a oposta. Para esta, a supressao do segmento do artigo 65.°©do
Codigo de 1995 significa que foi intencdo do legislador retirar a entidade administrativa o poder de
opor ao requerente (mediante eliminacdo) objeccdes (menores) relacionadas com as reivindicacBes da
patente, sempre que da globalidade da invengdo ndo resultasse uma manifesta ndo patenteabilidade, de
acordo com o relatério de exame.

A tese principal da recorrente (porque, seguidamente, h4 uma tese subsidiaria) concorda
com a da Administracdo, na parte em que esta entende ndo ter poder para eliminar reivindicacdes.
Simplesmente, considera que quando as reivindicacdes ilegais sejam menores, ndo essenciais, a
Administracdo deixou de ter o poder de as eliminar, ja que, de acordo com o artigo 98.°do RJPI a
recusa com base na alinea a) do n.°21 do artigo 9.2s6 pode ter lugar quando a ndo patenteabilidade for
manifesta. E que, assim, tem de conceder a patente.

Afigura-se-nos que a tese da recorrente ndo é a melhor. Antes de mais, baseia-se numa

distincdo que ndo tem apoio legal, entre pretensas reivindicagdes menores (ndo essenciais) e
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reivindicagBes maiores (essenciais). Alids, ndo esclarece a recorrente como se distinguem as
reivindicagBes menores (ndo essenciais) das reivindicagcfes maiores (essenciais). E também néo
esclarece por que é que as reivindicagdes consideradas ilegais na patente dos autos sdo menores ou ndo
essenciais.

Logo, como ndo demonstra que as reivindicagBes 28 a 34 sejam menores, nunca poderia
proceder a sua tese de que, no caso dos autos, a entidade administrativa teria de conceder a patente na
totalidade.

Acresce que quando as reivindicag¢des ndo impliquem actividade inventiva e que isso seja
manifesto, que foi a conclusdo a que se chegou quanto as reivindicagBes 28 a 34, ou que faltasse a
novidade ou a insusceptibilidade de aplicacdo industrial, a impossibilidade de a Administracdo recusar

a invencdo, contrariaria o disposto nos artigos 98.°e 61.2do RJPI.

4. A concessao parcial da patente e a recusa da patente (cont.)

Relativamente & tese subsididria da recorrente e que foi a acolhida na sentenca de 1.2
insténcia de que, embora a nova lei tenha eliminado expressamente o segmento que permitia a
concessdo parcial, podendo a entidade administrativa delimitar a matéria protegida e eliminar
reivindicagBes, esta faculdade se mantém, devendo operar-se uma interpretacio extensiva, tem contra
ela a circunstancia de parecer evidente que foi intencdo do legislador suprimir aqueles poderes da
Administracdo. Até porque o novo diploma portugués, que substituiu o Cddigo de 1995, o novo
Cobdigo de 2003, mantém exactamente a mesma redaccao do anterior, enquanto o diploma de Macau
inovou ao eliminar o mencionado segmento.

Na verdade, ao eliminar-se a possibilidade de a Administracdo conceder parcialmente a
patente, podendo delimitar a matéria protegida e eliminar reivindicacdes, mas mantendo os poderes da
entidade administrativa eliminar desenhos, frases do resumo ou da descricdo ou alterar o titulo ou
epigrafe da invencdo, denota uma intencdo de manter poderes de eliminacdo formais, mas ndo de
eliminagcdo materiais, como s&o as de delimitar a matéria protegida e eliminar reivindicacoes.

Por outro lado, o facto de a lei prever a possibilidade de declaracdo de nulidade ou de
anulacdo de uma ou mais reivindicagdes (n.°©1 do artigo 119.9 ndo redunda em nenhum contra-senso
sistematico com a impossibilidade de concessdo parcial de patentes, por meio de eliminacdo de
reivindicacdes. Aquela possibilidade é apenas uma manifestacdo do principio geral de aproveitamento
de actos juriicos, aflorado entre outras disposicfes, nos artigos 285.2do Coédigo Civil e 147.6, n.°2, do
Codigo de Processo Civil.

S6 poderia haver alguma dessintonia — sem prejuizo de o legislador ter inteira liberdade de
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estabelecer regimes com solucbes diversas — se a Administracdo tivesse o poder declarar a nulidade ou
de anular uma ou mais reivindicagBes. S6 que a Administracio ndo tem tais poderes, que a lei reservou
exclusivamente aos tribunais (n.° 1 do artigo 49.° do RJPI: “A declaracdo de nulidade ou a
anulabilidade s6 podem resultar de decisdo judicial™).

Assim, ndo se vislumbra qualquer contradicdo entre as disposi¢des que impedem a
Administracdo de eliminar reivindicacdes ilegais quando concede patente, com a possibilidade de os
tribunais poderem declarar a nulidade ou anular uma ou mais reivindicagdes.”
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Quid Juris?

