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O presente recurso jurisdicional tem por objecto a decisdo do Tribunal
recorrido das folhas 43 a 48 dos Autos, que julga improcedente o recurso
judicial interposto da decisdo da Exma. Senhora Chefe de Divisdo de
Patentes e de Direitos de Autor que recusou a concessao de patente ao pedido
n.© 1/00XX76, por ter concluido que a invencdo enfermasse de falta de
inventividade;

A douta decisdo recorrida manteve aquela conclusdo, com fundamento em
que (sic) “é possivel, para qualquer técnico médio, alcancar o resultado
obtido na invencdo [da patente n.© I/00XX76] atraveés das informagBes
divulgadas por D1 [patente de invencdo n.© CN109XXX13B] e com seu
conhecimento geral no respectivo sector ”.

Concluiu o Tribunal a quo, com base no relatdrio de revisédo produzido pela
Direccdo Nacional de Propriedade Intelectual, que a invencdo em apreco,
apesar da sua novidade e susceptibilidade industrial, (sic) “ndo apresenta

avancos tecnoldgicos e € um resultado obtido pela combinagdo do
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conhecimento geral e das informacbes compreendidas no estado da técnica,
carecendo de actividade inventiva .

O juizo do Tribunal a quo de falta de inventividade da invencédo sub judice
esta ferido de erro de julgamento.

A invencdo subjacente ao pedido de registo n.© I/00XX76 ndo é um mero
aperfeicoamento da técnica divulgada por D1, constituindo antes um
progresso técnico que ndo é obviamente derivavel das solucbes técnicas
compreendidas no estado da arte (relativa as técnicas de electroformacéo
utilizada na producdo de ornamentos de ouro) e, em particular, das solugdes
técnicas que foram consideradas pelo juizo e decisdo recorridos.

O Tribunal Recorrido referenciou a técnica divulgada pela patente de
invencdo n.© CN109XXX13B, registada no Interior da China, como o estado
relevante da técnica para a afericdo da inventividade das invencbes da ora
Recorrente para os efeitos do Artigo 66.°do Regime Juridico de Propriedade
Industrial.

A patente de invencdo n.°© CN109XXX13B reivindica duas invengdes, uma
invencdo de produto (ornamento de ouro) e uma invencdo de processo
(método de electroformacéo utilizado no ornamento de ouro), nos termos das
respectivas reivindicacdes n.% 1 e 2 (Cf. o Documento n.°©2 ora junto).

As invengdes reivindicadas pela patente n.° CN109XXX13B, compostas pelas
técnicas ditas de “primeira geragdo” no sector de fabrico de ornamentos de
ouro, solucionaram os problemas técnicos suscitados pela insuficiente dureza
e pelas limitacBes de volume dos ornamentos de ouro que vinham sendo até
entdo produzidos com recurso a técnica tradicional de electroformacéo.
Porém, o método e o0s materiais utilizados no proprio processo de

electroformacéo implicavam custos adicionais, quer sob o ponto de vista
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técnico, quer sob o ponto de vista econdémico, que tomavam 0 processo
tecnicamente pouco eficiente e economicamente dispendioso 0 que,
globalmente, diminuia a eficacia do processo de industrializacao.

Em concreto:

Por um lado, para fabricar o molde de cera, h& que derreter a cera em alta
temperatura e depois injectar a cera derretida nos préprios de moldes; esse
método é fonte de riscos para a seguranca dos técnicos-operarios e o fumo
emitido € prejudicial a salde dos mesmos e ao ambiente em geral;

Por outro, na medida em que o fio de ouro é empregado corno instrumento
para conduzir a electricidade, o processo de electroformacdo ha-de causar
diminuic&o ao prdprio fio de ouro, constituindo, afinal, uma espécie de custo
econdmico para o fabricante;

Por outro lado, ainda, o fio de ouro estd umbilicalmente ligado ao ornamento
e, por isso, tem de ser partido aquando do fim da electroformacéo, com duas
consequéncias negativas: o acabamento ndo € perfeito na parte do ornamento
onde estava ligado o fio de ouro e, ao partir, gera-se um gasto desnecessario
de matéria-prima, que no caso é um metal precioso.

