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ASSUNTO:

- Patentes

SUMARIO:

- Para que a patente seja registdvel é necessdrio que se preencham trés
requisitos cumulativos:

a) Sejam novas;

b) Impliquem actividade inventiva;

¢) Sejam susceptiveis de aplicagdo industrial.

- Para que seja reconhecida actividade inventiva € necessdrio que as
reivindicagdes ndo resultem evidentes para um profissional da drea segundo os
conhecimentos técnicos existentes, ou seja aquilo que se desigha por estado da

técnica.
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Processo n°® 239/2021

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 8 de Julho de 2021
Recorrente: A Inc.

Recorrida: Direcgdo dos Servigos de Economia e Desenvolvimento Tecnoldgico

*

ACORDAM 0OS JUIZES DO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA DA RAEM:

I. RELATORIO

A Inc., com os demais sinais dos autos,

veio interpor recurso judicial da decisdo de 13.07.2020 do Chefe do
Departamento da Propriedade Intelectual da Direcgdo dos Servigos de Economia
e Desenvolvimento Tecnoldgico que recusou o seu pedido de registo da patente
da invengdo I/**** pedindo que o mesmo seja revogado.

Cumprido o disposto no art® 278° do RJPI veio a DSEDT responder ao
recurso interposto e remeter ao tribunal o processo administrativo referente ao
pedido de registo de patente a que se reportam os autos.

Foi proferida sentenga julgando-se improcedente o recurso e mantendo a
decisdo recorrida de indeferir o registo de patente da invengdo I/****,

Ndo se conformando com a sentenga proferida veio o Recorrente interpor

recurso daquela decisdo apresentando as seguintes conclusdes:
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A. O Tribunal a quo entende erradamente que as reivindicacdes do pedido de registo
de invencgdo ndo retnem os requisitos de patenteabilidade previstos no artigo 61.°
do RJPI por ndo estar preenchido o critério da actividade inventiva previsto no
artigo 66.©do RJPI.

B. As especificagbes das reivindicagdes (mal) apreciadas pelo Tribunal, foram

consideradas patentedveis durante o exame dos pedidos estrangeiros

correspondentes.

C. Do Relatorio de Pesquisa Internacional (ISR) elaborado no contexto do pedido
internacional submetido ao abrigo do Patent Convention Treaty de 1970 n.°©
PCT/CA2016/050442 o ISR considerou especificamente as reivindicagbes 9 e 10 e
conclui que o objecto das referidas reivindicagdes envolvia uma etapa inventiva em
relacdo ao estado da técnica presente em Knust.

D. AUSPTO (United States Patent & Trademark Office - entidade congénere da DSE)
também examinou as reivindicacBes (reivindicacdo independente 1) incluindo 0s
alegados “valores de profundidade a seguir quando um ou mais valores de
profundidade mudam abruptamente em resposta a obstru¢do” da reivindicagao 9
nos autos pendente e concluiu que a matéria da presente reivindicacdo 9 nao era
6bvia, tendo em conta a patente Knust (cfr. pedido de patente norte-americano n.°
15/309,102, agora Patente n.©10,096,206)

E. O Instituto Canadiano da Propriedade Intelectual determinou também que o objecto
da reivindicagdo independente canadiana 1, que inclui os alegados “valores de
profundidade a seguir quando um ou mais valores de profundidade mudam
abruptamente em resposta a obstrucao” da actual reivindicagdo 9 era elegivel para
patente quando confrontado com a patente Knust (cfr. copia da patente canadiana
n©2,947,969).

F. A Recorrente nao defende que “uma vez reconhecida a patente por uma entidade
estrangeira, terd a mesma que ser reconhecida em Macau”, mas unicamente que a

actividade inventiva tem que ser apreciada e decidida de forma objectiva, por
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referéncia a critérios objectivos e pré-existentes.

G. Actividade inventiva ndo é um critério subjectivo, pessoal e indefinido, que cada
pessoa possa preencher e decidir a seu beljprazer, tendo previsédo legal no artigo
66.2do RJPI.

H. A actividade inventiva é determinada por alguém com conhecimentos técnicos que

analisa o estado da técnica determinando o artigo 65.° n.° 2 do RJPI que o “estado

da técnica é constituido por tudo o que, dentro ou fora do Territdrio, foi tornado

acessivel ao publico antes da data do pedido de patente, por descricdo, utilizacao

’

ou qualquer outro meio.”, incluindo “(..) o conteudo dos pedidos de patentes
requeridos, em data anterior a do pedido de patente, para produzir efeitos no
Territorio e ainda ndo publicados.” (artigo 65.° n.° 3 do RIPI).

I.  Os_normativos legais em vigor em Macau determinam que a actividade inventiva

se afere por comparacdo (e analise) do estado da técnica, incluindo patentes
registadas ou publicadas, dentro ou fora de Macau, sendo a analise critica efectuada
pelas entidades estrangeiras supraditas de todos os elementos fornecidos relevante
para aferir deste requisito pelas instituicdes de Macau.

J.  Impde-se que a actividade jurisdicional funcione como uma decisdo critica e
imparcial da questdo controvertida nos autos. O Tribunal a quo ao limitar-se a
remeter na sua decisdo para a fundamentacdo vertida no parecer da DNPI sem

demais analise e ponderacdo, ndo executa o exercicio pleno da funcao jurisdicional.

K. Os raciocinios e explicacbes formulados pela Recorrente ndo foram objecto de
qualquer andlise, consideracdo ou apreciacdo pelo Tribunal a quo, tendo sido

manifestamente desconsiderados e descartados, remetendo a decisdo recorrida, na

sua alegada “fundamenta¢ao”, para a decisao da DSE e parecer da DNPI.
L. Tal omissdo do dever de pronuncia determina a nulidade da sentenca proferida, nos
termos do artigo 571.2 n.°1, al. d) do CPC.

M. O Tribunal a quo entende que as reivindicagdes da Recorrente “sdo Obvias”,

porquanto, “os técnicos da area em causa podem facilmente pensar em como as
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imagens sdo processadas para destacar a mensagem”, “0s profissionais da area
podem facilmente colocar as imagens quase pareleles a &rea de trabalho”.

N. Ficamos sem saber quem sao os “profissionais da area” a que se refere a decis@o
recorrida, ndo sendo identificados pelo parecer do DNPI ou sequer é feita qualquer
citacdo ou referéncia nesse sentido.

O. O Tribunal a quo ndo indicou quais os profissionais da area ouvidos e sobre que
matérias, que permitiram elaborar a decisdo em apreco, limitando-se a invocar que
tais consideragdes “sd0 Obvias” sem enunciar argumentos para justificar tais
conclusdes, o que representa uma obliteracdo da funcdo jurisdicional que se reporta
essencial a boa deciséo da causa.

