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A Douta Sentenga manteve a decisdo da DSEDT de rejei¢cdo do Pedido de
Patente com o fundamento de que todas as carecem de actividade inventiva e
as reivindicagoes 14 e 15 carecem de novidade, ndo cumprido os requisitos
de concessdo previstos no RJPI. Porém,

Ndo se verificam os fundamentos invocados para a recusa do Pedido de
Patente, pois este cumpre os requisitos de concessdo previstos no RJPI.

Os exames substanciais, as suas considera¢oes e conclusoes, foram
devidamente respondidos e contestados, tanto na fase administrativa do
pedido de registo (com a submissdo da Recorrente em 16 de Dezembro de
2022) e durante a fase de recurso.

Atenta a data do pedido de registo, o examinador, seu exame e o Relatorio
devem seguir as “Directrizes para o Exame de Patentes 2010”. Sucede que,
O Relatorio viola as Directrizes aplicaveis ao exame substantivo, conforme
atestado por duas opinioes de ex-examinadores da CNIPA, e ndo possui

qualquer fundamento para concluir como concluiu. Por isso,
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O examinador e o Relatorio violaram, pelo menos, quatro vezes, as
Directrizes, especificamente a Secg¢do 3.2.1.1, Capitulo 4, Parte 2, a Sec¢do
3.1.2 da Parte 2, a Sec¢do 4.10.2.2, Capitulo 8, Parte 2, e a Sec¢do 6.2, do
Capitulo 2 das Directrizes. Consequentemente,

Estda também inquinada a Douta Sentenga, que se louvou no Relatorio, a
qual deve ser revogada, por violagao do artigo 61.° do RJPL

A apreciagdo da patentabilidade apenas pode ser feita de forma objectiva.
Determina a Sec¢do 3.2.1.1, Capitulo 4, Parte 2 das Directrizes que os
examinadores devem seguir o «Método das Trés Etapas» para contornar o
viés subjectivo.

Os examinadores devem determinar o estado da técnica mais proximo
(Primeira Etapa), determinar as caracteristicas distintivas da invengdo e o
problema técnico efectivamente resolvido pela invengdo (Segunda Etapa) e
proceder ao estudo do estado da técnica para determinar se a invengdo
reivindicada é ou ndo obvia para uma pessoa qualificada na arte (Terceira
Etapa). Ou seja,

A determinagdo correcta do problema técnico, que uma invengdo pretende
resolver, é a condig¢do prévia e a chave para determinar, depois, se ha
inspiragdo técnica no estado da técnica.

Para determinar o problema técnico deve-se considerar o efeito técnico
global alcanc¢ado pelas caracteristicas técnicas e a sua rela¢do na invengdo
reivindicada.

O efeito técnico global pode ser alcancado pelo efeito combinado da
“sequéncia de identificagcdo de carta” e da “sequéncia de identifica¢do de
conjunto” que sdo as duas caracteristicas técnicas que se sustentam,

interagem entre si e contribuem de forma combinada para alcangar um
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resultado especifico.

Com base nestes efeitos técnicos pode-se determinar que o problema técnico
efectivamente resolvido pelo Pedido de Patente é “como monitorizar se essa
sequéncia é igual a sequéncia original quando o conjunto foi criado e a
sequéncia e o codigo de identidade de conjunto foram gerados por meio do
efeito combinado da 'sequéncia de identifica¢do de conjunto’ e da 'sequéncia
de identificagdo de carta'”

O Relatorio identifica erradamente as caracteristicas técnicas distintivas da
Reivindicagdo 1 e depois afirma incorrectamente que “# 7/£ £ 1 % DI 77
DAY HE R AT DAL L e BA BRI F
(tradugdo livre “A diferenga essencial entre a Reivindicagdo 1 e DI reside
no seguinte: as regras de configura¢do de caracteres para a sequéncia de
identificag¢do definida artificialmente sdo diferentes.”). (negritos nossos)
Esta “conclusdo” é um resumo disfarcado das caracteristicas distintivas, e o
examinador negligenciou o efeito técnico que as caracteristicas distintivas
podem alcancgar.