A solucdo técnica usada na patente chinesa para o gancho de
electroformacéo, que reflecte o estado da arte a data do pedido de registo da
invencdo sub judice, ndo permite a fixacdo de uma porca no ornamento e,
portanto, ndo permite que o ganho de electroformacéo se fixe ao ornamento
através de uma porca.

As solucbes possiveis para ultrapassar esses problemas ndo sdo obvias, nem
muito menos sdo uma evolucdo Obvia ou evidente do estado da técnica;
implicam o estudo comparativo do comportamento de diversos materiais

(metais ou ndo) condutores, o teste do seu manuseamento e reaccao a altas
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temperaturas e a sua possivel combinagdo com determinadas solugdes de
manuseamento, arrefecimento, injeccdo e moldagem das matérias-primas,
bem como o seu resultado estético.

O resultado de tal a evolucdo da técnica pode ser conseguido em diferentes
niveis: quanto a eficiéncia da industrializacdo do produto, e/ou quanto ao
resultado estético do produto, e/ou quanto a seguranca do processo de
producao.

E esse o0 engenho da invencao ora Recorrente: soluciona os problemas de que
enfermava a solucdo técnica pré-existente, através (i) do uso de um gancho
de aco inoxidavel como instrumento de electrofonnacéo, (ii) com um novo e
diferente mecanismo para operar a conexao com o molde do ornamento em
ouro.

Por um lado, uso do gancho naquele metal - aco inoxidavel - sofre pouca
diminuicao no proprio processo de electroformacdo, sem perda significativa
de capacidade condutora de electricidade em comparacédo solucdo com fio de
ouro. Mesmo que haja alguma perda de matéria-prima, o efeito disso no custo
do processo produtivo é incomensuravelmente inferior.

Por outro, o uso de um diferente mecanismo de conexao, com rosca, permite
um manuseamento mais Seguro e preciso, um menor desperdicio de
matéria-prima quando se destaca o gancho condutor do ornamento e um
melhor acabamento final do produto em ouro.

E nesses dois conjuntos de aspectos que reside (e pelos quais se comprova) a
inventividade da invencdo que a ora Recorrente pretende patentear. Ou seja,
a nova técnica - reivindicada pela ora Recorrente, consistente na utilizacio
de um gancho de aco inoxidavel com uma rosca, que liga ao ornamento

através de uma porca incorporada neste, permite produzir 0 mesmo
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ornamento em ouro, mas de forma mais eficiente e com um produto final com
melhor qualidade de acabamento.

Dito doutro modo, as invencdes reivindicadas pelo pedido de concessdo de
patente de invencdo n.°© I/00XX76, constituem um avanco tecnoldgico e
permitem superar as deficiéncias técnicas e econdémicas do proprio processo
de fabrico da patente chinesa n.°CN109XXX13B.

Conforme se disse supra, as invencbes ora reivindicadas representam
significativos progressos técnicos: o processo utilizado pela Recorrente, e
reivindicado na patente, permite a substituicdo do fio de ouro por um gancho
de aco inoxidavel como instrumento de electroformacéo; e permite o uso de
uma rosca para conectar com o molde de ornamento.

N&o andou bem o Tribunal a quo ao concluir pela falta de inventividade da
invencao que Se procura registar, razao porque deve ser revogada a Sentenca
recorrida.

Atenta a diversidade entre a patente chinesa n.© CN109XXX13B e as
invencBes reivindicadas pela ora Recorrente, com especial atencdo as
limitacdes técnicas que a patente chinesa enfrenta, € dbvio que tais diferencas
nédo séo derivaveis do estado de técnica actual, muito menos do conhecimento
geral.

As invencgdes reivindicadas excedem o mero desenvolvimento do estado da
técnica mesmo aos olhos de um perito na especialidade, pois, se assim ndo o
fosse, as invencgbes ora reivindicadas pela Recorrente, atenta o0 seu
reconhecido contributo para a eficiéncia na producao de ornamentos em ouro,
teria sido logo patenteada em primeiro lugar em 2020 em Cantéo aquando do

pedido de registo da patente chinesa n.°CN109XXX13B.
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mesmo resultado, no momento em que a proteccao é solicitada. Neste contexto, evidente
significa que a invengdo ndo vai além do progresso normal da técnica e que mais ndo é
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.
(...)Perito ndo significa um especialista acima da média, brilhante ou
excepcionalmente talentoso, mas um técnico medio, normalmente informado,

2

competente e experimentado.
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