P. As reivindicagbes (ndo) apreciadas pelo Tribunal a quo,_foram consideradas

relevantes para afericdo da etapa inventiva durante o exame dos pedidos

estrangeiros correspondentes, sendo a actividade inventiva definida por referéncia

a0 estado da técnica - que é global e extra-territorial.

Q. Osistema Knust é um sistema complexo que requer um grande ndmero de camaras
e interconexdes entre as camaras, 0 que exige que estas estejam ligadas entre si
utilizando um multiplexador.

R. O sistema Knust ndo considera questdes como profundidade, determinacdo de
obstrucdo, ou remocédo de fundo, estando cada camara colocada especificamente
para cada area de apostas e o campo de visdo para cada camara em particular é
centrado em torno da area de apostas especifica.

S. As reivindicagdes no pedido em recurso resultam num sistema melhorado de
monitorizacgdo das actividades do jogo, sistemas correspondentes e meios de leitura
informatica n&o transitorios.

T. A Recorrente requereu a audicdo de técnicos-peritos para apreciacao dos factos de
natureza técnica dos autos, para esclarecimento do Tribunal sobre o seu alcance e
importancia, nomeadamente, das reivindicagdes constantes do pedido de registo de

patente 1/**** por confronto com o elemento “actividade inventiva”, ndo tendo
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Tribunal a quo pronunciado sobre o requerimento formulado pela Recorrente.

U. O artigo 280.° do RJPI dispde que “Quando o recurso suscitar um problema técnico
que requeira melhor informacgéo ou quando o tribunal o entender conveniente pode
este “(...) requisitar a comparéncia (...) do técnico ou técnicos da DSE (...)”, estando

na mesma linha o artigo 16.°do CPAC.

V. ARecorrente desconhece porque razéo o Tribunal ndo se pronunciou sobre o pedido
de audicdo de um técnico e porque razdo o Tribunal ndo lancou méo a estes
mecanismos legais que Ihe permitem ter o apoio técnico necessério a prolacdo da
decisdo judicial.

W. Ao omitir estes passos, 0 Tribunal esteve desprovido de capacidade técnica para
proferir a decisdo de mérito (no fundo, para proferir qualquer decisdo sobre a
existéncia de actividade inventiva e o estado da técnica numa area técnica com
alguma complexidade).

X. E necessario repetir o julgamento que nunca foi feito, por omissdo dos critérios
técnicos previstos nos artigos 65.°e 66.°do RJPI e por omisséo do procedimento
processual previsto no artigo 280.2do mesmo RJPI.

Y. O alegado exame realizado pela DNPI limita-se a um confronto bésico e simplista
da patente em exame com a patente D1/Knust, pecando a analise por ser sucinta e

deficiente: o relatdrio afirma nove (9) vezes que as reivindicagdes em gquestao séo

Obvias mas apenas faz uma analise técnica da reivindicacdo 1 no paragrafo 2.1 do

relatério de exame.

Z. O relatério de exame realizado pela DNPI € superficial e ndo elabora de forma
concreta e compreensivel porque razdo as reivindicagdes da patente recusada nao
contém actividade inventiva, estando crivado de um claro pré-julgamento.

AA. As decisdes posteriores enfermam do mesmo vicio, nunca se tendo verificado uma
concreta apreciacdo critica e razoavel das reivindicagBes apresentadas a registo.

BB. A decisdo ora em recurso padece da falta de fundamentacdo ou fundamentacdo

insuficiente, vicio que afecta todas as decisdes anteriormente proferidas, exigindo-
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se que num recurso jurisdicional (apresentado em primeira instancia) o grau de

detalhe, explicacio e fundamentacéo seja manifestamente superior.

CC. A apreciacdo juridica da sentenca recorrida limita-se a duas paginas e meia, de onde

resulta a transcricdo da decisdo da DNPI, desligada de qualquer juizo critico.

DD. Tendo o estado da técnica uma componente abrangente, extra-territorial e global,

como é que a mesma patente contém actividade inventiva para as autoridades do

Canada, dos Estados Unidos da América e até para efeitos de registo de uma patente
internacional, mas para a DSE ja ndo?

EE. A jurisprudéncia dominante, defende que a actividade inventiva pretende dar uma
resposta distinta - mais célere, eficaz, menos dispendiosa - a um problema
recorrente no sector ou na acividade desempenhada, conforme resulta do Acérdéo
do Tribunal da Relacdo de Lisboa, de 02/10/2014 no ambito do processo n.°
85/13.0YHLSB.L1-8 e o Acorddo do Tribunal da Relacdo de Lisboa, de
28/06/2018 no ambito do processo n.©108/16.0YHLSB.L1-2 e o qual dispde.

FF. A afericdo do requisito ou pressuposto de patenteabilidade de actividade inventiva
nado € concretizada ou efectuada pelas diferencas entre a invencdo patenteanda e o
“estado da técnica mais proximo”, mas antes pela adopg¢do da doutrina da
abordagem problema-solucéo.

GG. Verificado o preenchimento cumulativo de todos 0s requisitos subjectivos de
patenteabilidade - novidade, actividade inventiva e aplicacdo industrial - impdese
ao Tribunal a quo que proceda a alteracdo da decisdo da DSE e conceda o registo

da patente ora em apreco.

Notificada a DSEDT das alegagdes de recurso veio esta oferecer o

merecimento dos autos.

Foram colhidos os vistos.
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Cumpre, assim, apreciar e decidir.

II. FUNDAMENTACAO

a) Factos

Da decisdo recorrida consta a seguinte matéria de facto:

A) Em 27/05/2016, a A INC. submeteu a DSE o pedido de registo de patente da
invencdo I/**** intitulado: sistema, maneira e dispositivo destinados a vigilancias
das apostas.

B) Passado o exame de forma, o pedido de registo em causa mostrava-se satisfazer as
condigdes para ser aberto ao publico. Nos termos do art.°10.°do Regime Juridico da
Propriedade Industrial, conjugado com o art.°83.9 publicou-se o pedido de registo
em 07/12/2016 na Il Série do Boletim Oficial da RAEM, n.©49.

C) Em 03/06/2019 a recorrente submeteu a DSE o pedido de exame substancial.

D) Por meio do oficio n.°61397/DPI, a DSE encaminhou a documentacdo concernente
ao pedido de registo em questdo a Direccdo Nacional da Propriedade Intelectual,
para que passasse a servir de documentos de referéncia obrigatéria para o efeito de
elaborar o relatorio de pesquisa internacional e a notificacdo do parecer de exame.