Neste recurso a Autora veio a imputar a setenca recorrida o vicio de
erro na apreciagdo de factos e erro na aplicagédo do direito, nomeadamente do
artigo 98° do RJPI vigente, invocou também a falta de fundamentagcdo da
deciséo posta em crise.

Ao nivel de facto, a Recorrente censura o Tribunal recorrido por este
ndo ter ponderadas as observagdes e conclusbes feitas pela autoridade
competente nesta matéria da Austraria e de Taiwan, que julgaram procedentes
as reivindicacOes, apenas seguir as conclusdes da CNIPA.

Entre outros argumentos, a Recorrente invocou 0s seguintes:
11) Como se afirmou em sede de recurso judicial, ndo colhe o argumento de que

os sistemas e jurisdicbes sao distintas porque o exame substancial de patentes, tanto na
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Australia, como em Taiwan, na Unido Europeia ou na Republica Popular da China, tem em

consideracdo o estado da técnica na sua totalidade, isto é, tudo o que foi divulgado tanto

dentro como fora das respectivas jurisdicoes;

12) O problema coloca-se nos presentes autos quanto ao exame a titulo de
“criatividade" efectuado pela CNIPA;

13) A metodologia seguida pela CNIPA no ambito do relatério de exame nao é, a
partida, substancialmente distinta da metodologia seguida pelo Instituto Europeu de
Patentes, no entanto, ha uma diferenga relevante na execugéo pratica deste exame padrao
pela CNIPA e que foi alvo de vérias criticas, especialmente no que concerne a identificagao
do(s) problema(s) técnico(s) e ao "conhecimento geral comum’",

14) Com efeito, na identificagdo do problema técnico ou dos problemas técnicos,
o examinador da CNIPA tipicamente limitava-se a focar o seu exame na caracteristica
técnica per se, de forma isolada, ignorando como € que essa caracteristica técnica interage
com outras caracteristicas do sistema na sua totalidade;

15) E quanto ao "conhecimento geral comum", os examinadores da CNIPA
simplesmente se limitavam a constatar que uma caracteristica particular é "do conhecimento

geral comumn' sem providenciar qualquer prova dessa alegacao;

...)”.

SO que estes 3 problemas acima identificados ja foram devidamente
tratados pela douta deciséo recorrida, e neste recurso, a Recorrente limitou-se a
repetir a sua argumentacao anterior, ndo tendo apresentado novos elementos
para convencer o Tribunal ad quem que foi cometido algum erro na apreciacéo
dos elementos factuais, na aplicacéo de Direito.

Para além de tudo o que fica consignado na sentenca ora posta em
crise, acrescentamos ainda o seguinte:

- O que esta em causa € um pedido da concessdo de patente e como

tal para deferir ou indeferir 0 pedido, a entidade competente tem de fazer juizo
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valorativo sobre 0s elementos apresentados, situacdo diferente ser4 a de

extensdo da proteccdo do patente ao ordenamento juridico de Macau (artigo
129° e seguintes do RJPIM). Nesta Gltima hipo6tese, sim, porventura seja
dispensavel um juizo valorativo para ponderar o pedido. Mas néo € este caso
dos autos.

- Na sequéncia disto, o que se concedeu noutro ordenamento juridico
ndo vincula o ordenamento juridico de Macau, porque s&o jurisdicdes
diferentes e regras aplicaveis diferentes.

- Se se entendesse que o relatério da CNIPA contivesse conclusdes
incorrectas ou insufientes, devia juntar, nesta sede de recurso, novo relatério
para replicar todas as observagdes ou criticas feitas naquele relatério, mas nada
isto foi feito.

Pelo que, € de verificar que, em face das consideracGes e
impugnacdes da Recorrente, a argumentacdo produzida pelo MMo. Juiz do
Tribunal a quo continua a ser vélida, a qual ndo foi contrariada mediante
elementos probatorios concretos, trazidos por quem tem o 6nus de prova.

Nestes termos, é da nossa conclusdo que o Tribunal a quo fez uma
analise ponderada dos factos e uma aplicacéo correcta das normas juridicas do
RJPI, tendo proferido uma deciséo conscienciosa e legalmente fundamentada,
motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 63195 do CPC, € de manter a

decisao recorrida.

Sintese conclusiva:

Nos termos do disposto no artigo 61°do RJPI, a patenteabilidade esta
dependente de a invencdo: a) ser nova; b) implicar actividade inventiva; e c)
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ser susceptivel de aplicacdo industrial, e o relatério da CNIPA concluiu: «2.2+
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Elementos estes que ndo foram contrariados nesta sede de recurso
mediante novo relatério, nem se verifica erro na apreciacdo dos mesmos por
parte do Tribunal recorrido, 0 que impde a manutencao da deciséo recorrida.

*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

* X *

V - DECISAO

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

Tribunal de 2&Instancia acordam em negar provimento ao presente recurso,
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mantendo-se a decisdo recorrida.

Custas pela Recorrente.

Reqgiste e Notifique.

RAEM, 24 de Setembro de 2020.
Fong Man Chong
Ho Wai Neng

Rui Carlos dos Santos P. Ribeiro
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