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Abstract: The present article discusses the issue of “plausibility of the technical effect of an
invention” within the case law of the European Patent Office (EPO). The discussion revolves
around the potential requirement that European patent applications include sufficient infor-
mation for a skilled person in the relevant field to deem the technical effect of the invention
as real or, at the very least, plausible. Although the European Patent Convention does not
expressly mandate proof or plausibility of the technical effect, the EPO Boards of Appeal
have debated this issue for decades, culminating recently in decision G 2/21 (March 23,2023),
which addressed jurisprudential divergences on this topic. While the G 2/21 decision clarified
certain aspects of this issue, it failed to entirely resolve the jurisprudential inconsistencies.
Following this ruling, the Boards of Appeal have continued to variably apply the criteria of

9«

“ab initio plausibility,” “ab initio implausibility,” and “non-plausibility”.
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Resumo: O presente artigo discute a questdo da “plausibilidade do efeito técnico da invengao”
na jurisprudéncia do Instituto Europeu de Patentes (EPO). Em geral, a discussdo centra-se na
eventual imposicdo de que os pedidos de patente europeia contenham informagdes suficientes
para que um perito na técnica considere o efeito técnico da invengdo como real ou, pelo menos,
plausivel. Embora a Convengio sobre a Patente Europeia nao exija explicitamente a prova ou
a plausibilidade do efeito técnico, a jurisprudéncia das cimaras de recurso do EPO hd décadas
debate essa questio, tendo a mesma culminado recentemente na decisio G 2/21 (23 de mar¢o
de 2023), que abordou as divergéncias jurisprudenciais sobre o tema. Apesar de clarificar
alguns aspetos desta problematica, a decisdo G 2/21 ndo eliminou totalmente as divergéncias
jurisprudenciais. Ap6s a decisdo, as cimaras de recurso continuaram a aplicar de forma variada
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os critérios de “plausibilidade ab initio”, “implausibilidade ab initio” e “nao plausibilidade”.

Sumario: 1. Introducio 4 questdo da plausibilidade do efeito técnico. 2. Conceito de “efeito
técnico”. 3. Jurisprudéncia anterior a decisdo G 2/21. a) Plausibilidade e suficiéncia descritiva.
b) Plausibilidade e inventividade. b.1. A questdo da plausibilidade do efeito técnico no quadro
da avaliagdo da inventividade. b.2. Plausibilidade ab initio. b.3. Implausibilidade ab initio. b.4.
Nio plausibilidade. c) Plausibilidade e aplicagdo industrial. 4. A decisio G 2/21. a) Questdes
submetidas 4 Grande Camara de Recurso. b) Respostas da Grande Camara de Recurso. b.1.
Desadequagdo das respostas as questdes formuladas. b.2. Da admissibilidade da prova pés-
-publicada. b.3. Do conceito de plausibilidade. ¢) Do efeito substantivo da plausibilidade na
Decisdo G 2/21. 5. Jurisprudéncia pés-G 2/21. 5.1. A T 116/18. 5.2. Outras decisdes p6s-G 2/21.
6. Conclusio.

Palavras-chave: Patente; plausibilidade; efeito técnico; patente europeia; método problema-
-solugdo; inventividade; suficiéncia descritiva; provas pés-publicadas; reivindicac¢io funcional;
aplicacdo industrial; aplicacio industrial; Acérdao G 2/21.

1. Introducéo a questdo da plausibilidade do efeito técnico

Em termos breves, a questao chamada da “plausibilidade do efeito técnico da
invengio” ou, simplesmente, da “plausibilidade” ocupa-se de saber se (e em que
medida) ¢é juridicamente exigivel que uma patente europeia' contenha no seu
texto elementos informativos que permitam a um perito na especialidade concluir
pela realidade do “efeito técnico” da invengao reivindicada, ou, quando menos,
pela plausibilidade desse efeito técnico e quais as consequéncias juridicas, quanto
a patenteabilidade dessa invengdo ou quanto a validade de uma patente que a
proteja, que poderio advir da nao inclusio de tais elementos no texto da patente.

! A expressio “patente europeia” tem o sentido que lhe é atribuido pelo art. 2° da CPE, isto ¢, o de patentes
concedidas de acordo com essa convengio (pelo EPO). Doravante, neste texto, referir-nos-emos a patente
europeia como “patente europeia” ou, simplesmente, como “patente”.
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Trata-se de uma questio formal, relativa ao texto do pedido de patente e ao
enquadramento deste no conhecimento geral e comum acessivel ao perito na
técnica, mas a qual alguns atribuem também contornos substantivos, determi-
nantes da propria patenteabilidade da invencéo reivindicada.

O conteudo textual de um pedido de patente, que constitui a base do texto
da futura patente, é regulado pelo n®1do art. 78% da CPE?, o qual estabelece que
o mesmo deve conter, nomeadamente, uma descri¢iio da invengio.

No que se refere ao contetido da “descrigdo da inven¢ao”, vigora a Regra 42
das Implementing Regulations da CPE (Implementing Regulations), a qual exige que
aquela “divulgue a invengdo, tal como foi reivindicada, em termos tais que o
problema técnico, mesmo que ndo expressamente declarado como tal, e a sua
solucdo possam ser compreendidos, e mencione quaisquer efeitos vantajosos da
inven¢ao com referéncia ao respectivo contexto técnico™.

As Guidelines for Examination in the European Patent Office (Guidelines) tratam
da mesma matéria do “problema técnico e sua solu¢ao”™ prescrevendo que “a
invengdo, tal como foi reivindicada, deve ser divulgada de modo a permitir a
apreciagdo do problema ou problemas técnicos a que se refere a compreensao da
solugdo. Para satisfazer este requisito, apenas devem ser incluidos os elementos
necessarios para explicar a inven¢ao”.

Nem a CPE, nem as normas regulamentares aplicaveis a patente europeia
exigem, em parte alguma da sua letra, que um pedido de patente e, consequen-
temente, uma patente, contenham no respetivo texto elementos informativos
que sustentem a realidade do efeito técnico proporcionado pela invengao reivin-
dicada ou a credibilidade desse efeito. Além disso, ndo existe na CPE qualquer
referéncia expressa a expressao “efeito técnico”.

Desde ha décadas, porém, que na jurisprudéncia das cdmaras de recurso do
EPO se debate se uma tal exigéncia poderia decorrer da interpretagio dos textos
legais, culminando, no presente estado de coisas, no Acérdao da Grande Camara
de Recurso do EPO, de 23-03-2023 (Reliance on a purported technical effect for inven-
tive step (plausibility), proferida no processo G 2/21°, que é, actualmente, a decisao
central de enquadramento do debate em questao.

2 Todas as citagbes que se fardo do texto da CPE, em lingua portuguesa, sero retiradas da tradugio
constante da Resolugdo da Assembleia da Republica n® 60-A/2007, de 12 de dezembro.

* As tradugbes para a lingua portuguesa dos textos das Implementing Rules e das Guidelines for Examination
sdo do autor.

* Parte F, Capitulo II. 4.5.

5 De acordo com a técnica usada internacionalmente na citagio de decisdes das camaras de recurso do
EPO identificaremos doravante, neste texto, essas decisdes pelo nimero do respectivo processo, o que
facilitar, também, a sua pesquisa no website do EPO.
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Da auséncia de elementos constantes da patente ou do estado da técnica ante-
rior que permitam ao perito na técnica concluir pela prova ou, pelo menos, pela
plausibilidade do efeito técnico de uma invengdo, tem alguma jurisprudéncia
concluido pela ndo patenteabilidade da invencao ou pela invalidade da patente
que a proteja, com base em argumentos do tipo dos que a seguir se exemplificam
e que, respetivamente, se reportam aos requisitos de inventividade, suficiéncia
descritiva e aplicagdo industrial:

i) S6 pode considerar-se estar-se perante uma “invengio”, se o respetivo
pedido de patente tornar, pelo menos, plausivel que ela resolva efetiva-
mente o problema que pretende resolver e em que se demonstre essa
plausibilidade pela divulgacio, nesse pedido, dos resultados experimen-
tais, ou, em determinadas circunstancias, através de elementos de prova
publicados posteriormente (T 716/08, ponto 14 da fundamentacio).

ii) A protegdo conferida por uma patente deve corresponder ao contributo
para o estado da técnica resultante da divulgagao da invencao nela descrita,
o que exclui que o monopdlio da patente seja alargado a matérias que, apos
a leitura da descricao, continuariam a nao estar a disposi¢ao do perito na
técnica (T 0435/91, ponto 2.2.2. da fundamentacio).

iii) Deve entender-se, de uma forma geral, que a invencio reivindicada deve
ter uma base técnica tao sélida e concreta que permita ao perito na técnica
reconhecer que a sua contribuigdo para o estado da técnica pode conduzir
a sua exploracgao pratica na industria (T 0898/05, ponto 5 da fundamen-
tacdo).

Aquela jurisprudéncia anterior a decisdo G 2/21 veio a ter uma significativa
relevincia, ndo s6 na recusa de concessdo de algumas patentes europeias, mas
também na sua revogagao em sede de oposi¢ao ou na declaragdo da sua nulidade
pelos tribunais nacionais dos Estados contratantes da CPE.

Apesar da decisao G 2/21 ter clarificado alguns dos aspetos mais importantes
do debate sobre a “plausibilidade”, a questdo ndo estd ainda estabilizada, pelo que
se julgou util dar aqui uma visdo abrangente sobre a mesma e sobre as diversas
perspetivas que se tém vindo a alinhar sobre o assunto.

2. Conceito de efeito técnico

A expressdo “efeito técnico” ndo consta expressamente da CPE e, portanto,
ndo surge nela, diretamente, como uma categoria conceitual a que essa convengao
atribua qualquer efeito juridico. Porém, o efeito técnico da invencao desempenha

ANTONIO DE MAGALHAES CARDOSO

REVISTA DE DIREITO INTELECTUAL - N202—2025: 108-149



um importante papel no direito da patente europeia, na medida em que ¢ um
dos elementos da caracteriza¢ao do conceito de invengao patentedvel, conceito
que supde a exigéncia de a invengio pertencer a um “dominio tecnoldgico” (art
52°,n°1, da CPE).

A expressdo “efeito técnico” consta, textualmente, apenas das Guidelines, no
contexto do chamado método problema-solu¢io, usado habitualmente, mas nao
necessariamente® pela Divisio de Exame do EPO e pelas Camaras de Recurso
para avaliar a inventividade das invengdes reivindicadas, como melhor veremos
mais adiante.

Tal método consiste, segundo as Guidelines (G.VILS5.) nos seguintes passos:

i) Identificacdo do “estado da técnica mais préximo”;

ii) Estabelecimento do «problema técnico objetivo» a resolver; e

iii) Conclusao sobre se a invengao reivindicada, com base no estado da técnica
mais préxima e do problema técnico objetivo, teria sido dbvia para o perito
na técnica.

No referido segundo passo deste método, estabelece-se, de forma objetiva,
o problema técnico a ser resolvido. Para isso, analisa-se o pedido (ou a patente),
o estado da técnica anterior mais préxima e a diferenca (também designada por
“caracteristica(s) distintiva(s)” da invengao reivindicada), relativa as caracteris-
ticas (estruturais ou funcionais), entre a inven¢ao reivindicada e a técnica anterior
mais préxima. A partir dai, identifica-se o efeito técnico resultante das caracte-
risticas distintivas e, entdo, formula-se o problema técnico (Guidelines, GVILS.2).

Neste contexto, o “efeito técnico” pode ser definido, de forma sintética, como
o nome juridico da modifica¢do que ¢ introduzida no estado da técnica mais
proximo pelas “caracteristicas distintivas” da invencao.

E a partir da determinagio do “efeito técnico” que se chega, no método em
causa, ao “problema técnico objetivo”.