Esta referéncia a ‘diferenca essencial” ndo cumpre os requisitos das
Directrizes, no que diz respeito a identificagdo do verdadeiro problema
técnico resolvido.

Na auséncia da identificacdo do problema técnico real resolvido, discutir
directamente a obviedade, independentemente da conclusdo a que se chegue,
¢ logicamente insustentdvel.

Idéntica é a opinido do examinador B no ponto 3.2 (Doc. n.° 1) e a do
examinador C no ponto 1.1 (Doc. n.°2)

Esta é a primeira infrac¢do das Directrizes (Sec¢do 3.2.1.1, Capitulo 4,

Parte 2), pois o Examinador ndo determinou o problema técnico objectivo, o
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que constitui a primeira razdo para anular a Douta Senten¢a. Mas mais,
Determina a Sec¢do 4.10.2.2, Capitulo 8, Parte 2 das Directrizes que “... se
0 requerente contestar o conhecimento comum invocado pelo examinador,
este deve ser capaz de fornecer provas correspondentes para provar ou
explicar as razoes.” (tradugdo livre) tal e qual o ponto 7.5.3 das Directrizes
que guiam os examinadores de patentes europeias. Ora,

Em 16 de Dezembro de 2022, na resposta ao primeiro exame notificado por
61999/DPI/DPDA/2023, a Recorrente contestou as conclusées do
examinador e salientou a falta de prova. Mas,

O examinador ndo apresentou prova, levando a conclusdo de que estamos
perante uma posi¢do subjectiva deste, como concluiu o perito C no ponto
11.2 da sua opinido.

Esta é a segunda infrac¢do das Directrizes (Secg¢do 4.10.2.2, Capitulo 8,
Parte 2), pois o Examinador ndo apresentou prova do que concluia, o que
constitui a segunda razdo para anular a Douta Sentenca. Mas mais,

Ao ndo seguir também os exemplos 3.2.1.1, Capitulo 4, Parte 2, e a Sec¢do
4.10.2.2 do Capitulo 8, Parte 2, das Directrizes estamos perante a terceira
infracg¢do das Directrizes, o que constitui a terceira razdo para anular a
Douta Sentenca.

Relativamente a novidade, diz-nos a lei no artigo 65.°, n.° I do RJPI que a
inveng¢do que ndo esta compreendida no estado da técnica é nova.

O Douto Tribunal a quo entendeu ser sustentavel a conclusdo do Relatorio
de que as reivindicagoes 14 e 15 carecem de novidade. Ora,

A prova de que algo faz parte do conhecimento geral comum vem de
literatura ndo-patenteavel, como livros didacticos, artigos, e outras

divulgacgoes e se o examinador ndo é capaz de a apresentar entdo é porque a
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caracteristica distintiva ndo é do conhecimento geral comum. Mas mais,
Entende a Doutrina que *“..para destruir a novidade da invengdo é
necessario que lhe seja oposto uma anterioridade de todos os elementos que
a constituem, ndo bastando destruir um ponto particular da mesma”
(Américo da Silva Carvalho) “ndo sendo necessario, para que a inven¢do
seja patenteavel, que “a novidade se reporte a todos os elementos da
invengdo, se apenas alguns dos elementos da invengdo estiverem no estado
da técnica, ela deve ser considerada nova” (Carlos Olavo), conforme
sufragou o Venerando Tribunal de Segunda Instdncia no processo n.°
812/2019. Mais,
As reinvindicagoes 14 e a 15 referenciam, exactamente da mesma forma, as
reinvindicagdes anteriores, ao referir, como caracteristicas, ‘& & f24E 7 it
R K E- T ef— B4R (tradugdo livre: “Fornecer um
conjunto de cartas de jogo conforme descrito em qualquer das
reivindicagoes anteriores”) e assim abrangendo o conjunto de cartas de
jogo descrito na Reivindicacdo 1, considerada nova no Relatorio e Douta
sentenca recorrida. Ora,
A Secc¢do 3.1.2 da Parte 2 das Directrizes determina que: “ & & [ 5 2 ;1
0 FAE IR KPR RS G Gt 2 gk JR KT Caf T iy
I F - RJR R kAR AR H B R
FI & RKpFipI2p 4 3 17 (tradugdo livre: “O examinador deve ter em
atengdo que, por vezes, reivindicagoes independentes em paralelo também
fazem referéncia as reivindicagoes independentes que as antecedem.”, “No
caso de referéncia a outra reivindicagdo independente, ao determinar o seu
ambito de protecgdo, todas as caracteristicas da Reivindicagdo referenciada

devem ser consideradas”.).