E) Em 18/10/2019, a DSE recebeu o relatdrio de pesquisa internacional e a notificacéo
do parecer de exame relativos ao presente pedido de registo mandados de volta pela
Direccao Nacional da Propriedade Intelectual. Conforme a notificag&o do parecer de
exame, o presente pedido de registo ndo preenchia as condigdes de patenteabilidade.

F) Em 21/10/2019, por meio do oficio n.°62539/DPI, a DSE encaminhou a recorrente

o referenciado relatorio de pesquisa internacional, a notificagdo do parecer de exame
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e 0s documentos de comparacéo, informando-a de apresentar a Direccédo alegacoes
de parecer ou modificagdes dentro de 3 meses desde o recebimento daquela.

G) Em 24/01/2020, a DSE recebeu as alegagBes de parecer em resposta a notificacdo do
parecer de exame e as folhas de modificacdo das reivindicacfes submetidas pela
recorrente. Em 17/02/2020, a DSE recebeu as folhas substitutivas das reivindicacdes
entregues pela recorrente.

H) Por meio do oficio n.°60433/DPI, a DSE encaminhou as alegaces e as modificacoes
supra mencionadas a Direccdo Nacional da Propriedade Intelectual, para que
passasse a servir de documentos de referéncia para o efeito de elaborar uma nova
notificacdo do parecer de exame.

I) Em 10/07/2020 a DSE recebeu a notificacdo do parecer de reexame relativo ao
presente pedido de registo mandada pela Direccdo Nacional da Propriedade
Intelectual.

J) Conforme a concluséo do parecer de exame pronunciada pela Direccdo Nacional da
Propriedade Intelectual, no tocante a reivindicacdo 1-96 do presente pedido de
registo, embora demonstrando-se nova e susceptivel de aplicacdo industrial, era
privada de criatividade. Referindo-se correspondentemente ao disposto no Regime
Juridico da Propriedade Industrial, a dita reivindicacdo ndo implica a "actividade
inventiva" prevista pelo art.°66.°

K) Com a sua reivindicacdo 1-96 de registo que néo satisfaz o disposto no art.© 66.°
sobre actividade inventiva, o presente pedido de registo ndo preenche o requisito
substancial de patenteabilidade previsto pelo art.°61.%, pelo que se Ihe deve indeferir
a concessdo de propriedade industrial baseando-se nos motivos previstos pelo art.©

98.%e pelo art.29.9 n.°1, alinea a).

b) Do Direito
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Em sintese invoca o Recorrente

- Omissdo de prondncia pelo tribunal “a quo” quanto ao seu requerimento em
que nos termos do art® 280° do RJPI e art® 16° do CPAC requeria que fosse
ouvido técnico indicando a pessoa que entendia ter sido ouvida;

- Erro de julgamento da decisdo recorrida.

Vejamos entdo.

- Da omissdo de pronuncia do técnico indicado.

Invoca o Recorrente que requereu a audigdo do técnico que indica hos termos
do art® 280° do RJPT e art® 16° do CPAC.

Salvo melhor opinido entendemos que o recurso a outro diploma legal que ndo
o RJPTI s6 se deverd fazer a titulo supletivo caso se mostre que no diploma em
causa ocorre alguma lacuna.

O RJPI regula os termos do processo de recurso judicial das decisdes
referentes a patentes e marcas nos termos dos seus art® 275° e seguintes,
atribuindo a competéncia ao tribunal de Competéncia Genérica e estabelecendo
quanto ao recurso que os termos se processa hos termos do processo civil - cf.
art® 282° do RJPT -.

Por sua vez o art® 280° do mesmo diploma legal estabelece os termos em que
o tribunal pode ouvir os técnico da DSEDT quando necessitar de esclarecimentos.

Logo, ndo se vislumbra a razdo do recurso ao art® 16° do CPAC quando ndo sé
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o RJPI tem a situagdo regulada, como ndo ha neste diploma (RJPI) qualquer
remissdo para aquele (CPAC) diploma.

Pese embora a actividade da DSEDT no que concerne a concessdo de
patentes e marcas seja por hatureza administrativa, o certo € que estd sujeita a
uma disciplina e regime proprios arredados do CPA e do CPAC, pelo que, carece

de qualquer fundamento o recurso aquela horma.

Mais adiante, também se invoca (conclusdo X) que "é necessdrio repetir o
julgamento que nunca foi feito".

A este respeito recomendamos melhor leitura do diploma legal aplicavel, a
saber o RJPT art® 275° a 283°, uma vez que, ndo estd prevista nesta forma
processual a realizagdo de qualquer fase de instrugdo ou julgamento nos termos

em que € previsto no CPC.

Continuando,

Eo seguinte o teor do art® 280° RJPI sendo o realce e sublinhado da nossa
autoria:
Artigo 280.°
(Requisigdo de técnicos)

Quando o recurso suscitar um problema técnico que requeira melhor informacéo ou

guando o tribunal o entender conveniente, pode este, em qualquer momento, requisitar a

comparéncia, em dia e hora por ele designados, do técnico ou técnicos da DSE em cujo
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parecer_se tenha fundado a decisdo recorrida, a fim de que lhe prestem oralmente os

esclarecimentos de que necessitar.

Ou seja, se em face das questdes técnicas suscitadas no processo o tribunal
tiver dlvidas ou necessitar de esclarecimentos relativamente ao parecer em que
se tenha fundado a decisdo recorrida, pode designar dia e hora para o técnico da
DSEDT comparecer para o efeito.

Ndo se trata aqui de nenhuma peritagem em que assista d parte designar
técnico para ser ouvido pelo tribunal.

A assisténcia de técnico a que alude o art® 280° do RJPT destina-se a auxiliar
o tribunal se estiverem em causa conhecimentos técnicos especiais de que o
tribunal necessite para proferir decisdo d semelhanca do que se prevé no art®
552° do CPC.

Destarte, carece de qualquer fundamento legal o requerimento do
Recorrente para que se ouvissem técnicos indicando o seu, o qual do que resulta
dos autos ndo serd da DSEDT, nem o, ou um dos, autores do parecer em que se
fundou a decisdo recorrida.

No entanto, haveria o juiz "a quo" de ter proferido um despacho, ainda que
simples e liminar de “indeferimento por falta de fundamento legal”, o que ndo
sucedeu.

Porém, essa omissdo em nada influenciou a decisdo da causa, até porque,
aquela (a decisdo) acompanhou os pareceres da DSEDT e resulta da
fundamentagdo da sentenga recorrida, d qual o Mm® Juiz “a quo” aderiu e

comentou, que ndo se lhe suscitaram duvidas quanto ao contelddo e conclusdes do
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parecer que esteve subjacente a recusa de registo da patente.