Segundo as Guidelines (G.VIL.5.2), “no contexto da abordagem problema-
-solugdo, o problema técnico significa o objetivo e a tarefa de modificar ou
adaptar a técnica anterior mais proxima para proporcionar os efeitos técnicos
que a invengdo proporciona sobre o estado da técnica anterior mais préximo.
O problema técnico assim definido ¢ muitas vezes referido como o “problema
técnico objetivo”.

¢ O uso do método problema-solucio ndo é obrigatério no quadro da CPE (Case Law of the Boards of
Appeal, 10* ed., 1. D. 2.). P.e., na decisdo T 465/92, a Camara Técnica de Recurso ndo adotou a abordagem
problema-solugao ao avaliar a atividade inventiva, afirmando que aquela era apenas uma abordagem
possivel, com vantagens e desvantagens.
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Uma vez definido o problema técnico objetivo, tarefa essa que é levada a cabo,
como vimos, a partir da identificagao do efeito técnico, este efeito técnico passa
a ser considerado como a solugio do problema técnico detetado.

Pode dizer-se que os conceitos de “efeito técnico” e de “solucdo do problema
técnico” tém o mesmo contetdo substantivo: ambos se referem a modificacio que
a invengao opera no estado da técnica. No entanto, enquanto o “efeito técnico”
¢ um conceito absoluto (ele representa a modificacao no estado da técnica que a
invengao proporciona), a “solugio técnica” define-se na relacio da inven¢ao com
o problema que ela resolve por via do seu “efeito técnico™.

E necessério, no entanto, fazer aqui uma clarificagio importante para a anilise
da questdo da “plausibilidade do efeito técnico”.

De facto, nas Guidelines (G.VIL5.2) ¢é referido que a expressio “problema
técnico” deve ser entendida como ndo implicando necessariamente que a solugio
técnica seja uma melhoria do estado da técnica. Na verdade, para as Guidelienes,
o problema técnico pode consistir simplesmente na procura de uma alternativa
a um dispositivo ou processo conhecido que proporcione os mesmos efeitos ou
efeitos semelhantes ou que seja mais rentavel.

O “efeito técnico” da inven¢io ou, numa outra perspetiva, a “solucao do
problema técnico” nao se confunde, assim, com um eventual “progresso técnico”
ou “vantagem” que desse efeito ou dessa solugdo eventualmente derive. Com
efeito, “o progresso técnico ndo é um requisito de patenteabilidade no 4mbito da
CPE”. A CPE nio exige, explicita ou implicitamente, que uma inveng¢ao implique
qualquer progresso técnico para ser patentedvel, embora qualquer possivel
efeito vantajoso da invencdo em rela¢io ao estado da técnica deva ser indicado
na descri¢do (Regra 42, n® 1, alinea c) das Implementing Regulations).

Muita da jurisprudéncia que analisou esta questao no ambito da sindicancia
do requisito da inventividade parece nao ter tomado em consideragio a distin¢ao
entre “efeito técnico” e “progresso técnico”, 0 que a conduziu a conclusoes erradas
acerca do papel da plausibilidade nessa tarefa. De facto, algumas decisdes das
Camaras de Recurso do EPO negaram a patenteabilidade de invengbes por consis-

7 A CPE ndo define o que seja uma “invengdo”, nem aquilo que pode ser considerado do dominio “técnico”,
nem a jurisprudéncia das Cimaras de Recurso alguma vez se aventurou a definir tais conceitos. No entanto
tem sido considerado como ensinamento base para a construgio desses conceitos a decisdo “Rote Taube”,
do Tribunal Federal de Justica alemao, proferida em 27-03-1969 (Proc. X ZB 15/67), segundo o qual o
termo “invengdo” implica um ensinamento técnico, caracterizado como “um ensinamento para utilizar
metodicamente forgas naturais controldveis para alcangar um resultado causal e percetivel” (v. a este
respeito Case Law of the Boards of Appeal, cit. (1.A.3.) e decisdo da Grande Camara de Recurso G 1/19, de
10-03-2021).

8 Case Law of the Boards of Appeal, cit., 1.D.1.
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tirem em simples alternativas a soluc¢oes técnicas ja conhecidas, em contradicio
com outra jurisprudéncia das mesmas Camaras sobre a matéria’.

Conceito paralelo ao de efeito técnico ¢ o de “utilidade pratica da inven¢ao”
usado na avaliagdo da “aplicacdo industrial” da invencao, outro dos requisitos de
patenteabilidade estabelecidos no art. 52%,n°1, da CPE. Tal requisito é detalhado
no art. 572 da CPE, o qual dispoe que “uma invengao ¢ considerada como suscep-
tivel de aplicagdo industrial se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em
qualquer tipo de industria, incluindo a agricultura”.

Os conceitos de “efeito técnico” e de “aplica¢do industrial” da invenc¢ao
nao se confundem, embora o segundo presuma a existéncia do primeiro e, na
verdade, se reconduzam a um mesmo fenémeno técnico. No entanto, a determi-
nacio do efeito técnico da invencio é sempre importante, quer se tente deter-
minar o problema técnico que a invengdo procura resolver no quadro do método
problema-soluc¢ao, quer se analise a possibilidade de o perito na especialidade
executar uma invencao funcional e de a pér em prética, no contexto da suficiéncia
descritiva de uma patente, quer se avalie a utilidade prética da invengao para
determinar se a mesma tem ou ndo aplica¢ao industrial.

3. Jurisprudéncia anterior a decisao G 2/21

a) Plausibilidade e suficiéncia descritiva

A chamada “suficiéncia descritiva” ¢ um conceito resultante do art. 832 da
CPE, o qual dispde que “a invencio deve ser descrita no pedido de patente euro-
peia de forma suficientemente clara e completa para que o perito na matéria a
possa executar’.

O requisito da suficiéncia descritiva, do qual resulta que a patente deve
descrever a invengdo de modo a que o perito na técnica a possa executar sem
um esforgo excessivo (undue burden), constitui uma importante manifestagio
normativa da teleologia do direito de patentes, que ¢ a de que a justificacio da
atribui¢do do monopdlio patentdrio visa, além do mais, retribuir a divulgagao
do conhecimento perante a sociedade e a apropriagio desse conhecimento pelo
perito na especialidade, justificacio essa que ¢ habitualmente denominada pela
jurisprudéncia das Camaras de Recurso, no seu conjunto, como “contribuigao
técnica” da patente'’.

® V. Case of the Boards of Appeal, cit., Alternative to a known problem (1.D.4.5).
10 V. decisdes de 18-03-1993 (T 409/91- Fuel Oils), de 09-03-1994 (T 435/91-Detergents) e outras
citadas em Case Law of the Boards of Appeal, cit. (IL.C.1.).
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O ndo preenchimento do requisito da suficiéncia descritiva dd lugar a recusa
da patente (art.97%, n® 2, da CPE) e se, ndo obstante, esta tiver ja sido concedida,
a sua revogacao em sede de oposicao (art. 100° b) da CPE) ou a declaragdo da
sua nulidade pelo Tribunal Unificado de Patentes ou por um tribunal nacional
de um Estado contratante da CPE, de acordo com o art. 1382 n°1, b), da CPE".

No quadro da avaliagdo da suficiéncia descritiva, a lei ndo exige, textualmente,
que o texto da patente contenha elementos probatérios sobre a efetividade do
efeito técnico ou sobre a sua plausibilidade. A lei apenas exige que a invengdo
seja descrita de forma “suficientemente clara e completa” para que o perito na
matéria a possa executar.

A efectividade do efeito técnico ou a sua plausibilidade ndo constituem, assim,
ao menos literalmente, requisitos do preenchimento da suficiéncia descritiva e,
portanto, pressupostos de concessao ou de validade das patentes.

O inicio da discussdo sobre a necessidade, para efeitos de suficiéncia descri-
tiva, de os textos das patentes conterem dados demonstrativos da realidade ou da
plausibilidade do efeito técnico da invengao reivindicada costuma ser situado na
decisao da Cadmara de Recurso, de 27-10-2004, proferida no processo T 0609/02
(Salk Institute), com base na assercdo de que “se a descri¢do de uma patente se
limitar a fornecer uma indicagao vaga de uma possivel utilizagdo médica de um
composto quimico ainda por identificar, ndo podem ser utilizados posteriormente
elementos de prova mais pormenorizados para sanar a insuficiéncia fundamental
da divulgacdo desse objeto” (Ponto 12 da fundamentagio)™.

Estava em causa, nesse processo, uma reivindicagao de “uso terapéutico do tipo
suico” (“uso de um produto X para fabricar um medicamento para tratamento
da doenca Y”)® e que tinha uma formulagdo puramente funcional, na medida
em que ndo sé a destinagdo final do medicamento a fabricar era a de “tratamento
da formagao de tumores estimulada por AP-1, artrite, asma, alergias e erup¢oes
cutdneas”, como o préprio produto a ser usado no fabrico do medicamento nao
era definido pelas suas caracteristicas estruturais, mas antes pelo método de o
obter (“uma hormona esteroide ou analogo de hormona esteroide, conforme

' No processo de oposi¢do a uma patente ji concedida, o énus da prova da insuficiéncia descritiva
recai sobre o oponente (Case Law of the Boards of Appeal, cit., I1.C.9.1.). O mesmo ocorre, p.e., em sede
de invalidag¢do de uma patente no direito portugués, no 4mbito do qual a concessio de uma patente faz
presumir (juris tantum) a verificagao dos pressupostos legais dessa concessao (art. 4%, n° 2, do CPI).

12" A tradugdo para portugués deste texto e bem assim de todos os demais excertos de decisdes das cimaras
de recurso do EPO e de textos retirados de patentes sio da responsabilidade do autor.

13 Sobre as reivindica¢oes chamadas de “tipo sui¢o”, permitidas pela Grande Camara de Recurso na decisdo
G 5/83 (JOEPO1985,64),v. ANTONIO DE MAGALHAES CARDOSO, “Contencioso de Patentes: Infrac¢io
de Patentes de Uso Terapéutico”, RDI, 2 (2020), pp. 209 e s.
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identificado pelo método das reivindicacoes 1 a 5”) e pelo mecanismo de acgdo
terapéutica com que atuava (“que ndo promove a ativacio transcricional dos genes
do recetor de glucocorticoide ou do recetor de dcido retinico”)™.

A decisao “Salk Institute” considerou que, quando um método terapéutico
seja reivindicado na forma “suica”, ou seja, pela reivindicagdo da utilizagio de uma
substancia ou composi¢ao para o fabrico de um medicamento para uma aplicagao
terapéutica definida’, a obtengao do efeito terapéutico alegado constitui uma
caracteristica técnica funcional da reivindicagio.

E concluiu que, “em consequéncia, nos termos do artigo 83° da CPE, a menos
que tal jd seja do conhecimento do perito na técnica, na data de prioridade, o
pedido deve revelar a adequagio do produto a fabricar para a alegada aplicacao
terapéutica’.

A Camara de Recurso concluiu que, no caso, nao constavam da descric¢ao da
patente elementos que demonstrassem, sequer, a existéncia do composto reivin-
dicado, o qual ndo estava concretamente definido, e que as indica¢oes inseridas
na mesma patente nao permitiam concluir que tal composto pudesse, na verdade,
atuar no tratamento das doencas especificadas na descricio.