32. As reivindicagoes 14 e 15 enquadram-se, assim, na categoria explicitamente
prevista nas Directrizes e esta relagdo de cita¢do indica uma dependéncia
entre as reivindicagoes. Assim,

33. E contraditéria, carece de fundamento e viola gravemente os principios
basicos de exame de patentes, a conclusdo de que a reivindicagdo 15 é nova
ao citar as reivindicacoes 1-13 mas a reivindicagdo 14 ndo o é.

34. Idéntica ¢ a opinido do examinador B no ponto 2 (Doc. n.° 1) e a do
examinadorC no ponto I1.4 (Doc. n.’2).

35. A novidade deve também ser avaliada de uma forma directa e de acordo com
as regras logicas na matematica.

36. Ao decidir sobre a novidade de um produto, pergunta-se ‘“este produto
estava publicamente disponivel no dia do depdsito do pedido ou da
prioridade?” e a resposta é sim ou ndo. Por outro lado,

37. Ao decidir sobre a novidade de um método, uso ou processo, a pergunta é:
“este método, uso ou processo estava publicamente disponivel no dia do
deposito do pedido ou da prioridade?”’. Porém,

38. Quando o método compreende a etapa de “o fornecimento de um produto ou
uma circunstancia especifica para possibilitar as etapas a serem realizadas”,
o0 requisito prévio é de que tanto o método como o produto ou circunstancia
estejam publicamente disponiveis no dia do depdsito do pedido ou
prioridade. Ora,

39. As reivindicagoes (de método) 14 e 15 sdo novas porque o conjunto de
cartas (descrito anteriormente) distribuido foi considerado novo no
Relatorio, ou seja, ndo existia. Assim

40. E contraditério e impossivel concluir que o produto (conjunto de cartas) é

“novo” (ndo existia no dia anterior ao pedido ou prioridade) mas que os
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meétodos que o distribuem ndo sao ‘“novos”. Porquanto,

Se um produto ndo existia antes de uma determinada data (pedido ou
prioridade) entdo nenhuma acgdo (fornecimento ou manipulagdo) pode ter
ocorrido utilizando esse produto, pois o que ndo existe ndo pode ser usado.
Ao aplicar correctamente a Doutrina e Jurisprudéncia, os requisitos das
Directrizes e as regras de logica, as reivindicagoes 14 e 15 devem ser
consideradas novas em relacdo ao estado anterior da técnica.

Esta é a quarta infrac¢do das Directrizes (Secg¢do 3.1.2 da Parte 2), pois a
avaliagdo do examinador é contraditoria, viola a forma de avaliagcdo da
novidade de reivindicagoes que citam outras reivindica¢oes e viola também
as regras da logica, o que constitui a quarta razdo para anular a Douta
Sentenca. Mas mais,

Uma invengcdo implica actividade inventiva se, para um perito na
especialidade, ndo resultar de uma maneira evidente do estado da técnica
(artigo 66.° do RJPI).

Conforme a Doutrina de Luis M. Couto Gongalves “o que mais importa
determinar é se o perito teria chegado (would), em condi¢coes normais,
aquela solugdo e ndo se ele podia ter chegado a essa solugdo (could).”
Prossegue a mesma Doutrina afirmando que “... no caso do requisito da
originalidade (ou actividade inventiva) a aprecia¢do compreende a invengdo
e todos os elementos isolados ou combinados que forma o estado da técnica
incluindo referéncias técnicas equivalentes. Na prdtica 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 considera¢do as anterioridades que resolvem o mesmo problema referido

’

na descrigdo do pedido.’