Destarte, ainda que a omissdo de indeferimento do requerido constitua uma
pretericdo de formalidade essencial, ndo tendo influido na decisdo da causa face
ao disposto no art® 147° nenhum efeito se |he pode assacar, menos ainda a
realizagdo de um julgamento que a lei hem prevé como pretende o Recorrente.

Por fim, "ex abundantia”, ainda que assim ndo fosse, reconhecendo-se que
houve omissdo de prontncia por banda do tribunal "a quo”, cabendo a este tribunal
conhecer desta questdo nos termos do art® 630° do CPC “ex vi" art® 282° do
RJPI, sempre seria agora de negar provimento ao recurso nesta parte uma vez
que, como se explicou acima a audigdo de peritos requerida pelo Recorrente ndo
cabe no ambito do disposto no art® 280° do RJPI e em face dos elementos
existentes nos autos o tribunal entende ndo haver esclarecimentos a pedir.

Pelo que, sempre serd de negar provimento ao recurso com este fundamento.

- Do erro de julgamento da decisdo recorrida.

Em suma e de essencial nas alegagdes deste recurso vem o Recorrente
reiterar a posigdo que fem mantido desde o inicio.

Eo seguinte o teor da decisdo Recorrida:

«Na tentativa de contestar a deciséo tomada pela DSE, o recorrente referiu que no
estrangeiro se tinha confirmado a patenteabilidade ao seu pedido de registo por este satisfazer
0s requisitos para o efeito; de facto, a seu ver a DSE devia ter-lhe concedido a pedida patente
de acordo com o resultado de exame proferido pelos organismos estrangeiros.

Segundo seja o art.°2,83 da Convencao de Paris, seja 0 principio de ambito territorial
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consagrado no art.°4.°do Regime Juridico da Propriedade Industrial de Macau, os exames
realizados por organismos estrangeiros respeitantes a satisfacdo ou ndo dos requisitos de
patenteabilidade ndo sdo vinculativos na RAEM. Portanto naufraga o argumento com que se
tentava confutar o despacho recorrido sem acrescentar outros de que no estrangeiro se tinha
confirmado a patenteabilidade das suas reivindicacdes por estas satisfazerem os requisitos para
o efeito.

No aspecto do exame de patente, a luz do art.°85.2do Regime Juridico da Propriedade
Industrial conjugado com o «Acordo de Cooperacéo entre a Direccdo Nacional da Propriedade
Intelectual e a Direccdo dos Servicos de Economia da Regido Administrativa Especial de
Macau na A rea dos Direitos de Propriedade Intelectual» publicado pelo Aviso do Chefe do
Executivo n.© 7/2004, a Direccdo Nacional da Propriedade Intelectual, enquanto uma das
entidades designadas para o exame de patente no Regime Juridico da Propriedade Industrial
da RAEM, presta assisténcia técnica a DSE na aprovacdo dos pedidos de patente da invencao
e da utilidade submetidos na RAEM para a elaboracéo do relatério de exame.

Portanto temos que passar em revista o relatdrio elaborado pela Direccdo Nacional da
Propriedade Intelectual. Conforme os factos provados, em observancia aos procedimentos
para o pedido de patente, a DSE encaminhou a documentacdo atinente ao presente pedido de
registo a Direccdo Nacional da Propriedade Intelectual, para que passasse a servir de
documentos de referéncia obrigatéria para o efeito de elaborar o relatério de pesquisa
internacional e a notificacdo do parecer de exame.

Em 18/10/2019, a DSE recebeu o relatorio de pesquisa internacional e a notificacdo do
parecer de exame mandados de volta pela Direccdo Nacional da Propriedade Intelectual,
segundo a qual o presente pedido de registo ndo preenchia as condi¢des de patenteabilidade.

Em seguida concedeu-se um prazo ao recorrente para apresentar a DSE alegacgdes de
parecer ou modificagdes.

Em 24/01/2020, a recorrente apresentou as alegacOes de parecer em resposta a

notificacdo do parecer de exame e as folhas de modificacdo das reivindicacbes. A DSE, por
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sua vez, encaminhou as alegacdes e as modificagdes supra mencionadas a Direccdo Nacional
da Propriedade Intelectual.

Conforme a conclus@o do parecer de exame pronunciada pela Direccdo Nacional da
Propriedade Intelectual, no tocante a reivindicacdo 1-96, embora demonstrando-se nova e
susceptivel de aplicacdo industrial, era privada de criatividade.

Por isso, a DSE indeferiu ao recorrente o pedido de patente.

Eis a opinido da Direccéo Nacional da Propriedade Intelectual formada durante o exame:

“Citacao e explicacao:

O presente parecer escrito baseia-se nos seguintes documentos e no prognostico razoavel
na colona VIII:

US 2005/0090310A1 (28.04.2005)

D1 publicou um sistema de monitorizacdo automatica de cada aposta langada nos jogos
de mesa de casino, nos quais as fichas do jogador ficam colocadas em certas zonas da mesa
para ser utilizadas em certos jogos;

O sistema é composto de hardware do computador e sistema de software, capazes de
capturar videos das filhas empilhadas colocadas nas zonas de aposta sobre a mesa; 0 processo
realiza-se através das camaras de video a cores ou de outros videos ainda instaladas por cima
da mesa de jogo em frente a cada zona de aposta; os sinais de video sdo transmitidos a placa
de captura de imagem localizada na unidade de computador central; a localizacdo das camaras
€ de importéncia fundamental para o programa de analise;

O sistema e a maneira permitem ainda a passagem rapida de uma aposta a outra dos
jogadores em determinadas mesas para a obtencao veloz dos sinais de video.

Atraveés do dispositivo de accionamento, o0 sistema consegue ainda iniciar a leitura do
video e a captura pelas camaras instaladas na mesa.

Munido de fonte de luz que ilumina uniformemente as fichas empilhadas. Com esta

funcdo evita-se a producéo do efeito de sombra pelas fichas no fundo;
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O sistema pode salvar as informacdes no programa de banco de dados dedicado a
monitoracdo dos jogadores para consulta e analise (mais pormenorizadamente cf. a folha
explicativa da D1, paragrafos [0007]-[0014] e a imagem 1).

1. D1 néo publicou o sistema nas reivindicacles 1 e 21, o dispositivo na reivindicacao
41 e a maneira na reivindicacdo 62. Portanto, séo todas novas as reivindicacdo bem como a
sua reivindicacdo subordinada, ou seja a reivindicacdo 1-95, sendo novas, satisfazem o
disposto no 33(2) do Tratado PCT.