Embora a Camara de Recurso referisse que o requerente da patente havia
juntado ao processo documentagao obtida posteriormente a apresentacio e publi-
cacio do pedido (“pds-publicada”), a qual demonstrava que o composto referido
na patente havia sido identificado na sua estrutura e que, de facto, apresentava o
efeito proclamado na mesma patente (pontos 6 e 7 dos Fundamentos), recusou
considerar essa documentacao como sanadora da insuficiéncia original, com o
seguinte argumento principal (ponto 8 da fundamentagio):

“(...) A suficiéncia da descri¢do deve ser satisfeita na data de eficdcia da patente,
ou seja, com base na informagao contida no pedido de patente juntamente com o
conhecimento geral comum entdo disponivel para o perito na técnica. Reconhecer
a suficiéncia da divulgagdo com base em informacdes técnicas relevantes produzidas

apenas apés essa data levaria a concessio de uma patente paraum ensinamento técnico

!* Sobre o conceito de reivindica¢io funcional, segue-se um excerto do Acérdao da Camara Técnica
de Recurso T 435/91 (Detergents), de 09-03-1994: “A particularidade da defini¢do ‘funcional’ de um
componente de uma composi¢io de matéria reside no facto de esse componente nio ser caracterizado
em termos estruturais, mas sim por meio do seu efeito. Assim, este modo de defini¢do nio se refere a um
componente tangivel ou a um grupo de componentes, mas inclui um conjunto indefinido e abstrato de
possiveis alternativas, que podem ter composicdes quimicas bastante diferentes, desde que alcancem o
resultado desejado”.

!5 De notar que a Camara de Recurso, estranhamente, baseou esta sua conclusdo nas decisées da Grande
Camara de Recurso proferidas nos processos G 2/88 e G 6/88, as quais, porém, respeitavam a reivindicacoes
de tipo totalmente diferente (reivindicagées de uso nao terapéutico).
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que foi alcangado e, portanto, para uma inven¢ao feita numa data posterior a data
efetiva da patente. H4 que ter em conta o principio geral de que o grau de monopélio
conferido por uma patente deve corresponder e ser justiﬁcado pelo contributo técnico
para o estado da técnica (...)".

A Céamara de Recurso entendeu ainda que, numa “reivindicacio de uso tera-
péutico”, a obtencio do efeito terapéutico dela constante ¢ uma caracteristica
técnica funcional dessa reivindicagio e, em consequéncia, sob invocagio do art.
832 da CPE e amenos que tal ja seja do conhecimento do perito na especialidade,
a data de prioridade, “o pedido deve revelar a adequagio do produto a fabricar
para a alegada aplicagdo terapéutica™®.

O Acoérdao “Salk Institute” definiu”, entdo, a seguinte doutrina, que se cita
integralmente, dada a importéncia que este acérdao tomou na jurisprudéncia das
Camaras de Recurso que se lhe seguiu:

“(...) E sabido que a comprovagio da adequagio de um determinado composto
como principio ativo numa composi¢ao farmacéutica pode exigir anos e custos de
desenvolvimento muito elevados, que s6 serdo suportados pela industria se esta
dispuser de algum tipo de direitos de protecgdo. No entanto, ao longo dos anos, tém
sido concedidas varias reivindicacdes formuladas para produtos farmacéuticos ao
abrigo da CPE. O sistema de patentes tem em conta as dificuldades intrinsecas para
que um composto seja oficialmente certificado como medicamento, ndo exigindo uma
prova absoluta de que o composto é aprovado como medicamento antes de poder ser
reivindicado como tal. As cAmaras de recurso aceitaram que, para uma divulgacao sufi-
ciente de um pedido de patente terapéutica, nem sempre € necessario comunicar os
resultados da aplicagdo da composicdo reivindicada em ensaios clinicos ou, pelo menos,
em animais. No entanto, isso no significa que uma simples declaragdo verbal numa
especificacio de patente de que o composto X pode ser usado para tratar a doenca Y
seja suficiente para garantir a suficiéncia da divulgagao em relagdo a uma reivindicagao
de um produto farmacéutico. E necessério que a patente forneca algumas informagées
sob a forma, por exemplo, de testes experimentais, para concluir que o composto
reivindicado tenha um efeito direto sobre um mecanismo metabdélico especificamente
envolvido na doenga, sendo este mecanismo conhecido a partir da técnica anterior
ou demonstrado na patente per se. A demonstragdo de um efeito farmacéutico in vitro
pode ser suficiente se, para o perito na técnica, este efeito observado refletir direta e
inequivocamente essa aplicacio terapéutica (T 241/95,JO EPO 2001, 103, ponto 4.1.2

' Ponto 9 da fundamentagio.
17" Idem.

ANTONIO DE MAGALHAES CARDOSO

REVISTA DE DIREITO INTELECTUAL - N202—2025: 108-149



dasrazdes, ver também T 158/96 de 28 de outubro de 1998, ponto 3.5.2 das razdes) ou,
como também referiu a Decisdo T 158/96, se existe uma “relacio estabelecida clara
e aceite” entre as atividades fisioldgicas demonstradas e a doenga (loc. cit.). Uma vez
que essas provas estejam disponiveis a partir do pedido de patente, entdo as provas
periciais pés-publicadas (se houver) podem ser tidas em conta, mas apenas para
apoiar as conclusoes do pedido de patente em relac¢io ao uso do ingrediente como
medicamento, e ndo para estabelecer a suficiéncia da divulgagdo por conta prépria”.

No seguimento desta decisdo, outras foram proferidas pelas Camaras de
Recurso, comungando dos mesmos principios, sobre a questdo da plausibilidade
em matéria de suficiéncia descritiva, relacionada com reivindica¢des tidas como
incluindo caracteristicas funcionais.

Essa jurisprudéncia como que foi “afinando” os requisitos do conceito de
“plausibilidade do efeito técnico”, no contexto da suficiéncia da descri¢ao, modu-
lando-o em relacdo aos diversos casos sobre os quais se debrucou.

Na decisao T 1599/06, entendeu-se que, “para que um pedido de patente de
uso terapéutico seja aceite como suficientemente descrito, o pedido ou a patente,
respetivamente, e/ou o conhecimento geral comum tém de fornecer algumas
informagdes que tornem tecnicamente plausivel para o perito na técnica que os
compostos em causa possam ser aplicados para a utilizacio terapéutica reivindi-
cada” (Ponto 6 dos Fundamentos).

Para a T 760/12 (Ponto 3.3 dos Fundamentos), “quando o efeito técnico é
expresso na reivindicagdo, a questio de saber se este efeito ¢ efetivamente alcan-
cado em todo o Ambito da reivindicagdo é uma questio de suficiéncia descritiva
(G1/03,]02004, 413, Ponto 2.5.2 dos Fundamentos). Por conseguinte, nos termos
doart. 83%da CPE, a menos que tal ja seja do conhecimento do perito na técnica, a
data da prioridade, o pedido deve revelar a adequagao do produto a fabricar para a
alegada aplicagdo terapéutica (T 609/02, Ponto 9 dos Fundamentos).

Outras decisoes seguiram a doutrina emanada do Acérdao “Salk Institute”,
tais como as dos processos T 0895/13, T 1045/13, T 2059/13, T 2059/13, T 321/15,
T 1680/17 e T 1571/19, relativas a reivindicagdes de segundo uso terapéutico em
humanos ou animais que continham caracteristicas funcionais. Todas elas vao no
sentido de que o preenchimento do requisito de suficiéncia descritiva exige, neste
tipo de reivindicagoes, que os ensinamentos provenientes do pedido de patente,
juntamente com o conhecimento geral e comum na disponibilidade do perito
na técnica, tornem credivel o efeito técnico da invengdo ou a utilidade pratica
terapéutica a proteger, invocados nos pedidos de patente.

Nao se conhece qualquer decisao das Camaras de Recurso sufragando o requi-
sito da plausibilidade do efeito técnico para efeitos de avaliagdo de suficiéncia
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descritiva em relagdo a puras reivindicagdes de produto, ou seja, aquelas em que
a protec¢do cobre simplesmente um objeto definido estruturalmente. Todas elas
se referem a reivindica¢des chamadas de segundo uso terapéutico, sejam do tipo
suico ou do tipo CPE 2000, contendo, portanto, caracteristicas funcionais.

Afigura-se discutivel, a nosso ver, a generalizacao que certas decisoes fazem da
doutrina emanada do Acérdao Salk Institute, na medida em que a situagao prefi-
gurada nesta decisdo nao era propriamente aquela que nas mesmas se perfilaram.

No caso do Salk Institute, como atrds se disse, a Camara de Recurso concluiu
que das patentes nao constavam elementos demonstrativos da existéncia do
composto reivindicado, o qual ndo estava sequer concretamente definido, e
que as indicagdes inseridas na mesma patente nao permitiam concluir que esse
composto virtual pudesse, na verdade, atuar no tratamento das doencas especi-
ficadas na descricao.

Da patente nio constavam, assim os elementos bésicos que permitiriam ao
perito na especialidade realizar a inven¢ao subjacente ao pedido de patente em
causa, a comegar pelos relativos ao préprio produto cujo efeito terapéutico era
anunciado. Nio se tratava, assim, verdadeiramente de uma deficiéncia na demons-
tragdo do efeito técnico da invengao, mas da impossibilidade de a invengao ser
posta em pratica, sem esforgo excessivo, a partir da descri¢ao. Ou seja, estar-se-
-ia perante uma tipica situagao de insuficiéncia descritiva, tal como esse conceito
deriva do art. 832 da CPE.

E preciso realcar também que, entre esta situagio e as demais consideradas
na generalidade da jurisprudéncia que se seguiu a T 0609/02, existe uma dife-
renga nio despicienda.

E que nestas situagdes, ao contrario do que ocorria no caso Salk Institute, ndo
estavam colocados problemas de plausibilidade relativos a execugio da invengao
protegida (o uso de um produto para fabricar um medicamento ou um produto
em si mesmo), que seria o que interessaria a questdo em escrutinio, mas exclusi-
vamente relativos a um efeito técnico (o tratamento) do resultado dessa invencao
(o medicamento) que ndo se encontrava protegido pela reivindicagdo de uso
terapéutico, estando, pois, fora do 4mbito do art. 83° da CPE.

Do mesmo modo que, numa reivindica¢do de um produto, mesmo que farma-
céutico, a jurisprudéncia das Camaras de Recurso nio exige que na descrigao se
demonstre o seu efeito técnico como condigao da suficiéncia descritiva a que se
refere o art. 832 da CPE, também nas patentes de uso (ou segundo uso terapéu-
tico) tal exigéncia se afigura deslocada.

Com efeito, no caso em que se trate de uma reivindica¢do chamada de uso
terapéutico do tipo sui¢o (uso do produto X para o fabrico de um medicamento para
o tratamento da doenga Y), a invengao protegida nao consiste na utilizagdo de um
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produto para o tratamento de qualquer doenga, mas antes no uso de uma subs-
tancia para o fabrico de um medicamento, esse sim, destinado ao tratamento da
doenga Y. A atividade protegida pela patente é exclusivamente a de uso de um
produto para o fabrico de um medicamento e a execugio da invengao protegida
consuma-se totalmente com o fabrico desse medicamento, protegido nos termos
doart. 642, n®2, da CPE, nio estando, no entanto, protegido o uso terapéutico do
produto ou do medicamento a partir dele fabricado.

As reivindicagdes de uso terapéutico, designadas por CPE 2000 (produto X
para tratamento da doenga Y), sdo reivindicagoes de produto (produto destinado a
uma atividade terapéutica especifica — purpose bound product claims) e a execucio
da invengdo protegida consuma-se no fabrico ou na sintese do produto protegido.

Ou seja, embora sejam comummente designadas por “reivindicagdes de uso
terapéutico”, por subjacente a elas estar a inven¢do de um método de prevengao,
de tratamento ou de diagnéstico de doengas em humanos ou animais, em nenhum
dos casos se estd perante uma protec¢do do uso terapéutico propriamente dito'.
Alids, se tais reivindicagoes protegessem o uso terapéutico dos produtos que nelas
sdo mencionados, tais patentes seriam invalidas, por contrariarem o disposto no
art. 53% b), da CPE.

Assim, ao contrario do que ocorre com as reivindicacdes de uso em campos
tecnoldgicos diferentes do da medicina, a funcionalidade terapéutica do produto
a que a reivindicagio se reporta, embora mencionada nas impropriamente
chamadas “reivindica¢des de uso terapéutico”, ndo constitui uma invengao
incluida na prote¢do que as mesmas proporcionam.