47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

376/2024

Sendo esclarecido que “Esta valoragdo de equivalentes, em sede de
apreciagdo do requisito da originalidade ndo deve confundir-se com a
doutrina dos equivalentes de que iremos falar a proposito da violagdo do
direito de patente (infra, Cap. 11, 2.)

E assim incorrecto citar, relativamente a apreciacdo do cardcter novo e
criativo, a Doutrina dos Equivalentes como forma de solucionar as
dificuldades na apreciagdo da novidade e cardcter criativo pois esta se
remete exclusivamente a questdo da violagdo do direito de patente e ndo a
apreciagdo do cumprimento dos requisitos de concessdo de uma patente.
Mas mesmo usando esta Doutrina a resposta a 1.“ pergunta “a forma de
execu¢do em causa resolve o mesmo problema subjacente a invengdo com
meios modificados mas com efeitos idénticos?” (negritos nossos) é um claro
“ndo” pois ndo so o Relatorio ndo identificou o problema técnico objectivo
como o problema técnico resolvido pelo pedido de patente e DI sdo
diferentes. Mas mais,

Um perito ndo “teria chegado aquela solugdo” preconizada pela Recorrente
no seu Pedido de Patente porque o exame da actividade inventiva é feito a
luz do estado da técnica e de um problema técnico baseado nele.

O significado juridico de «obviedade», no Direito das patentes refere-se a
aplicag¢do dos meios técnicos ao estado da técnica para resolver o problema
técnico real abordado pela invengdo é obvia. Ora,

O Relatorio ndo determinou o problema técnico, em violagdo da Secgdo
3.2.1.1, Capitulo 4, Parte 2 das Directrizes e é por isso que o Relatorio ndo
pode determinar se existe inspira¢do para resolver o problema objectivo
abordado pela invengdo. Mais,

D1 ndo aborda nem os problemas técnicos nem os meios técnicos utilizados



54,

55.

56.

S7.

58.

59.

376/2024

no Pedido de Patente. Porquanto,

Do Pedido de Patente retira-se que é fornecido um conjunto de cartas de
jogo composto por cartas que possuem sequéncias de identificacdo de cartas
e também com uma sequéncia de identificagdo de conjunto.

A sequéncia de identificagdo estabelecida preserva a informagdo sobre a
ordem das cartas num baralho e, por exemplo, durante a distribui¢do pode
verificar se a sequéncia de distribui¢do em curso é idéntica a sequéncia em
que o baralho foi embalado quando saiu da fabrica.

D1 divulga apenas que as cartas podem ter uma primeira e segunda marca
legivel por maquina, mas ndo envolve quaisquer sequéncias de identificagdo
estabelecidas, ndo envolve a preserva¢do da ordem das cartas na cadeia de
identifica¢do estabelecida e ndo menciona os mesmos problemas técnicos
que o Pedido de Patente pretende solucionar.

O problema técnico efectivamente resolvido pelo Pedido de Patente é “como
monitorizar se essa sequéncia é igual a sequéncia original quando o
conjunto foi criado e a sequéncia e o codigo de identidade de conjunto
foram gerados por meio do efeito combinado da 'sequéncia de identifica¢do
de conjunto' e da 'sequéncia de identificagdo de carta '”. Por seu turno,

D1 foca-se principalmente num sistema, método e dispositivo para
monitorizar jogos de cartas, e o proposito da sua invengdo é determinar os
resultados de jogos de cartas e verificar os resultados dos jogos de cartas.
Verifica-se que a caracteristica técnica distintiva da Reivindicagcdo 1 em
relagdo a DI ndo faz parte do conhecimento comum, e deve ser considerada
nova e inventiva e, consequentemente, devem também as reivindicagcoes
dependentes (mormente a Reivindica¢do 14 e a Reivindicagdo 15) ser

consideradas novas e inventivas. Mas mais,
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Esta é a quinta infrac¢ao das Directrizes (3.2.1.11 Capitulo 41 Parte 2 das
Directrizes), pois o examinador ndo identificou o problema técnico resolvido
e ndo apresentou prova de que as caracteristicas distintivas do Pedido de
Patente constituem “meios usuais” e integram o “conhecimento comum”, o
que constitui a quinta razdo para anular a Douta Sentenga. Mas mais,