2.1. A diferenca entre a reivindicagdo 1 e D1 consiste: na diferenca das funcbes
realizadas pelas pecas de formacdo de imagem. D1 ja publicou as informacbes de fichas
capturadas pelas cdmaras de video. Entdo é fécil para os técnicos do sector ter a ideia de
processar as imagens para realcar as informagdes de fichas. Por isso mostra-se evidente a
reivindicacdo 1.

Com as especificagdes técnicas suplementares na reivindicacdo 2-20, por terem sido
publicadas por D1 ou ainda por serem de facil concepcdo ou certas para os técnicos do sector,
mostra-se evidente a reivindicagéo 2-20.

2.2. A diferenca entre a reivindicacdo 21 e D1 consiste: na diferenca da localizacéo das
pecas de formacdo de imagem. Para obter sinais de imagem mais nitidos e mais precisos, €
facil para os técnicos do sector ter a ideia de colocar as pecas de formacéo de imagem quase
paralelas a superficie da mesa. Por isso mostra-se evidente a reivindicacao 21.

Com as especificagdes técnicas suplementares na reivindicacdo 22-40, por terem sido
publicadas por D1 ou ainda por serem de fécil concepcéo ou certas para os técnicos do sector,
mostra-se evidente a reivindicagdo 22-40.

2.3. S&o evidentes para os técnicos do sector a reivindicacdo 41 e o dispositivo na sua
reivindicacdo subordinada 42-61, cf. o comentario a reivindicacdo 1-40 para o parecer
concreto.

2.4. A diferenca entre a reivindicacio 61 e D1 consiste: nas restrigdes sobre as formas e
a disposicdo das fichas; nas restrigdes sobre o processamento das imagens capturadas. Para

recolher informacdes correctas e precisas, pode-se usar fichas cujo valor se distingue atraves
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de cor e de tamanho, entre outros aspectos, e coloca-las empilhadas em zonas designadas,
trata-se de uma ideia de fécil concepc¢do para os técnicos do sector; trata-se igualmente de uma
ideia evidente processar as imagens capturas originais para evitar erros, engquanto 0s
procedimentos concretos de processamento podem ser facilmente determinados pelos técnicos
do sector. Entdo mostra-se evidente a reivindicacio 62.

Com as especificaches técnicas suplementares na reivindicacdo 63-95, por terem sido
publicadas por D1 ou ainda por serem de facil concepcdo ou certas para os técnicos do sector,
mostra-se evidente a reivindicacao 22-40. (sic —n. dat.)

Por isso, privada de criatividade, a reivindicacdo 1-95 ndo satisfaz o disposto no 33(3)
do Tratado PCT.

3. Susceptivel de aplicacdo, a reivindicacdo 1-95 satisfaz o disposto no 33(4) do Tratado
PCT.”

Assim pode-se ver que a Direccdo Nacional da Propriedade Intelectual avaliou
globalmente a reivindicacdo apresentada pela recorrente e considera que quanto a
reivindicacao de registo de patente, essa se mostrava nova e susceptivel de aplicacao industrial.
Entre outros, apontava para 0s seus sistemas de hardware e de software: através das camaras
instaladas nas zonas de jogo, capturam-se sinais com videos a cores ou com outras imagens
de video; através do dispositivo de accionamento, 1é-se 0 video; a fonte de luz € projectada de
forma uniforme sobre as fichas ou pilhas de ficha, para evitar a producéo de efeito de sombra
nas fichas no fundo. O sistema consegue ainda armazenar as informacdes no banco de dados
para consulta e andlise futuras. Processando as informacdes visivas capturadas e optimizando
as informagOes previamente obtidas, podem-se reconhecer efectivamente os tipos de ficha e
salvar as informacfes. Todas essas reivindicagbes sdo novas e susceptiveis de aplicacdo
industrial, se bem n&o criativas.

A concluséo da Direccdo Nacional da Propriedade Intelectual baseia-se sobretudo na
comparacdo com US 2005/0090310A1 e ai pensa-se que a reivindicagdo 41 e a sua

reivindicacdo subordinada, ou seja a reivindicacéo 1-95 sdo novas.
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Apesar da diferenca de funcbes realizadas pelas pecas de formacéo de imagem, é facil
para os técnicos do sector ter a ideia de processar as imagens para realcar as informacdes de
fichas. Por isso mostra-se evidente a reivindicacéo.

No que se refere alocalizacdo das pecas de formacao de imagem, apesar das localizacoes
diferentes, procura-se sempre obter informacdes visivas mais nitidas e precisas, entdo € facil
para os técnicos do sector ter a ideia de colocar as pecas de formacdo de imagem quase
paralelas a superficie da mesa. Por isso mais uma vez mostra-se evidente a reivindicacgao.

A recorrente invocava ainda que no que toca a reivindicacdo, tinha optimizado a
tecnologia KNUST. As numerosas camaras instaladas na mesa de jogo, gracas a configuracéo
do angulo de posicionamento, cada camaras seguindo um Unico apostador, sdo capazes de
vigiar e controlar as jogadas. Com a posic¢éo de instalagcdo (horizontal) das camaras, evita-se
efectivamente a recepcao de sinais estranhos pelas mesmas, de modo a garantir uma vigilancia
efectiva, pelo que se demonstra a criatividade e logo se vé preenchido o requisito de
“actividade inventiva”. SO que ao apurar essas particularidades, a Direcgdo Nacional da
Propriedade Intelectual confirmou somente que a reivindicacdo se caracterizava pela sua
novidade e pela susceptibilidade de aplicacdo industrial, sem apresentar-se criativa, ou seja,
que ndo implicava “actividade inventiva”.

Nos termos do art.°33.% n.°3 do Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes, a
invencdo cuja proteccdo é solicitada é considerada com o implicando uma actividade
inventiva, desde que ela néo seja evidente para um profissional do ramo, na data pertinente
estabelecida; enquanto analogamente prescreve o0 art.°66.°2do Regime Juridico da Propriedade
Industrial da RAEM o seguinte: considera-se que uma invencao implica actividade inventiva
se, para um profissional do sector, ndo resultar de uma maneira evidente do estado da técnica.

As caractersticas mencionadas pela recorrente, a saber, a localizacdo das camaras e a
configuragdo do angulo, a maneira de armazenamento do sistema de vigiléncia, a captura de
imagem, a filtracdo de informagBes indteis, todas essas maneiras que se manifestam

concretamente na reivindicacao 1-96, foram julgadas evidentes para os profissionais do ramo.
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Com efeito, na perspectiva da lei de experiéncia, no que diz respeito a videovigilancia,
principalmente a vigilancia de jogo de azar sobre a mesa, dentro do ramo resultam muito
evidentes as caractersticas como por exemplo a localizacdo das cdmaras e a configuragdo do
angulo, a maneira de armazenamento do sistema de vigilancia, a captura de imagem, a filtracdo
de informacdes indteis, séo, assim, de facilimo e clarissimo apercebimento. Entdo ndo podem
ser consideradas criativas.