Por isso, ndo nos parece fazer sentido dizer-se que a plausibilidade do efeito
técnico do produto ou do medicamento referido nestas reivindicagoes seja condi¢ao
da possibilidade de execucio de uma invengio que consista num mero produto ou
no uso desse produto para fabricar um medicamento, embora ambos sejam desti-
nados a um certo uso terapéutico, nao abrangido, ele préprio, pela revindicagao.

O uso terapéutico do produto ou do medicamento fabricado a partir deste
surge nestas reivindica¢oes (use bound product claims) como uma verdadeira limi-
tacdo da protegdo patentdria porque, por forca dessas reivindicagoes, a prote¢ao
apenas cobre esses objetos quando sejam destinados a esse uso terapéutico.

O efeito terapéutico do produto ou do medicamento fabricado a partir dele
¢ uma funcionalidade desse produto ou desse medicamento, ou seja, um uso dos
mesmos que ocorre apos a sua produgdo e que nao esta protegido pela patente,
pelo que ndo parece possivel, com légica, considerar esse efeito como um
elemento relativo a execugdo da invengao coberto pela previsao do art. 83° da CPE.

'8 V. ANTONIO DE MAGALHAES CARDOSO, 0p. cit.,, p.203.
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Seja como for, a verdade é que veio a sedimentar-se nas cimaras de recurso
do EPO uma jurisprudéncia que considera, como um requisito da suficiéncia
descritiva - e, por isso, de patenteabilidade - a plausibilidade de um efeito tera-
péutico mencionado numa reivindicagdo chamada de segundo uso terapéutico,
ndo obstante esse uso terapéutico, nao estar abrangido pela proteccio patentaria,
porque a lei o impede.

b) Plausibilidade e inventividade

O conceito de efeito técnico da invengao nao aparece, como se disse atrds, no
texto da CPE, nem este diploma sugere que esse conceito desempenhe qualquer
papel na determinacio da inventividade de uma invencao.

A questao da plausibilidade do efeito técnico da invengio no quadro da
avaliagdo da inventividade surgiu no debate jurisprudencial das cAmaras de
recurso do EPO e estendeu-se, depois, 4 jurisprudéncia dos tribunais nacionais
dos Estados contratantes da CPE, no contexto (instrumental) de um método
usado no seio do EPO para verificar a atividade inventiva, o denominado “método
problema-solu¢ao” (problem-solution approach) acima referido.

Anocio de “atividade inventiva” de uma invengao protegida por uma patente
europeia ¢ um conceito juridico que tem a sua base positiva no art. 56° da CPE,
o qual assim reza: “Uma invencdo ¢ considerada como envolvendo atividade
inventiva se, para um perito da técnica, ndo resultar de uma maneira evidente
do estado da técnica (...)".

A avaliacdo da atividade inventiva deve ter por referencial temporal a data
do pedido de patente ou a da sua prioridade (referida na jurisprudéncia do EPO
como “effective date”), com base nas informagdes contidas no respetivo texto e nos
conhecimentos gerais e comuns de que o perito na técnica disponha, o que tem
sido confirmado pela jurisprudéncia constante das cAmaras de recurso do EPO".

Portanto, na pureza dos principios legalmente estabelecidos, a avaliagdo da
inventividade de uma invengao para efeitos de averiguar a sua patenteabilidade
consiste, pura e simplesmente, em saber se, a data do pedido (ou da priori-
dade), a invengao cuja protecio é reivindicada seria ou ndo dbvia para um perito
na especialidade, a luz dos ensinamentos constantes do pedido de patente, tal
como foi apresentado, e do conhecimento geral e comum a disposi¢ao do perito
na especialidade.

1 V., nomeadamente, T 1329/04 (ponto 12 da Fundamentagio) e T 1545/08 (ponto 65 da Fundamentagio)
e Case Law of the Boards of Appeal, cit., 2022,1.D.4.3.3 e decisGes ai mencionadas.
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Tipicamente, diversas dificuldades surgem numa avaliagdo da inventividade
e uma das maiores serd a de que tal tarefa tem um caracter retrospetivo, visto
operar num momento em que, por defini¢io, a invengio ¢ jd conhecida. Saber
se uma invengdo divulgada numa patente ou pedido de patente seria 6bvia para
um perito na técnica, colocado numa situagio tedrica em que a invencao ainda
ndo tinha sido divulgada, implica um esfor¢o de despojamento daquilo que ja é
conhecido e das préprias percecdes subjetivas do intérprete posteriores a data da
prioridade, o que nem sempre ¢é facil ou sera, mesmo, totalmente impossivel. Por
isso, muito cedo, as cimaras de recurso do EPO enfatizaram na sua jurisprudéncia
a importancia da objetividade na avaliagdo da atividade inventiva: ¢ a realizagdo
objetiva e ndo subjetiva do inventor que deve ser apreciada®.

Muito cedo, também, foi desenvolvido, pelos diversos érgaos do EPO (Divisao
de Exame, Divisao de Oposi¢ao e Camaras de Recurso) um método tendente a
averiguar da inventividade das invengdes buscando protecao patentaria ou dela
ja beneficiando, que pudesse obviar aos desvios derivados da subjetividade e da
visdo atualista a que atrds nos referimos®.

O método encontrado assume que uma inven¢io patentedvel?? ha de consistir
sempre na solu¢do de um problema técnico.

A transcri¢ao juridico-positiva deste entendimento encontra-se na alinea c)
don®1daRegra 42 das Implementing Regulations, a qual, como vimos acima, exige
que a descrigao divulgue a inveng¢do como constituindo uma solugao para um
problema técnico.

E asintese desta proposta conceptual, baseada na Regra 41 (1) (c) %, podemos
encontrd-la na jurisprudéncia precursora das Camaras de Recurso, como se
pode ver por esta frase extraida da decisio T 26/81 (ponto 9 dos fundamentos):
“Com efeito, a atividade inventiva pode ser considerada como um passo entre
o problema técnico e a sua solugio. Por conseguinte, se os requisitos da regra
acima referida nao forem preenchidos pela descri¢io original nem por uma sua
alteragao, verificar-se-a4 que nao existe uma invengio na acegao do artigo 52°
da CPE”.

Partindo desse principio, os 6rgaos da EPO desenvolveram o referido método
problema-solu¢do que visa verificar se a solugdo do problema técnico objetiva-
mente em causa e proporcionada pela invencio seria ou ndo ébvia para o perito

% V., nomeadamente, Case Law of the Boards of Appeal, cit., 1.D.6. (ex post facto analysis).

21 V. Case Law of the Boards of Appeal, cit., 1.D.2. (Problem and solution approach).

2 De notar que em parte alguma da CPE e do direito positivo dela derivado resulta uma defini¢do directa
daquilo que seja uma invengao.

2 Ao tempo, era a Regra 27(1)(d).
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na especialidade, considerando o estado da técnica a data do pedido. Esse método
¢ hoje em dia usualmente seguido, se bem que nao seja obrigatério®.

As Guidelines (G.VILS.) descrevem o método problema-solu¢io como uma
sucessao de trés passos:

a) Determina-se o “estado da técnica mais préximo”,

b) Define-se qual o “problema técnico objetivo” a resolver, e

c) Avalia-se, a partir da técnica anterior mais préxima e do problema técnico
objetivo, se a invencao reivindicada teria sido ébvia para a pessoa qualifi-
cada.

No primeiro passo, procura-se encontrar o estado da técnica mais préximo,
ou seja, a circunstancia que, numa unica referéncia, revele uma combinagio de
caracteristicas que se apresente como o ponto de partida mais promissor para um
desenvolvimento conducente a invengado (Guidelines (G.VIL5.1)).

No segundo passo, define-se de forma objetiva qual seja o problema técnico a
ser resolvido. Para isso, estuda-se o pedido (ou a patente), o estado da técnica mais
proxima e a diferenca (também chamada de “caracteristica(s) distintiva(s)”), em
termos de caracteristicas (estruturais ou funcionais), entre a invenco reivindicada
e o estado da técnica mais préximo, identifica-se o efeito técnico resultante das
caracteristicas distintivas e, entdo, formula-se o problema técnico. No contexto
da abordagem problema-solucio, o problema técnico significa o objetivo e a
tarefa de modificar ou adaptar a técnica anterior mais préxima para proporcionar
os efeitos técnicos que a invengdo proporciona sobre a mesma técnica anterior.
O problema técnico, assim definido, ¢ frequentemente designado por “problema
técnico objetivo” (Guidelines (G.VILS.2)).

No terceiro passo, a questdo a esclarecer ¢ a de saber se existe, no conjunto
do estado da técnica mais préximo, algum ensinamento que “teria” levado
(e ndo, simplesmente, “poderia ter” levado) o perito na especialidade, confron-
tado com o problema técnico objetivo, a modificar ou adaptar o estado da técnica
mais préximo, tendo em conta esse ensinamento para chegar a algo que se
enquadrasse nos termos das reivindicagoes e, desse modo, obter o que a invengao
alcancou (Guidelines (G.VILS.3)).

O método problema-solucio tem vindo a ser frequentemente usado na juris-
prudéncia das cimaras de recurso do EPO, tendo sido, com base nessa jurispru-
déncia, obtida uma formulacao desse método um pouco mais detalhada do que

O uso do método problema-solugdo nio é obrigatério no quadro da CPE (Case Law of the Boards of
Appeal, cit., (1. D. 2.).

ANTONIO DE MAGALHAES CARDOSO

REVISTA DE DIREITO INTELECTUAL - N202—2025: 108-149



a constante das Guidelines e que, de acordo com a Case Law of the Boards of Appeal
(cit. -1.D.2.), ¢ a seguinte:

a) Determina-se o “estado da técnica mais préximo”;

b) Avaliam-se os resultados (ou efeitos) técnicos obtidos pela invengao; reivin-
dicada, em comparacio com o “estado mais préximo da técnica” que foi
determinado;

¢) Define-se o problema técnico a resolver, sendo o objeto da invengdo a
obtengao dos referidos resultados; e

d) Considera-se se a solugdo reivindicada teria sido dbvia para o perito na
especialidade, a partir da técnica prévia mais préoxima e do problema
técnico objetivo.

A diferenga que se pode detetar entre um e outro dos enunciados do método
e que interessa, especialmente a questdo que nos ocupa, ¢ a autonomizagio do
passo (passo b) respeitante a determinagio do efeito técnico obtido pela invengdo
e que ¢ instrumental em relagdo ao passo c), que ¢ a defini¢do do problema
técnico a resolver.

Com efeito, a defini¢do do problema técnico a resolver pela invencio (passo
c) faz-se, nesta formulagdo, com base na prévia determinacio do efeito técnico da
mesma, uma vez que o problema técnico ¢ considerado, no método em questio,
como sendo a busca da obtencio do dito efeito técnico®.

A determinacdo do efeito técnico da inven¢do nio é autonomizada como
passo do método-problema solugdo na defini¢ao das Guidelines, fazendo, no
entanto, parte inequivoca do segundo passo, conforme explicado acima (Guide-
lines, GVILS5.2).

O efeito técnico da invencdo, no quadro da avaliacio da inventividade, é um
mero pressuposto instrumental da determinagio do problema técnico a resolver
pela mesma invengdo, no quadro do método problema-solucio. E ¢ a partir do
problema técnico, definido com base na enunciac¢io do efeito técnico, que se
determina se a invengao reivindicada seria 6bvia para o perito na técnica a data do
pedido (e sem o tomar em consideragdo), como solugio desse problema técnico.