A determinag¢do do conhecimento comum representa um aspecto complexo
da actividade de exame e é necessario estarem preenchidos trés niveis de
analise: 1) se o meio técnico em si é amplamente conhecido pelo publico; 2)
se o meio técnico usado para resolver o problema técnico especifico a ser
resolvido pela inven¢do é amplamente conhecido ou amplamente adoptado
pelo publico; 3) se a introdugdo deste meio técnico como conhecimento
comum ndo entra em conflito com os principios fundamentais do estado da
técnica mais proximo, e ndo ha barreiras técnicas.

Relativamente ao nivel 1 e 2, ndo existe no Relatorio a prova que o
demonstre, apesar de tal ter sido indicado pela Recorrente e de tal constar
das Directrizes.

No que respeita ao nivel 3, a combinag¢do das caracteristicas distintivas em
si com o estado da técnica mais proximo DI sera contraditoria por ndo
possuir o Pedido de Patente e D1 o mesmo problema técnico ou proposito.
Mais,

Tomando DI como ponto de partida para melhoria, as pessoas
especializadas na matéria serdo incapazes de compreender o problema
técnico abordado por este pedido e ndo tém motivagdao para melhoria.

O ambito da invengdo de DI delineia: Antes de iniciar o jogo, de acordo
com a convengdo do casino, varias cartas descartadas sao removidas de um

conjunto de cartas; Em seguida, o Leitor de Baralho Electronico é

11
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accionado para digitalizar as remanescentes cartas de jogo localizadas
dentro dele, estabelecendo a sequéncia inicial do conjunto de cartas e, de
acordo com as regras do jogo, pré-determinar o resultado de cada mao com
base na sequéncia inicial; Depois, as cartas sdo distribuidas aos
participantes do jogo na ordem predeterminada, exibindo visualmente toda a
mado jogada no jogo e determinando visualmente o resultado do jogo, Por
fim, os participantes do jogo verificam se os resultados do jogo visualmente
determinados correspondem aos resultados predeterminados do leitor de
cartas. Ora,

O Pedido de Patente, nas linhas 12 a 18 da segunda pdgina do pedido,
indica os efeitos técnicos que podem ser alcancados pelas caracteristicas
distintivas: “a sequéncia de identificacdo de conjunto mantém, assim, as
informagoes sobre a ordem das cartas constantes do conjunto. Esta
sequéncia de informagoes pode ser usada como uma ferramenta de controlo
quando o conjunto das cartas de jogo é utilizado, por exemplo, distribuido.
Ao retirar as cartas do conjunto de cartas, ler ou obter a sequéncia de
identificagdo de carta e identificar os caracteres R desta sequéncia de
identificagdo de carta, pode-se comparar estes caracteres R com os
caracteres R na sequéncia de identificagdo de conjunto. Se houver
correspondéncia entre os caracteres R da sequéncia de identificacdo de
carta e os caracteres R da sequéncia de identificacdo de conjunto na posi¢dao
apropriada da sequéncia, a posi¢do da carta no conjunto estd correcta. Se
existir uma discrepdncia, é provavel que algo tenha acontecido com a
posicao desta carta no conjunto de cartas, o que pode ser um indicativo de
actividade fraudulenta ou batota.”

Tal decorre também dos exemplos constantes das linhas 15 a 18 da sexta

12
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pagina do Pedido de Patente e das linhas 8 a 11 da pagina 10 do pedido de
registo de patente

O proposito de DI é apenas elucidacdao da sequéncia inicial das cartas e
ndo a sequéncia original em que o conjunto foi criado e a sequéncia de
identidade e codigo foram gerados.

O propdosito do Pedido de Patente é “como monitorizar se essa sequéncia é
igual a sequéncia original quando o conjunto foi criado e a sequéncia e o
codigo de identidade de conjunto foram gerados por meio do efeito
combinado da 'sequéncia de identificagdo de conjunto’ e da 'sequéncia de
identificagdo de carta'”

Idéntica é a opinido do examinador B no ponto 3.3 (Doc. n.° 1).