Com toda a seguranca, tudo isso ndo altera o facto de que com uma localizacdo melhor
de camara e um angulo mais ideal, capturando imagens e filtrando as informacoes estranhas
indteis, diminuindo assim o volume das informagdes com vista a acelerar a transmisséo, o que
torna mais eficaz o funcionamento do sistema, isso € novo e susceptivel de aplicacdo industrial,
o0 que foi também reconhecido pela Direc¢cdo Nacional da Propriedade Intelectual e pela DSE.
Todavia no aspecto de criatividade, partindo do ponto de vista dum profissional do sector, a
reivindicacdo ora em discussdo resulta deveras evidente e de conhecimento comum no proprio
ramo, pelo que n&o se pode falar de forma alguma de criatividade.

Nos termos do art.°61.°do Regime Juridico da Propriedade Industrial, sdo patentedveis
quaisquer invencdes, em todos os dominios da tecnologia, quer se trate de produtos ou de
processos de obtencdo de produtos, substéncias ou composicdes, mesmo quando incidam
sobre um produto composto de matéria bioldgica ou que contenha matéria bioldgica ou sobre
um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria bioldgica, desde que tais
invencoes:

a) Sejam novas;

b) Impliquem actividade inventiva; e

c) Sejam susceptiveis de aplicacdo industrial.

Daqui segue que para que seja patenteada, a reivindicacdo deve satisfazer
simultaneamente os 3 requisitos substanciais acima citados.

No caso da reivindicacio no pedido de patente em causa, embora demonstrando-se nova
e susceptivel de aplicacéo industrial, para que seja patenteada, teria que ser criativa a0 mesmo
tempo.
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Privada de criatividade essencial as actividades inventivas, a reivindicacéo no pedido de
patente em causa ndo reune todos os requisitos de patenteabilidade previstos pelo art.°61.°do
Regime Juridico da Propriedade Industrial. Logo, é improcedente 0 motivo avancado pelo
recorrente.

E correcto o despacho recorrido, que Ihe recusou o registo pois que a reivindicagio no
pedido de patente era privada de criatividade, pelo que deve ser sustentado.

Portanto, € de negar provimento ao recurso e sustentar a decisdo de indeferimento de
registo tomada pela DSE por a reivindicacdo 1-96 apresentada pelo recorrente no pedido de

registo ser privada de criatividade.».

No caso, ndo estd em causa o facto da patente ter de ser reconhecida em
Macau como actividade inventiva por o ter sido noutros paises, como o Recorrente
expressamente reconhece.

O que o Recorrente entende é que a decisdo de recurso haveria de ter
decidido como se decidiu nas jurisdigdes estrangeiras em vez de acompanhar o
parecer da Direcgdo Nacional da Propriedade Intelectual e reconhecido
actividade inventiva as reivindicagdes que indica e aceite o registo da patente.

Contrariamente ao que se diz, a decisdo recorrida para além da reprodugdo
do parecer da DNPI faz uma andlise critica do mesmo, o que acontece é que ndo
conclui da maneira que a Recorrente pretende que concluisse.

Aquilo que para o Recorrente - e nas jurisdigdes indicadas - foi reconhecido
como actividade inventiva resulta do parecer da DNPI que apesar da novidade,
ndo releva criatividade ou actividade inventiva porque em fungdo do estado da

técnica é fdcil para os profissionais da drea criarem as mesmas solugdes.
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O Estado da técnica corresponde aos conhecimentos existentes na drea
cientifica em questdo, pelos profissionais da drea.

Os profissionais da drea - que o Recorrente na conclusdo N) diz que ndo sabe
quem sdo e que ndo se identificam na decisdo recorrida -, hdo sdo hinguém em
concreto, e lamentamos que o Recorrente ndo conhega o conceito, pese embora o
mesmo conste do art® 66° do RJIPI, mas que, significa uma referéncia
generalizada as pessoas que estudam e trabalham na drea em questdo, ou seja,
para que o Recorrente perceba "quem sdo esses técnicos"”, corresponde aquilo que
em direito civil se usa denominar de homem comum ou homem médio (que para que
dividas ndo haja ndo € ninguém em particular), mas que significa a pessoa que em
circunstancias hormais e com os conhecimentos generalizados de alguém que
trabalha ou estuda a drea/matéria em questdo, poderia criar as mesmas solugdes
que a Recorrente indica e reivindica como invengdo na sua patente.

Dai que se diga que é nova, porque ndo se tinham ainda associados os
conhecimentos técnicos existentes para criar aquela solugdo,

mas,

ndo € inventiva porque ndo resulta de nenhum conhecimento novo, ndo resulta
de algo que a técnica ainda ndo conhecesse, mas apenas de uma composigdo hova,
inovadora, mas com base nos conhecimentos técnicos pré-existentes.

Por isso se diz que € nova mas ndo € inventiva.

Ora, de acordo com os art® 61° e 65° a 67° do RIPI, para que uma invengdo

seja patentedvel t&€m de estar preenchidos os requisitos da novidade, actividade
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inventiva e aplicagdo industrial os quais sdo cumulativos, sendo certo que no caso
em aprego, segundo se concluiu nas decisdes recorridas, o segundo ndo se verifica.
Veja-se a proposito Luis M. Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial,

pdg. 69/70:

«3.1. Novidade

Uma invencdo é considerada nova quando ndo estd compreendida no estado da técnica
(art. 55.2n.01).

O estado da técnica € constituido por tudo o que, dentro ou fora do Pafs, foi tomado
acessivel ao publico antes da data do pedido de patente, por descri¢do, utilizacdo ou qualquer
outro meio (art. 56.°n.°1).

E igualmente considerado como compreendido no estado da técnica o contedido 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 ndo publicados (art. 56.2n.°2).

A novidade reveste, pois, caracter absoluto devendo ser apreciada de um modo objectivo
aescala global. Isto significa que n&o é preenchido o requisito se o pedido couber no ambito
de conhecimentos actuais, mas, ainda, de acordo com o n.°2 do art. 56.9 se fizer parte de
conhecimentos incluidos em pedidos ndo publicados. Por Gltimo, a apreciacdo ndo deve ser
condicionada por restri¢cdes temporais ndo podendo invocar-se, por exemplo, que a divulgacao
é distante no tempo.

A apreciacdo deste requisito exige por parte das autoridades uma complexa e vasta tarefa
de consulta e busca de informacdo s6 possivel com o recurso as novas e sofisticadas
tecnologias de informacéo e a consulta de bases de dados digitalizados.