A determinagio do efeito técnico da invengao &, assim, um dos passos funda-
mentais da execucio do método problema-solucio, sem o qual nio é possivel
aplicar tal método, o que, por si s6, ndo significa que, em tese, essa determinagao

» V., neste sentido T 1/81 (“A avaliacdo da atividade inventiva de uma inveng¢io quimica (neste caso,
microcépsulas para papel de copia sem carbono) tem de ser precedida da determinagio do problema
técnico com base em critérios objetivos”).
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ndo seja dispensével, se a avaliacio da inventividade for levada a efeito pela utili-
zacao de qualquer outro método que dela ndo carega.

h.1.) Aquestao da plausibilidade do efeito técnico no quadro da avaliagao da inventividade

A questao da plausibilidade do efeito técnico, no quadro da averiguacao da
inventividade tem como pano de fundo uma outra questao, mais ampla, que é a
de saber se o efeito técnico pode ser tomado em conta com base na simples decla-
ragdo da sua realidade pelo requerente da patente ou se ¢ necessario, para esse
efeito, ir mais além na demonstragio de que efetivamente ele ocorre.

E j4 antiga a exigéncia de um certo grau de certeza do efeito técnico de uma
invencdo para que esse efeito possa ser tido em considera¢do com vista a definir
o problema técnico a resolver, no quadro do método problema-solucio.

P.e., no sumario da decisao T 20/81, proferida em 10-02-1982, dizia-se que “a
fim de as tornar relevantes para a defini¢ao do problema subjacente a invencao
e, por conseguinte, para a avaliagdo da atividade inventiva, as alegadas vantagens
devem ser apoiadas por provas suficientes sempre que a comparacio seja feita
com um estado da técnica anterior altamente pertinente”.

A decisao T 939/92 interrogava-se sobre se, ndo exigindo expressamente
o art. 56° da CPE que “o objeto de um pedido de patente tivesse de resolver o
problema técnico”, “a questdo da atividade inventiva haveria de ser decidida sem
ter em conta a solugdo de qualquer problema técnico” (ponto 2.4 dos funda-
mentos). A resposta (ponto 2.4.1. dos fundamentos) é que, embora a Camara
concordasse com o recorrente quanto ao facto de a questdo da inventividade
“dever ser respondida nos termos do artigo 56° da CPE, nao concordava com
a sua conclusio de que a existéncia de um problema técnico e a sua solugio,
incluindo o problema da proposta de alternativas a atividades conhecidas (por
exemplo, processos quimicos) ou a entidades fisicas (por exemplo, compostos
quimicos), fosse irrelevante para responder a esta questio e, portanto, decidir a
mesma questio”.

A razdo para tal posicao filiava-se na analogia com as posi¢des da Camara de
Recurso relativas a avalia¢do da suficiéncia descritiva (v.g. T 409/91 - pontos 3.3.
e 3.4. da fundamentacio — e T 435/91 - pontos 2.2.2 e 2.2.2 dos fundamentos),
onde “hd muito que ¢ um principio juridico geralmente aceite que a extensdo do
monopolio da patente deve corresponder e ser justificada pelo contributo técnico
para o estado da técnica”.

E terminava o raciocinio afirmando (ponto 2.6. dos fundamentos) que, “no
entanto, a luz da conclusao da Camara no ponto 2.4.3. supra, o problema técnico
s6 poderia ser tido em conta se pudesse ser aceite como tendo sido resolvido, ou
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seja, se, ao decidir a questdo nos termos do artigo 56° da CPE, fosse credivel que
praticamente todos os compostos reivindicados possuiam esta atividade”.

E nessa decisdo (ponto 2.6.1. dos fundamentos), tal como na decisao T 20/81
(ponto 3 dos fundamentos) fazia-se incidir sobre o requerente de uma patente
o0 6nus de provar o efeito técnico imputado, no respetivo pedido, 4 invengao a
proteger?®.

Mais recente é, porém, a discussdo tida na jurisprudéncia do EPO sobre o
nivel de demonstragio do efeito técnico exigido e sobre o momento, em relagao
a data do pedido de patente, em que poderiam ser produzidas provas com vista
a essa demonstragio.

A decisdo de 11-10-2021 da Camara de Recurso do EPO, proferida no processo
T 116/18, ¢ importante na sistematizac¢io que fez das decisdes mais recentes sobre
a matéria, agrupando-as em trés linhas de orientacéo.

No primeiro grupo, estariam as decisoes sufragando a chamada “plausibilidade
ab initio”, ou seja, aquelas segundo as quais, “as provas posteriores s6 podem ser
tidas em conta se, considerando o pedido tal como foi apresentado e o conheci-
mento geral e comum 4 data do depésito, o perito na especialidade tivesse tido
razdes para presumir o alegado efeito técnico a alcancar. Nesta linha jurispru-
dencial, os dados experimentais ou uma explicacio cientifica no pedido apre-
sentado servem geralmente como razdes que justificam aquela suposi¢ao”. Nesta
decisdo, sio indicadas como exemplos desta linha jurisprudencial as decisdes T
1329/04, T 609/02, T 415/11, T 1791/11 e T 895/13, das quais, porém, apenas trés
se reportam a plausibilidade do efeito técnico no quadro da avaliagdo da inven-
tividade (T 1329/04, T 415/11 e T 1791/11), sendo as restantes (T 609/02 e T
895/13), proferidas no quadro da sindicincia da suficiéncia descritiva da patente
a que atrds jd nos referimos.

No segundo grupo de decisoes citadas pela T 116/18, estariam as que defendem
uma “implausibilidade ab initio”, ou seja, aquelas que integram uma linha juris-
prudencial de acordo com a qual “as provas pés-publicadas s6 poderiam ser
desconsideradas se o perito na técnica tivesse razdes legitimas para duvidar
de que o invocado efeito técnico tivesse sido alcan¢ado na data de depésito da
patente em causa’.

O terceiro grupo de decisoes identificado pela T 116/18 “parece rejeitar
completamente o préprio conceito de plausibilidade”. Esta terceira linha juris-
prudencial é referida a seguir como aplicando a norma da “ndo plausibilidade”.

% Jano caso de uma oposicdo a patente concedida em que fosse negado o efeito técnico contante da patente,
caberia ao oponente que alegasse um outro efeito técnico ou sobre o titular da patente, o 6nus da prova
relativa a realidade do efeito técnico alegado, como se decidiu em T 219/83, (ponto 12 dos fundamentos)
e T 97/00 (ponto 3.1.6 dos fundamentos).
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b.2.) Plausibilidade ab initio

Segundo a linha mais radical, tal como expressa na T 116/18 (ponto 13.4.1
dos fundamentos), “parece ter sido de importincia crucial para a Camara, na T
1329/04 (e nas outras decisdes que aplicam a norma de plausibilidade ab initio),
poder assegurar que o requerente da patente estava efetivamente na posse da
inven¢ao no momento do pedido, a fim de evitar reivindicagoes puramente espe-
culativas e, assim, salvaguardar um equilibrio entre o contributo técnico real e o
monopolio da patente definido pelas reivindicagoes”.

A verdade, porém, ¢ que a T 1329/04 parece arvorar a plausibilidade ou,
mesmo, a prova do efeito técnico num verdadeiro requisito da nogao de invencao
e, por conseguinte, da sua patenteabilidade. No entanto, esta decisdo terminava
por negar a patenteabilidade da invengdo em causa, ndo porque esta nao pudesse
ser qualificada como uma invencao, mas porque seria destituida de inventividade
nos termos gerais.

Outra das decisoes citadas na T 116/18 ¢ a decisdo T 609/02 (Salk Institute).
Como vimos anteriormente, esta decisao nada tem a ver com o requisito da inven-
tividade, reportando-se a uma situagao em que se discute a plausibilidade do efeito
técnico no quadro avaliagao da suficiéncia descritiva (art. 83° da CPE), a qual foi
anteriormente abordada. Os argumentos ai avangados ndo podem, a nosso ver,
ser diretamente transpostos para a questdo do requisito da atividade inventiva.

Na decisao T 415/11, foi considerado que ndo existiam indicagoes, tanto na
patente como no estado da técnica, sobre a realidade da solugao do problema
técnico enunciada na descri¢ao (pontos 50. e 51. dos fundamentos) e que a prova
documental p6s-publicada, sendo a que primeiramente concluia nesse sentido,
ndo poderia ser tomada em consideragdo (ponto 51. dos fundamentos). Nao
obstante tal ser negado expressamente no seu texto, a prova do efeito técnico
acabou por se assumir, mercé de uma intrincada argumentagio, como um funda-
mento auténomo (ndo previsto na lei) de falta de inventividade.

Diferente, foi a abordagem feita na decisao T 1791/11, também citada na
decisao T 116/18. Naquele caso, a Camara considerou que a patente nao fornecia
quaisquer dados experimentais relativos 4 matéria reivindicada, pelo que, na
formulagdo do problema técnico, ndo deveria ser tida em conta qualquer carac-
terizacdo funcional vantajosa (pontos 3.5. e 3.2.6 dos fundamentos).

Deste modo, segundo a decisao T 1791/11, o problema técnico haveria de ser
reformulado, e ser considerado plausivelmente resolvido pela matéria reivin-
dicada. No entanto, o mero fornecimento de variantes nao qualificadas como
vantajosas em relagdo a uma substancia jd conhecida seria 6bvio para o perito
na técnica, porque “a simples proposta de uma série de mutagoes possiveis sem
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mostrar um efeito niao é considerada como envolvendo qualquer contribuicio
inventiva sobre a técnica anterior em que uma série de outras mutagoes ja foi
proposta” (ponto 3.2.4 dos fundamentos).

A decisdo T 1791/11 abordou ainda (ponto 3.2.7 dos fundamentos) o facto de
o titular da patente, ter apresentado um documento pds publicado que demons-
trava que as variantes reivindicadas tinham uma atividade superior a do produto
anterior. Tal documento nao foi, porém, considerado pela Camara, com base na
doutrina expendida na decisao T 1329/04, porque apenas poderia ser tido em
conta se servisse tao sé para confirmar o que tinha sido tornado plausivel pelo
pedido de patente. Por conseguinte, considerou-se que a matéria reivindicada
careceria de atividade inventiva (ponto 3.2.4 dos fundamentos).

Nesta decisdo, como em outras, considerou-se destituida de passo inventivo
a invencao por constituir mera variante em relacio a substancias ji conhecidas,
resolvendo o mesmo problema que essas substancias. Esta posicao ¢, porém,
contraditdria com o principio assente de que “o art. 56 da CPE nao exige que o
problema a ser resolvido seja novo em si mesmo” e que “o facto de o problema
subjacente 4 patente ja ter sido resolvido pelo estado da técnica ndo exige neces-
sariamente uma redefini¢ao do problema para a avaliagdo da atividade inventiva,
se o objeto da patente representar uma solugdo alternativa para este problema.
(T 92/92, com referéncia a T 495/91; e também T 1074/93, T 780/94, T 323/03
T 78/05)”.

h.3.) Implausibilidade ab initio

Os exemplos escolhidos pela T 16/18 para ilustrar a corrente jurisprudencial
da Implausibilidade ab initio foram as decisdes T 919/15 e T 578/06.

Na decisao T 919/15 (ponto 5.6 dos fundamentos), considerou-se que, na
auséncia de provas em contrério e com base no conhecimento geral e comum,
nao se poderia presumir, simplesmente, que uma interagao sinérgica seria, por
si s6, implausivel para as combinagoes nao testadas no pedido tal como apresen-
tado. Esta conclusao estaria, segundo o acérdao, “em consonéancia com a decisao
T 863/12, na qual a plausibilidade de um efeito foi igualmente confirmada com
base, nomeadamente, no facto de o conhecimento geral comum nao conter quais-
quer indicios que pudessem por em causa essa plausibilidade [...]”.