O objectivo da “verificagdo” em DI é determinar se as cartas usadas no
jogo ou os resultados do jogo estdo consistentes com os resultados
predeterminados do leitor de cartas.

A ‘“verificagdo” em DI ¢é realizada comparando os resultados do jogo
visualmente determinados pelos participantes do jogo com os resultados
predeterminados pelo leitor de cartas electronica ao passo que a
“verificagdo” no Pedido de Patente aproveita ‘“o efeito combinado da
'sequéncia de identificagdo de carta' e da 'sequéncia de identificagcdo de
conjunto’ para atingir “‘monitorizar se a sequéncia é igual a original quando
o conjunto foi criado e a cadeia de identidade e codigo foram gerados.”

Sdo disparidades substanciais entre o conceito de invengdo de DI e o
conceito do Pedido de Patente.

Tomando D1 como ponto de partida para melhoria, os profissionais
experientes na arte serdo incapazes de perceber o problema técnico a ser

resolvido pelo Pedido de Patente e, portanto, ndo tém motivagdo para
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aprimorar a solu¢do técnica de DI na dire¢do desta aplicacdo. Acresce
ainda,

Na auséncia de evidente inspiragdo técnica, as diferencas no ambito da
invengdo dificultam objectivamente a possibilidade de os profissionais do
sector aprimorarem a solu¢do técnica de DI na direc¢do do Pedido de
Patente.

A diferen¢a no conceito de inveng¢do assenta no facto de ndo existir
necessidade objectiva de estabelecer uma ‘“sequéncia de identidade do
conjunto” na solugdo técnica de DI.

Mesmo que os profissionais experientes na arte tenham motivagdo para
aprimorar a solugdo técnica de D1, sera dificil obter a solugdo técnica deste
Pedido de Patente porque o estado da técnica ndo divulgou os meios
técnicos deste Pedido de Patente.

Como se referiu, DI apenas divulga as cartas de jogo codificadas com
indicios de leitura mecanica, mas o objectivo de estabelecer indicios de
leitura mecdnica em D1 é para determinar a sequéncia inicial do conjunto e
prédeterminar os resultados do jogo com base na sequéncia inicial, o que é
diferente do objectivo do Pedido de Patente. Por seu turno,

O objectivo de estabelecer uma ‘“sequéncia de identidade da carta” em
cartas de jogo no Pedido de Patente é, por um lado, codificar as
informagoes de identidade das cartas e, mais importante ainda, fornecer
uma base para a configuragdo de uma “sequéncia de identidade do
conjunto” o que permite a preservar as informagoes de sequéncia original
do baralho. Ora,

D1 ndo aborda o conceito nem oferece qualquer impulso técnico em relagdo

a configuragdo de ‘“sequéncias de identidade do conjunto”, e o estado da
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técnica ndo divulgou os meios técnicos para o efeito combinado de
“sequéncias de identidade da carta” e das “sequéncias de identidade do
conjunto”. Portanto,

Ndo obstante qualquer motiva¢do potencial para aprimorar o quadro
técnico de D1, continua a ser dificil obter a solugdo técnica desta aplica¢do
devido a falta de meios técnicos aprimorados. Mais ainda,

O pedido de patente contém progressos significativos quando comparada
com o estado da técnica. Consequentemente,

Deve ser determinado que a Reivindica¢do 1 possui actividade inventiva em
relagdo ao DI em combina¢do com meios usuais (em outras palavras,
conhecimento comum) na arte.

Tendo presente a dependéncia de citagoes entre as reivindicagoes, também
deve ser determinado que as reivindicagoes 2 a 15 possuem inventividade.