O estado da técnica compreende a descricdo, utilizacdo ou qualquer outro meio de
divulgacgdo, clara e inequivoca, de uma invencao idéntica, isto é, de uma invencdo que
represente, substancialmente, a mesma solucdo para 0 mesmo problema técnico.».

Como refere o Autor citado supra na obra indicada a pdg. 72/74:
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«3.2. Actividade Inventiva

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. 55.°n.©2).

N&o basta que a invencdo seja nova: é necessario ainda que um perito da especialidade
ndo 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 invencdo 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
eventual avanco tecnolégico.

O perito da especialidade pode ser um especialista ou, em certa tipologia de invencgoes
mais complicadas, uma equipa de especialistas. O enorme desenvolvimento da investigacio
tecnoldgica e o alargamento da actividade inventiva a novos dominios como a biotecnologia
tem contribuido para uma redefinicéo da figura do perito. Perito néo significa um especialista
acima da média, brilhante ou excepcionalmente talentoso, mas um técnico meédio,
normalmente informado, competente e experimentado. Esta evolucdo faz com que a
apreciacao do requisito da capacidade inventiva seja menos exigente tornando mais facil a
verificacdo do requisito da capacidade inventiva.

Por outro lado, por confronto com a apreciacao do requisito da novidade, no qual o perito
deve efectuar uma comparacao individualizada entre a invencgdo apresentada e a informacao
anterior, no caso do requisito da originalidade (ou actividade inventiva) a apreciacdo
compreende a invencao e todos os elementos isolados ou combinados que formam o estado da
técnica incluindo referéncias técnicas equivalentes.

Na pratica do IEP, relativamente consolidada, foi desenvolvida a doutrina problem-
solution approach no exame do requisito da capacidade inventiva, segundo a qual devem ser
tidas em consideracgéo as anterioridades que resolvem o mesmo problema referido na descrigéo
do pedido.

O requerente deve apresentar com toda a clareza e objectividade o problema, o estado da

técnica e a solucéo técnica proposta. A operacéo intelectiva mais importante dos examinadores
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substanciais do pedido sera a de determinar até que ponto a solucdo proposta se distancia
suficientemente do estado da técnica e ndo estaria ao alcance de um perito na especialidade.
O campo técnico do perito também deve ser determinado, por regra, pelo critério do problema
resolvido (problem solving approach). O que mais importa determinar € se o perito teria
chegado (would), em condicbes normais, aquela solucdo e nao se ele podia ter chegado a essa

solucéo (could).».

Suscitando a apreciagdo do cardcter novo e criativo dificuldades técnicas,
tem vindo a Doutrina e Jurisprudéncia a definir teorias, através das quais seja
possivel construir critérios de aferigdo que de modo objectivo possam facilitar o
trabalho do julgador.

A Doutrina dos equivalentes tem vindo assim, a tentar definir esses critérios.

«A aplicacdo concreta da doutrina de equivaléncia, na auséncia de uma definicdo (que,
reconheca-se, teria sempre um valor relativo e seria insusceptivel de eliminar, totalmente, a
complexidade da tarefa), suscita sérias dificuldades. Ha duas orientacfes principais: a alema
e a norte-americana.

Na Alemanha, desde o “leading case” Formstein, parte-se do problema técnico
objectivamente resolvido pela invencao e confronta-se a solucdo patenteada com o contributo
dado pela invenc&o requerida. Se esta resolver o0 mesmo problema por meios diferentes mas
acessiveis ao perito na especialidade havera equivaléncia. O juizo de equivaléncia prende-se
com a evidéncia dos meios modificados e a solucdo do mesmo problema técnico. O critério
de apreciacdo privilegia a perspectiva sintética e qualitativa e visa qualificar o grau de
evidéncia ou de originalidade da invenc&o. E o chamado critério da obviedade

O Supremo Tribunal Alemao, em cinco acordaos de 12/3/2002, propds um conjunto de
trés questdes para testar a verificagdo da doutrina dos equivalentes, designadas por

Schneidmesser-Fragen.
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As trés questdes sdo as seguintes: (1.* “a forma de execugdo em causa resolve 0 mesmo
problema subjacente ainvencdo com meios modificados, mas com efeitos idénticos em termos
objectivos?” 2.* “Em caso afirmativo: com base nos conhecimentos especializados o perito na
matéria esta em condicOes de encontrar o mesmo efeito com os meios modificados?” 3.* “Em
caso afirmativo: as consideracdes que o perito faz dirigidas ao sentido da orientacdo técnica
protegida pela patente séo no sentido de considerar a execu¢do modificada através dos meios
alterados uma solugdo que é equivalente ao sentido literal dessa doutrina?”). As respostas
afirmativas a estas questdes implicam a equivaléncia das invencoes.

Em suma, haequivaléncia se houver identidade do problema técnico, evidéncia dos meios
modificados e semelhanca da solucdo técnica encontrada. No caso Schneidmesser I (que se
reporta a um recurso proposto contra uma decisdo da 1.2insténcia que considerou procedente
uma accdo de contrafaccdo proposta pela titular de uma licenca exclusiva de uma invencgéo
gue consiste numa lamina para maguinas rotativas de corte de papel) o recurso foi julgado
improcedente, porquanto a maquina da recorrente foi considerada equivalente a da recorrida.

Nos EUA, a forma de determinar a equivaléncia assenta, essencialmente, mas n&o
exclusivamente, no chamado critério function-way-result test (triplo teste), de acordo com a
decisdo do Supremo Tribunal no caso Graver Tank v. Linde Air (1950), que envolvia patentes
de processo de soldadura eléctrica. O Supremo Tribunal (re)afirmou a validade da doutrina
dos equivalentes e estabeleceu os dois momentos para avaliar a violagdo do direito de patente:
o significado literal das reivindicacdes (peripheral claiming) e o teste de equivaléncias.

Mais tarde, em 1987, O CAFC (en banc, isto €, reunido em pleno), no caso Penwalt v.
Durand-Wayland confirmou a adopc¢éo da doutrina dos equivalentes defendendo, embora,
uma apreciacdo analitica (element-by-element-rule) e néo sintética das reivindicaces (isto &,
a doutrina deve ser aplicada elemento a elemento reivindicado) e adoptou uma interpretacao
mais restritiva das reivindicagoes.