Na decisdao T 578/06, a Camara de Recurso referiu (ponto 13 dos funda-
mentos): “A Camara observa que a CPE nio exige provas experimentais para a
patenteabilidade e considera que a divulgagdo de dados experimentais ou resul-
tados no pedido, tal como apresentados, e/ou provas pés-publicadas nem sempre
¢ necessaria para estabelecer que o objeto reivindicado resolve o problema técnico
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objetivo. Isto é particularmente verdade na auséncia de qualquer duvida funda-
mentada formulada, como € o caso no presente processo”.

Na mesma decisdo, pode ler-se (ponto 15 dos fundamentos): “A Camara reitera,
neste contexto, no entanto, que esta jurisprudéncia considera que o estabeleci-
mento da plausibilidade sé é relevante quando se examina a atividade inventiva se
0 caso em aprego permitir fundamentar duvidas sobre a adequagio da invengao
reivindicada a resolugdo do problema técnico enderegado e quando estiver longe
de ser claro que a invengdo reivindicada resolva o problema formulado”.

b.4.) Nao plausibilidade

Como exemplos desta linha jurisprudencial, a T 116/18 cita duas decisoes, uma
proferida no processo T 31/18 e, outra, no processo T 2371/13.

No primeiro desses casos, constatou-se que “nao havia qualquer mengao ou
evidéncia, no pedido original, de que um efeito no que diz respeito a (...) tivesse
sido plausivelmente alcancado pelos comprimidos reivindicados” e, por isso, havia
sido posta em causa a inventividade dessa invencio (ponto 2.5.1 dos fundamentos).

No ponto 2.5.2 dos fundamentos, a Camara declarou ndo poder partilhar
daquela opinido. “Esta linha de argumentagdo parece ser incompativel com a
avaliagdo da atividade inventiva de acordo com a abordagem problema-solugao,
que exige primeiro a identificagdo do estado da técnica mais préximo e, em
seguida, a identificagdo de um efeito técnico e a formula¢ao de um problema em
comparagio com esse estado da técnica, sendo o referido problema resolvido
pelo objeto reivindicado. O referido efeito ou problema técnico deve ser expli-
citamente mencionado no pedido tal como foi apresentado ou, pelo menos, ser
dele derivavel, mas nao necessariamente apoiado inicialmente por provas expe-
rimentais. Com efeito, ndo se pode esperar que um requerente de patente inclua
um grande nimero de provas experimentais correspondentes a todas as caracte-
risticas técnicas que possam eventualmente ser invocadas no pedido tal como foi
depositado e que possam eventualmente constituir uma carateristica distintiva
futura em relagio a técnica anterior mais préxima, uma vez que essa técnica ante-
rior mais préxima e a sua divulgacio técnica podem nao ser do conhecimento do
requerente a data de depdsito do pedido”.

Como resulta da transcri¢do acima, para a Camara de Recurso, na T 31/18, a
questdo da plausibilidade ultrapassa a de um simples problema relativo as provas
admissiveis, uma vez que ela nega a prépria necessidade de qualquer sindicancia
da plausibilidade em sede do método problema-solucio. O efeito ou problema
técnico deve apenas ser, para ela, “explicitamente mencionado no pedido tal como
foi apresentado ou, pelo menos, ser dele derivavel”.
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Trata-se, portanto, de um entendimento radicalmente afastado da jurispru-
déncia da “plausibilidade ab initio”, como a da T 1329/04.

Na decisao T 2371/13, a Camara de Recurso afirmou (ponto 6.1.2 dos funda-
mentos) que “a falta de plausibilidade de um efeito baseado na auséncia de
provas no pedido de patente nao é motivo suficiente para ignorar testes compa-
rativos apresentados posteriormente para provar esse efeito. A sua rejei¢ao por
este motivo ¢ incoerente com a abordagem da solugdo do problema, que exige a
defini¢do de um problema técnico a partir do documento técnico mais préximo,
que ndo é necessariamente o citado no pedido de patente (...)".

¢) Plausibilidade e aplicagao industrial

A questdo da plausibilidade, neste caso reportada a aplicagdo pratica da
invengao protegida pela patente ou pelo pedido de patente, também tem sido
colocada na jurisprudéncia das cimaras de recurso do EPO, a propésito do requi-
sito da “aplicagdo industrial” previsto no art. 52°,n°® 1, da CPE.

Tal requisito ¢ densificado no art. 57° da CPE, o qual dispde que “uma
invengao ¢ considerada como suscetivel de aplicagdo industrial se o seu objeto
puder ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de industria, incluindo a
agricultura”.

Segundo as Guidelines (G.IIL1.), a palavra “Industria” inclui, para este efeito,
qualquer atividade fisica de “carater técnico”, ou seja, “qualquer atividade perten-
cente as artes Uteis ou a praticas distintas das artes estéticas e nao implicando
necessariamente o uso de uma maquina ou o fabrico de um artigo, podendo
abranger, por exemplo, um processo de dispersio de névoa ou de conversao de
energia de uma forma para outra”.

A Regra 42 (f) das Implementing Rules estabelece que a patente deve “indicar
explicitamente, quando nio seja dbvio da descri¢ao ou da natureza da invengao,
o modo como a invengao ¢ aplicavel industrialmente”.

A decisao T 0898/05 ¢ paradigmatica no que toca a utilizacao da plausibili-
dade do efeito técnico da inven¢ao como instrumento da verificagao do requisito
da aplicacdo industrial.

Segundo ela (Ponto 5 dos fundamentos), para o preenchimento do requisito da
aplicagdo industrial, “deve entender-se, de uma forma geral, que a invengao reivin-
dicada deve ter uma base técnica tao sélida e concreta que permita ao perito na
técnica reconhecer que a sua contribuigdo para o estado da técnica pode conduzir
a sua exploracio pratica na inddstria”. A mesma decisio refere ainda que “seria
contrario ao objetivo do sistema de patentes conceder direitos exclusivos para
impedir as atividades comerciais de terceiros com base num pedido de patente
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puramente tedrico ou especulativo. Isso equivaleria a conceder um monopélio
sobre um campo técnico inexplorado”.

Conclui a decisdo (ponto 8 dos fundamentos) que, “por outro lado, pode
considerar-se que um produto cuja utilizago estd definitivamente descrita e que
¢ plausivelmente demonstrada, por exemplo, para curar uma doenca rara ou 0rfa,
tem uma utiliza¢ao rentdvel ou um beneficio concreto, independentemente de se
destinar efetivamente a prossecugdo de qualquer atividade comercial”.

Outras decisdes foram proferidas, perfilhando entendimentos semelhantes,
tais como a decisdo T 1450/07 a T 0870/04.

Nestes casos, a exigéncia de demonstra¢ao de um efeito técnico da invengio
ou, pelo menos, da plausibilidade de um tal efeito, que possa, para o perito na
técnica, decorrer da patente e do conhecimento geral e comum, esta ligada, ndo
a execugdo da inven¢do, como acontece no caso em que se analisa a suficiéncia
descritiva de uma reivindica¢do contendo uma carateristica funcional, mas a
aplicagdo prética da invengdo, capaz de justificar a sua utilidade industrial, que
resultara desse efeito técnico.

Trata-se, na verdade, de uma nova questao, suscitada com uma finalidade
diferente, a partir do efeito técnico da invengao e da solucao de um problema
técnico que dela resulta, mas igualmente importante no que respeita a apreciacao
da patenteabilidade da invencdo ou da validade da patente.

O efeito técnico da invencio é sempre central, quer se analise a possibilidade
de o perito na especialidade executar a invencao e de a por em pratica a partir do
conhecimento geral e comum e dos ensinamentos contidos na patente, quer se
tente determinar o problema técnico que a invengao procura resolver no quadro
do problema solugdo, quer se avalie a utilidade pratica da invencdo para deter-
minar se a mesma tem aplicago industrial.

A jurisprudéncia acima elencada mostra, no entanto, como se tem divergido
relativamente & questdo que aqui nos ocupa, isto é, quanto a necessidade de o
efeito técnico ser objeto de uma confirmagdo probatéria que ultrapasse a sua
simples divulga¢ao no texto da patente.

4. Adecisdo G 2/21
a) Questdes submetidas a Grande Camara de Recurso

O Acérdao G 2/21 (Reliance on a purported technical effect for inventive step (plau-
sibility)) foi proferido em 23-03-2023 pela Grande Camara de Recurso do EPO e
teve por objecto decidir sobre duas questes de direito que lhe foram submetidas
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pela Camara de Recurso, na sua decisio de 11-10-2021 (“decisdo de reenvio”)
no ambito do processo T 116/18, acima referido, em matéria relacionada com a
questao da prova do efeito técnico, no contexto da sindicincia da inventividade
por via do método problema-solugio.

A questdo surgiu num recurso contra uma decisao da Divisio de Oposi¢ao
que havia rejeitado uma oposicao contra uma patente europeia e foi sintetizada
do seguinte modo na decisdo de reenvio (ponto 11.1 da fundamentagao): “Apéds
o reconhecimento das suficiéncia descritiva e novidade, o préximo ponto a ser
avaliado foi o passo inventivo. Durante esta avaliacio, verificou-se que era neces-
sario submeter questoes a Grande Camara de Recurso sobre se provas que nao
fossem publicas antes da data de depdsito da patente em causa e (‘provas pés-
-publicadas’) poderiam ser tomadas em consideracio a luz da jurisprudéncia
das camaras”.

O reenvio para a Grande Camara de Recurso foi feito nos termos das dispo-
si¢oes conjugadas dos artigos 22°, n° 1, alinea a), e 112%, n° 1, alinea a), da CPE,
visando assegurar, como consta desta tltima norma, uma “aplica¢ao uniforme da
lei”, em matéria que foi considerado pela Camara de Recurso como envolvendo
“questoes de importancia fundamental”.

Foram as seguintes as questdes submetidas a decisio da Grande Camara de
Recurso:

“Se, para o reconhecimento da atividade inventiva, o titular da patente invocar um
efeito técnico e tiver apresentado provas, tais como dados experimentais, para provar
tal efeito, ndo tendo essas provas sido puiblicas antes da data de depésito da patente
em causa e tendo sido depositadas apds essa data (provas pés-publicadas):

“1) Deve aceitar-se uma exceg¢do ao principio da livre apreciagao da prova (v., por
exemplo, G 3/97, ponto 5 da fundamentacio, e G 1/12, ponto 31 da fundamentagio),
na medida em que as provas pos-publicadas devem ser ignoradas com o fundamento
de que a prova dos efeitos assenta exclusivamente nas provas pés-publicadas?

2. Em caso de resposta afirmativa (as provas pos-publicadas devem ser ignoradas
se a prova do efeito assentar exclusivamente nessas provas), podem as provas pds-
publicadas ser tomadas em consideracao se, com base nas informagdes constantes do
pedido de patente em causa ou no conhecimento geral comum, o perito na técnica a
data de depésito do pedido de patente em causa tivesse considerado o efeito plausivel
(plausibilidade ab initio)?

3.Se aresposta a primeira questdo for afirmativa (as provas pos-publicadas devem
ser ignoradas se a prova do efeito assentar exclusivamente nessas provas), podem
as provas pés-publicadas ser tidas em consideragdo se, com base nas informacdes

constantes do pedido de patente em causa ou no conhecimento geral comum, a pessoa
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qualificada a data do depésito do pedido de patente em causa ndo tivesse visto qualquer

razio para considerar o efeito implausivel (implausibilidade ab initio)?”

Aleitura das questoes apresentadas a Grande Camara de Recurso ndo pode ser
feita sem se considerar a situagdo concreta no quadro da qual elas sao formuladas
e que ¢ de que o titular da patente ter fundamentado a prova do efeito técnico,
apenas, em elementos probatérios pés-publicados.

Na decisdo de reenvio, trata-se de saber em que medida ¢ que a plausibili-
dade do efeito técnico, avaliada a partir dos elementos constantes da patente e
do conhecimento geral e comum a data do pedido, pode relevar para a conside-
racio desse efeito técnico no quadro da avaliagdo da inventividade. E tendo em
consideragdo o contexto dessa avaliacdo, é evidente que a questdo se colocava
especificamente no 4mbito da aplicacio do passo ¢) do método problema-solucio.