O exame substantivo realizado viola seriamente os principios bdsicos do
Jjulgamento da actividade inventiva e as disposi¢oes respectivas das
Directrizes para Exame de Patentes. E,

Idéntica é a opinido do examinador B no ponto 3 (Doc. n.° 1) e a do
examinador C no ponto III (Doc. n.”2)

Como refere o Perito B no ponto 4 da sua opinido (Doc. n.” 2) tal método de
exame de patentes é actualmente amplamente contestado pelo SIPO. Mas
mais,

Devemos também ter presente a Secgdo 6.2, do Capitulo 2, da Parte 2 das
Directrizes determina que “Ao examinar a criactividade de uma invengdo,
os examinadores, devido ao facto de julgarem a inven¢do apos compreender
o seu conteudo, podem inadvertidamente subestimar a criactividade da

13

invengdo, cometendo assim o erro do 'conhecimento posterior'.
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Idéntica é a opinido do examinador C no ponto III (Doc. n.°2)

Se as caracteristicas distintivas sdao simples, é pratica corrente e tentadora o
examinador dizer que um perito na matéria tem, com base no conhecimento
geral comum, uma ideia suficiente para fazer a combinagdo. Porém,

A solugdo técnica do pedido de patente em questdo foi proposta de forma
criativa pelo Recorrer para resolver problemas técnicos especificos e
identificados e ndo era obvia para os especialistas no campo antes da data
de apresentagdo do pedido, e, portanto, possui actividade inventiva.

Em idéntico sentido estdo as duas opinioes de antigos examinadores da
CNIPA que analisam criticamente o trabalho da CNIPA (Docs. n.%s 1 e 2)

Se aplicados correctamente os requisitos das Directrizes, o RJPI, a Doutrina
e a Jurisprudéncia em vrelacdo a avaliagio da inventividade, as
reivindicagoes 1, 14 e 15, e por virtude de sua dependéncia, todas as outras
reivindicacoes devem ser consideradas inventivas.

Esta é a sexta infracgdo, ao avaliar incorrectamente a actividade inventiva
das reivindicagoes 1, 14 e 15, o que constitui a sexta razdo para anular a
Douta Sentenca. Mas mais,

No que respeita a actividade inventiva, considera-se que a Douta Sentenca,
ao considerar que as reivindicagoes do pedido de patente careciam de
actividade inventiva, violou os artigos 65.°, n.° 2, e 66.° 9.°, n.° 1, alinea a),
e 98.°do RJPI

A decisdo da DSEDT e a Douta Senten¢a ao louvarem-se no Relatorio que
infringiu quatro vezes as Directrizes e erraram na avaliagdo da novidade e
da actividade inventiva, cometendo assim seis erros de aprecia¢do, violando
os artigos 61.° 65.°¢e 0 66.° do RJPI.

Se o examinador tivesse seguido as Directrizes e usado um raciocinio

16



correcto para avaliar a patentabilidade do conjunto de reivindicagoes, o
examinador teria determinado que as reivindicagoes sdo patentedveis e a
patente deveria ser concedida.

98. Face ao supra, deve ser determinado que o Pedido de Patente possui
novidade, actividade inventiva e aplicabilidade industrial

99. Por tudo o supra exposto se conclui que a Douta Senten¢a recorrida violou
o disposto nos artigos 61.°, 65.° 66.° e 98.° a contrario do RJPI, pelo que

deve ser revogada.
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“Considera-se que uma invengdo implica actividade inventiva se, para um perito
da especialidade, ndo resultar de uma maneira evidente do estado da técnica (art. 55°,
n.°2).

Ndo basta que a invengdo seja nova: é necessdrio ainda que um perito da
especialidade ndo seja capaz de chegar, de uma maneira evidente, a um mesmo
resultado, no momento em que a protec¢do é solicitada. Neste contexto, evidente
significa que a inven¢do ndo vai além do progresso normal da técnica e que mais ndo
é que o resultado obvio, manifesto e logico do estado da técnica, ao tempo do pedido,
sem que devam ser atendidos factos supervenientes de eventual avanco tecnoldgico.

O perito da especialidade pode ser um especialista ou, em certa tipologia de
invengoes mais complicadas, uma equipa de especialistas. O enorme desenvolvimento
da investigagdo tecnologica e o alargamento da actividade inventiva a novos dominios
como a biotecnologia tem contribuido para uma redefini¢do da figura do perito.
Perito nao 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

inventiva seja _menos _exigente tornando mais facil a verificacdo do requisito

capacidade inventiva.”
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