As decisbes, ndo inteiramente coincidentes, do CAFC (1995) e do Supremo Tribunal
(1997) no caso Warner Jenkinson v. Hilton Davis, em que se defrontavam patentes de

procedimento para eliminar impurezas de corantes de produtos alimenticios, tambéem
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adoptaram o triplo teste (um elemento reivindicado sera equivalente se desempenhar
substancialmente a mesma fung&o, do mesmo modo substancial e com a obtencéo substancial
do mesmo resultado) e a apreciagdo “clemento a elemento”. Todavia, a apreciagdao element-
by-element ndo vai ao ponto de afastar o elemento reivindicado da totalidade da invencao.
Trata-se de uma técnica de delimitacdo da invencéo, a partir da individualidade de cada
reivindicacdo, e ndo de uma forma de abstrac¢é@o da invengéo no seu conjunto~

Para a peripheral claiming theory as reivindicagbes definem os limites da invengéo
patenteada em oposicdo a central claiming theory, que foi dominante até 1990. Para esta
ultima, a preocupacdo era a de proteger a ideia geral da invencéo ainda que a mesma nao
resultasse Unica ou totalmente do contetdo das reivindicagcBes, mas pudesse constar também,
por exemplo, do contetdo das especificacbes (que correspondem as descricdes europeias).

A doutrina dos equivalentes pressupde que as reivindicacdes delimitem, com clareza e
rigor, o objecto de proteccdo, ou seja, sé faz sentido se for adoptada a peripheral claiming
theory.

A aplicacéo da doutrina sofre limitagbes em algumas situacdes, no case law americano:
o0 elemento atingido ser divulgado mas néo reivindicado; o elemento equivalente ndo poder
ser patenteado por fazer parte do estado da técnica; o conteudo das reivindicacbes delimitar
funcionalmente a invencdo; a equivaléncia resultar da analise da reivindicagdo, uma a uma,
mas ndo do conjunto reivindicado por ter ocorrido um avango tecnoldgico superveniente
imputével ao suposto infractor; no caso de ter lugar a chamada prosecution history estoppel
(PHE), isto &, se tiver ocorrido um comportamento, expresso ou tacito, do titular da patente de
limitac&o correctiva do ambito do seu direito durante as diferentes fases do processo de registo.

Por contraposicdo a posicdo alema, de indole mais sintética e qualitativa, a orientacéo
americana reveste uma natureza mais analitica e quantitativa, visando apurar semelhancas e
diferencas entre os elementos reivindicados e realgcando mais 0 comportamento anterior do
titular da patente.

Os tribunais ingleses adoptam o chamado Catnic test para saber se uma determinada

caracter istica ou variacdo cabe no ambito de uma reivindicacao e se, consequentemente, ha ou
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ndo violacdo. O modelo britanico, por comparagdo com o alemao, privilegia uma interpretacéo
mais estrita, literal e subjectivista das reivindicagdes o que reduz a possibilidade de aplicacéo
dos equivalentes.

O Catnic test apoia-se nas consideracdes suscitadas, ainda ao abrigo do anterior Patent
Act de 1949, por Lord Diplock no caso Catnic V. Hill & Smith no qual o tribunal construiu a
chamada purposive construction, por contraposicdo a purely literal construction, propria da
doutrina pith and marrow ou da esséncia da invencéo, que era dominante até entao.

Para a doutrina da essencialidade - pelo menos do modo restritivo como passou a ser
aplicada pelos tribunais, a partir de meados do século XX (de que é exemplo paradigmatico o
caso Vander Lely V. Bamfords, nos anos sessenta) até ao caso Catnic — 0 &mbito de proteccdo
da invencdo era muito reduzido, porquanto, por um lado, todas as caracter iticas reivindicadas
eram essenciais e, consequentemente, ndo haveria infraccdo no caso de substituicdo da
invencdo patenteada por meios equivalentes.

No caso Catnic, o tribunal considerou que, ao contrario da doutrina pith and marrow,
nem todas as caracteriticas constantes das reivindicacdes devem ser consideradas essenciais,
sendo necessario determinar a essencialidade de cada uma delas através de uma interpretacéo
finalistica (purposive construction). Um elemento sé serd essencial se for necessario ao

funcionamento da invencdo através do teste function-on-way-result ou se, ndo o sendo, 0

respectivo titular lhe atribui essa importancia.» - Obra e Autor citados supra a pdg.
104/108 -.

Salvo melhor opinido entendemos que a solugdo alemd serd aquela que de modo
mais objectivo nos permite apurar se hd infracgdo do direito de patente e das
delimitagoes positivas e negativas do respectivo direito.

A ser assim hd que adoptar o critério da obviedade, respondendo as trés

questoes por este colocadas, a saber:
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- A forma de execugdo em causa resolve o mesmo problema subjacente a
invengdo com meios modificados, mas com efeitos idénticos em termos objectivos?

- Em caso afirmativo, com base nos conhecimentos especializados o perito na
matéria estd em condicdes de encontrar o mesmo efeito com os meios
modificados?

- Em caso afirmativo, as consideragdes que o perito faz dirigidas ao sentido
da orientagdo técnica protegida pela patente sdo no sentido de considerar a
execugdo modificada através dos meios alterados uma solugdo que € equivalente
ao sentido literal dessa doutrina?

Usando a teoria das equivaléncias seqgundo o método alemdo e tendo por
referéncia as conclusées a que se chegou no relatério elaborado pelo DNPI, no
caso em aprego impde-se responder afirmativamente das trés questdes suscitadas,
uma vez que o que resulta é que as reivindicagdes ou ja constam de patente
registada ou considerando o estado da técnica é acessivel a um profissional da
drea através de modificagdes alcangar a solugdo que se pretende registar.

Destarte, louvando-nos na decisdo recorrida a qual reparo ndo hd a fazer,
mantendo-a nos seus precisos termos, deve ser negado provimento ao recurso,
sem antes deixar de referir o nosso desagrado quanto a forma pela qual foram
redigidas as conclusdes de recurso BB) e CC), seja pelo que tém de indtil e
gratuito, seja pelo que té€m de juridicamente improprio e irrelevante.

Conforme se ensina ho Acorddo deste Tribunal de 21.02.2013 proferido no

processo 778/2011, cuja passagem se franscreve:

«“Aquele que sabe nao fala; aquele que fala ndo sabe” - Lao-Tsé.
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Na&o é por escrever demais e martelar repetitivamente nas mesmas ideias que se ganha
necessariamente raz&o. (...)

Uma peca juridica ndo é um romance e a alegacdo de direito deve obedecer a regra da
brevidade e da diafaneidade,* (...)».

III. DECISAO

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, negando-se provimento ao

recurso mantém-se a decisdo recorrida.

Custas a cargo do Recorrente.

Registe e Notifique.

RAEM, 8 de Julho de 2021

(Relator)

Rui Carlos dos Santos Pereira Ribeiro

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Lai Kin Hong

(Segundo Juiz-Adjunto)
Fong Man Chong

1 Alberto dos Reis, CPCA, vol. V, Reimp., 2005, 357
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