Cada uma das trés perguntas formuladas respeita a cada um dos critérios de
plausibilidade atras referidos (“nao plausibilidade”, “plausibilidade ab initio” e
“implausibilidade ab initio”).

Isso mesmo ¢ dito no ponto 14 (Conclusao) da decisao de reenvio:

“(...) As trés questdes de reenvio formuladas na decisdo do presente acérdio dizem
respeito as trés linhas jurisprudenciais acima referidas, a saber, se pode ser aplicado
algum padrio de plausibilidade (primeira questdo de reenvio) e, em caso afirma-
tivo, se deve ser aplicado um padrdo de plausibilidade ab initio (segunda questao de
reenvio) ou um padrao de implausibilidade ab initio (terceira questdo de reenvio). O
resultado de reenvio ¢ decisivo para o caso em apreco, uma vez que a questio de saber
se os elementos de prova D21 pés-publicados podem ser tidos em conta depende
desse resultado e que, além disso, como acima foi exposto, se for tido em conta, D21

¢ relevante para uma decisdo final sobre a atividade inventiva”.

A primeira questdo respeitava exclusivamente a saber se as provas pos-
-publicadas podiam ser o tnico meio de demonstragdo do efeito técnico, para
efeito da aplica¢do do método problema-solugdo. A questdo respeitava, afinal, a
saber, se apresentadas provas pds-publicadas para prova do efeito técnico, seria
dispensada, ou ndo, a plausibilidade desse efeito técnico em face do conteudo
do pedido de patente.

Quanto 4 segunda e terceira questoes, estas pressupdem uma resposta afir-
mativa 4 primeira (“as provas pés-publicadas devem ser ignoradas se a prova do
efeito assentar exclusivamente nessas provas”) e reportam-se a situagdo em que
se considere que a prova pés-produzida apenas pode ser considerada quando
complementada por um prévio juizo de plausibilidade - ou ndo implausibilidade
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- do efeito técnico, assente nas indicagdes constantes da patente e do conheci-
mento geral e comum a data do pedido.

Ou seja, essas duas perguntas (segunda e terceira) pressupdem que a questao
da plausibilidade deva ser resolvida (positiva ou negativamente) para avaliar
a possibilidade de as provas pés-publicadas serem admitidas. Essas perguntas
foram feitas para a situacao em que a Grande Camara afastasse o critério da “nao
plausibilidade”, ou seja, quando tivesse considerado relevante a consideragao da
plausibilidade como condi¢ao de admissao de provas pés-publicadas.

Em resumo, as trés questoes suscitadas pela cimara de reenvio estavam ligadas,
cada uma delas, a cada uma das trés correntes jurisprudenciais acima citadas rela-
tivas 4 importancia da plausibilidade do efeito técnico relativamente a admissi-
bilidade das provas pés-publicadas: plausibilidade ab initio, implausibilidade ab
initio e ndo plausibilidade.

De fora do questionario ficaram, pelo menos, um dos temas que a juris-
prudéncia anterior suscitava: (i) o de a plausibilidade do efeito técnico ndo
ser, pura e simplesmente relevante, no 4mbito do método problema-solugio,
bastando a sua identificacdo no texto da patente, como se defende, nomeada-
mente na T 0031/18 e (ii) o de a plausibilidade do efeito técnico ser suficiente
para a sua considera¢ao no método-problema solugao sem necessidade de prova
adicional.

b) Respostas da Grande CAmara de Recurso
b.1.) Desadequacao das respostas as questoes formuladas

A decisio da G 2/21 contém apenas dois segmentos decisorios nos quais se
contém as respostas da Grande Camara de Recurso as trés questoes colocadas
pela cimara de reenvio, com a seguinte teor:

“1. As provas apresentadas pelo requerente ou titular de uma patente para provar
um efeito técnico invocado para o reconhecimento da atividade inventiva do objeto
reivindicado ndo podem ser ignoradas pelo simples facto de tais provas, sobre as quais
assenta o efeito, nao terem sido publicas antes da data de depdsito da patente em causa
e terem sido apresentadas depois dessa data.

2. O requerente ou titular de uma patente pode invocar um efeito técnico para
efeitos de atividade inventiva se o perito na técnica, tendo em mente os conhecimentos
gerais comuns e com base no pedido tal como foi inicialmente apresentado, entender
esse efeito como sendo abrangido pelo ensinamento técnico e consubstanciado pela

mesma invengao originalmente divulgada”.
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Na sua literalidade, parece razoavelmente evidente que a Grande Camara de
Recurso nao respondeu, pelo menos expressamente, a nenhuma das questoes
que lhe foram colocadas pela cimara de reenvio.

Na verdade, quanto a primeira dessas questdes, a declara¢do de que as provas
p6s-publicadas “nao podem ser ignoradas pelo simples facto de tais provas, (...),
ndo terem sido publicas antes da data de depdsito da patente” ndo responde
literalmente a questao de saber se as mesmas “devem ser ignoradas com o
fundamento de que a prova dos efeitos assenta exclusivamente nas provas pos-
-publicadas”.

O que a camara de reenvio pretendia saber era, verdadeiramente, se as provas
pos-publicadas deveriam ser desconsideradas no caso em que o requerente da
patente, ou o seu titular, baseasse a demonstracio do efeito técnico invocado apenas
nessas provas. Estariamos, como a propria decisio de reenvio sublinhou, perante
a possibilidade de aplicagao do critério da “nao plausibilidade”, acima referido.

Ora, o que foi respondido foi, tao s6, que as provas pds-publicadas nao podem
ser desconsideradas pelo facto de o serem, ou seja, por terem sido apenas apre-
sentadas apos o pedido de patente. Porém, a questdo formulada pela cimara de
reenvio ndo se dirigia a uma tal resposta, até porque a mesma questao descon-
siderava, a contrario, a de saber se as provas pés-publicadas podiam ser tomadas
em consideragdo fora do caso em que nio fossem a tnica prova do efeito técnico.

As segunda e terceira questdes dependiam, como vimos anteriormente, da
resposta a primeira questao ter sido no sentido de que “as provas pés-publicadas
devem ser ignoradas se a prova do efeito assentar exclusivamente nessas provas’.
Alids, sé nessa circunstancia teriam verdadeiramente sentido essas duas questdes,
porque sé assim teria importincia a plausibilidade do efeito técnico, como um
principio de prova a complementar pela evidéncia pés-publicada.

Ora, ndo obstante a resposta negativa dada a primeira pergunta, a Grande
Camara de Recurso, optou por abordar as perguntas seguintes, embora tal nio
correspondesse ao que lhe tinha sido pedido. Fé-lo também por forma a ndo
responder diretamente as questoes colocadas nessas segunda e terceira perguntas.

Com efeito, em vez de tomar posi¢do sobre a dicotomia jurisprudencial
“plausibilidade ab initio”/ “implausibilidade ab initio”, no contexto da admissibi-
lidade das provas pés-publicadas, como lhe tinha sido perguntado pela cdmara
de reenvio, optou por uma incursao sobre o préprio conceito de plausibilidade,
o qual ndo estava em causa nas perguntas formuladas. Mas fé-lo numa forma que
desconsidera totalmente a constru¢io do pedido formulado na decisdo de reenvio.

Na verdade, a resposta da Grande Camara de Recurso foi no sentido de
declarar que o titular da patente pode prevalecer-se de um efeito técnico da
invengao quando “o perito na técnica, tendo em mente os conhecimentos gerais
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comuns e com base no pedido tal como foi inicialmente apresentado, obtiver esse
efeito como sendo abrangido pelo ensino técnico e consubstanciado pela mesma
invencao originalmente divulgada”.

Nada se diz sobre se a plausibilidade do efeito técnico, a partir do texto do
pedido de patente ¢ condi¢do para a admissibilidade de provas pds-publicadas
que era verdadeiramente o que estava em causa nas duas perguntas formuladas
pela cdmara de reenvio.

Ao nio responder as questdes que lhe foram colocadas pela cAmara de
reenvio, a Grande Camara afastou-se completamente do 4mbito desse reenvio,
nao tomando, assim, posi¢ao sobre qual das trés correntes jurisprudenciais em
causa (“ndo plausibilidade”, “plausibilidade ab initio” ou “implausibilidade ab
initio”) seria a por si adoptada. Ou seja, ndo cumpriu a finalidade de “assegurar
uma aplica¢do uniforme da lei” que lhe era imposta pelo art. 1122, n° 1, da CPE.

E certo que a Grande Camara de Recurso, na sua decisio nos termos do art.
1229, n® 1, alinea a), da CPE, ndo estava limitada nas suas respostas pela formu-
lagao textual das questdes formuladas pela cdmara de reenvio?. No entanto, ndo
se nos afigura curial que pudesse afastar-se tdo claramente da matéria sobre a
qual foi inquirida.

h.2.) Da admissibilidade da prova pés-publicada

O segmento decisério da G 2/21 contém, como vimos, duas proposigoes.

O contetido minimo da primeira proposigdo é o que resulta da sua literali-
dade, isto ¢, o de que as provas pés-publicadas sio admissiveis para prova do efeito
técnico, no quadro da averiguagio da inventividade de uma invengao.

Diga-se, desde logo, que, em nosso entender, o facto de a decisdo nao
mencionar a admissibilidade das provas pés-publicadas para apreciagao do efeito
técnico, no contexto da averiguagdo de outros requisitos de patenteabilidade para
além da inventividade — como seja o da suficiéncia descritiva — nao significa que o
critério adotado pela decisao nio seja aplicvel a essas situacoes. Aquela omissao
deriva da delimitagdo da questdo tal como foi colocada pela Camara de reenvio,
a qual ndo se reportava a outras situacoes para além daquela em que a prova do
efeito técnico se colocava no quadro da sindicancia da atividade inventiva. No
entanto, nao existe qualquer razao para que o principio estabelecido no nimero
1 da decisdo nao se aplique a todas as situacdes em que o requerente da patente
ou o seu titular tenham o énus de provar o efeito técnico da invengao protegida.

27 V. Case Law of the Boards of Appeal, cit. (V.B.2.3.1).
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Qual o ensinamento que poderemos retirar do primeiro inciso da decisao?

Aquela resposta significa aquilo que efetivamente nela se 1¢, isto ¢, que o facto
de a prova apresentada pelo requerente/titular da patente nio ser conhecida antes
do pedido da mesma patente nio constitui uma causa impeditiva de ser tida em
consideragdo. Trata-se de uma proposi¢ao puramente negativa, afastando um
possivel argumento sobre a admissibilidade intrinseca da dita prova, sem que
nenhuma luz se faga sobre as circunstancias em que essa prova pode ser tomada
em consideracio para demonstragio do efeito técnico da invengao.

O fundamento para aquela conclusdo encontrou-o a Grande Camara de
Recurso no “principio da livre apreciagao da prova”, conforme resulta dos n 89
e 90 da fundamentagio.

Para a Grande Cémara, o principio da livre apreciagdo da prova radica no
proprio principio do due process, na vertente do direito ao contraditério, ou seja,
no “direito de apresentar prova de forma adequada”. Quer dizer, a base da decisao
estd em que nao pode, em geral, ser vedado ao julgador fundar as suas decisdes
em provas pés-publicadas, nem aquele sobre quem incumba o 6nus da prova
pode ser impedido de as apresentar.

Mas a formulag¢io adotada pela Grande Cdmara suscita novas duvidas de inter-
pretagdo. A primeira delas e a mais relevante ¢ a que se levanta quanto ao signi-
ficado da expressdo “ndo podem ser ignoradas” constante da primeira resposta.

Sabendo-se que a discussao jurisprudencial anterior se situava nio sé em
saber se as provas pds-publicadas podiam ser tomadas em conta pelo decisor,
mas também, sobretudo, se apenas o poderiam ser em complemento de evidén-
cias constantes da propria patente, a G 2/21 ndo toma, como vimos, uma posigao
expressa sobre o0 assunto.

A primeira resposta podera, no entanto, ser entendida como uma abertura
implicita a aplicacdo do critério da “ndo plausibilidade”, em linha com a identi-
ficagdo da questdo subjacente feita na conclusdo da decisao de reenvio (ponto
14 da fundamentagio). Esse entendimento foi, também, o de alguma jurispru-
déncia das Camaras de Recurso, posterior & G 2/21. Veja-se, nesse sentido, p.e.,
as decisoes T 0728/21 e T 728/21.

No entanto, como veremos de seguida, estd longe de ser o Gnico entendi-
mento possivel.

Com efeito, podem encontrar-se na prépria fundamentacio da G 2/21 pistas,
obiter dicta, para um diferente entendimento sobre este tema. P.e., no n® 93 dos
fundamentos, pode ler-se:

“O padrio relevante para a aceitagdo de um suposto efeito técnico, ao se avaliar
se a matéria reivindicada envolve ou ndo uma atividade inventiva, diz respeito a

questdo de saber o que o perito na técnica, com o conhecimento geral € comum em
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mente, entenderia, na data de depésito do pedido, tal como originalmente deposi-
tado, como o ensinamento técnico da invencio reivindicada. O efeito técnico invo-
cado, mesmo numa fase posterior, deve ser abrangido por esse ensinamento técnico
e incorporar a mesma invengao, porque tal efeito nio altera a natureza da invengao

reivindicada”.

Parece, assim, que, no espirito dos decisores da G 2/21, estaria a ideia de que
as provas pés-produzidas no podiam ser rejeitadas pelo simples facto de o serem,
mas que nao poderiam servir de base Ginica para a prova do efeito técnico, se esse
efeito ndo estivesse abrangido pelo ensinamento técnico que, para o perito na
técnica, resultasse do pedido da patente tal como originalmente apresentado
conjugado com o conhecimento geral e comum & data do pedido. Ou seja, parece
decorrer daqui que, para os subscritores da G 2/21, a prova pés-produzida apenas
poderia fundar uma conclusio positiva sobre a efetividade do efeito técnico se,
do pedido de patente originalmente formulado, conjugado com a conhecimento
geral e comum, tal efeito técnico resultasse plausivel para o perito na técnica.

Seria, neste entendimento, a consagra¢ao da jurisprudéncia que acima mencio-
namos como integrando o Grupo I, chamado “plausibilidade ab initio”.

Porém, como acima referimos, a resposta da Grande Cimara a pergunta feita
pela Camara de reenvio tem de ser interpretada de acordo com o sentido que essa
Camara quis dar a sua pergunta e que a Grande Camara ndo alterou. E a Camara
de reenvio declarou, sem margem para duvidas, que a primeira pergunta era no
sentido de averiguar se a Grande Camara adotava ou ndo o critério da “ndo plau-
sibilidade”.

Cremos, assim, que a resposta da Grande Cimara a primeira pergunta deve
ser entendida como sufragando a tese da “ndo plausibilidade”, no contexto da
questdo da admissibilidade das provas pds-publicadas.

Veremos mais adiante as consequéncias produzidas na cadtica jurisprudéncia
que se seguiu a G 2/21 pela falta de adequagdo da resposta a pergunta feita.

h.3.) Do conceito de plausibilidade

A segunda decisao interpretativa da G 2/21 reza assim:

“Um requerente ou titular de patente pode basear-se num efeito técnico, para a
atividade inventiva, se o perito na técnica, tendo em mente os conhecimentos gerais
comuns e com base no pedido tal como foi originalmente apresentado, considerar
esse efeito como sendo abrangido pelo ensinamento técnico e consubstanciado pela

mesma invengao originalmente divulgada”.
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Desta formulagdo decorrem duas ideias fundamentais que contrariam certa
jurisprudéncia das cimaras de recurso do EPO: (i) a primeira é a de que o reque-
rente da patente ou o seu titular ndo tém o énus da demonstracio da viabilidade
do efeito técnico, bastando para o decisor que esse efeito técnico seja plausivel
para o perito na técnica, 4 luz dos elementos fornecidos pelo texto do pedido ou
da patente e do conhecimento geral e comum & data do pedido; (ii) a segunda,
também ao invés de certa jurisprudéncia, ¢ a de que para que o efeito técnico de
uma invencio seja considerado plausivel, ndo é exigido que a patente ou o pedido
contenham resultados experimentais, sendo suficiente que o perito na técnica,
munido do conhecimento geral e comum & data do pedido e tendo em conta os
ensinamentos derivados do pedido original de patente, depreenda que o efeito
técnico esta abrangido por esses ensinamentos e consubstanciado na invengao
constante desse pedido.

Esta segunda decisdo interpretativa constitui um passo no caminho da clari-
ficacdo relativamente & questao da “plausibilidade do efeito técnico”, de grande
importéncia quanto a seguranga juridica das posi¢des dos intervenientes no
processo de concessao e de sindicancia da validade das patentes.

Na verdade, esta decisao elimina o debate sobre o grau de intensidade exigivel
da prova experimental do efeito técnico, debate esse perturbado pela natural limi-
tacdo quanto a disponibilidade dessa prova na fase precoce da materializagdo das
invengdes em que tém lugar os pedidos de patente, na linha do que propugnavam
algumas decisoes das cimaras de recurso do EPO. Nomeadamente, afasta-se da
exigéncia de que o efeito técnico tenha de derivar “direta e inequivocamente”
do teor da patente, para poder ser tomado em considerac¢io, como se defendia
na decisdo que introduziu a questao, a “Salk Institute”.

Por outro lado, a G 2/21 adota um conceito lato de plausibilidade, baseado
na percegio que o perito na técnica tenha sobre a abrangéncia do efeito técnico
invocado pelos ensinamentos da patente e nao, necessariamente, sobre a efetiva
realidade desse efeito técnico. Trata-se de um raciocinio técnico substantiva-
mente diferente daquele que tradicionalmente concebia a jurisprudéncia mais
radicalmente defensora da “plausibilidade ab initio”, e, entendemos nés, muito
mais perto do préprio conceito comum de plausibilidade ou credibilidade.

E claro que a G 2/21 ndo sanou muitas das duvidas e desacordos que, na casuis-
tica, se suscitavam sobre a concretizagio do conceito de “plausibilidade do efeito
técnico”, passando a ser, no entanto, mais limitada a amplitude desse debate do
que o era antes desta decisdo uniformizadora.

O segundo segmento decisério tem também, a nosso ver, um outro efeito
que ¢é o de tornar irrelevantes as provas pds-produzidas sobre a efectividade do
efeito técnico quando este resulte plausivel do texto da patente, conjugado com
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o conhecimento geral e comum & data do pedido, nos termos estabelecidos nesse
segmento. No entanto, nao responde, pelo menos literalmente, a questao de saber
se um requerente ou titular de patente pode fundar a prova do efeito técnico
nas provas po6s-produzidas quando esse efeito técnico nao resulte plausivel nem
implausivel do teor da patente conjugado com o conhecimento geral e comum a
data do pedido. Em suma, a G 2/21 ndo dé resposta a terceira questao proposta
pela cimara de reenvio.

E, porém, possivel, uma interpretagio da G 2/21 no sentido de acolher a tese
da “implausibilidade ab initio”, que, como veremos, foi adotada por alguma juris-
prudéncia subsequente a essa decisdo. Com efeito, é possivel entender que o
segundo segmento decisério tem um contetido meramente exemplificativo, no
sentido em que ndo visa limitar a possibilidade do titular ou do requerente da
patente se prevalecer de um certo efeito técnico que seja provado por evidéncia
pos-publicada e que nao resulte implausivel do teor da patente, conjugado com
o conhecimento geral e comum. Para tal interpreta¢ao concorreria um entendi-
mento da primeira resposta, que perfilhamos, no sentido de que a mesma confe-
riria admissibilidade a prova pés-publicada, independentemente da verificagao
da plausibilidade do efeito técnico tal como definido na segunda resposta.

¢) Do efeito substantivo da plausibilidade na Decisao G 2/21

Como acima se referiu, resulta inequivocamente do texto da G 2/21 que as
questdes colocadas a Grande Camara de Recurso ndo respeitavam a indagagao da
funcdo substantiva da demonstracio do efeito técnico ou da sua plausibilidade,
no quadro da concessao de uma patente ou da averiguacio da sua validade, mas
apenas a admissibilidade de um meio de prova (prova pés-publicada) relativa a
esse efeito técnico, “para o reconhecimento do passo inventivo”.

Nesse sentido, refere no ponto 71 da fundamentacio:

“(...) ao analisar a jurisprudéncia mais pormenorizadamente e independente-
mente das terminologias conceptuais a que as perguntas 2 e 3 se referem como duas
abordagens de plausibilidade distintas, a Grande Camara entende, com base na juris-
prudéncia das cimaras de recurso como base assente, que a questdo central reside na
questdo de saber aquilo que o perito na técnica, com o conhecimento geral comum
em mente, entende na data de depdsito do pedido como originalmente depositado

como o ensinamento técnico da invengao reivindicada”.

E neste contexto que a Grande Cimara afirma logo de seguida (ponto 72 dos
fundamentos):
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“Aplicando este entendimento as decisoes acima referidas, nao para as rever, mas
para tentar testar o entendimento da Grande Camara, a Grande Cimara estd conven-
cida de que o resultado em cada caso especifico ndo teria sido diferente da prépria
conclusdo da respetiva Cdmara de Recurso. Independentemente da utilizagdo do
conceito terminolégico de plausibilidade, as decis6es citadas parecem demonstrar que
a Camara de Recurso especifica se concentrou na questdo de saber se o efeito técnico
invocado pelo requerente ou titular da patente era ou nao derivdvel para o perito na
especialidade do ensinamento técnico dos documentos do pedido”.

Para a Grande Cimara de Recurso, a demonstragdo do efeito técnico ou a sua
plausibilidade nao surgem como condi¢io de patenteabilidade, mas antes como
questdes de natureza meramente instrumental (probatéria), independente do
efeito substantivo concreto dai decorrente.

A expressao “para o reconhecimento do passo inventivo” que constava da
decisdo de reenvio e que veio a constar também da G 2/21, reportava-se apenas a
funcao adjetiva daquela prova, no quadro de um dos passos do método problema-
-soluc¢do, conforme decorre do texto da decisdo de reenvio, como acima salien-
tamos.

Em conformidade, a Decisido G 2/21 da Grande Camara de Recurso nio toma
posicdo auténoma sobre os efeitos materiais da plausibilidade do efeito técnico
da invencao reivindicada em relagao a sindicancia da sua patenteabilidade ou da
validade das patentes. Ela concentra-se na anélise da jurisprudéncia divergente
sobre as provas do efeito técnico ou da sua plausibilidade ou sobre os raciocinios
subjacentes a essa actividade probatéria, emitindo a final orientagdes exclusiva-
mente sobre essa matéria.

Porém, no decorrer da incursao que faz sobre a jurisprudéncia das Camaras
de Recurso, ainda que obiter dictum, deixa algumas ideias sobre a sua posigdo
no que respeita a0 modo como a plausibilidade do efeito técnico da invengao
pode influenciar decisdes relativas a verificacao de dois dos pressupostos de que
depende a concessao e a validade das patentes: a inventividade e a suficiéncia
descritiva. E aqui reside, a nosso ver, o maior contributo da G 2/21 para a clari-
ficacdo das questdes deixadas em aberto pela jurisprudéncia anterior sobre a
matéria.

Desde logo e sobretudo, a G 2/21 afasta, de modo clarissimo, a ideia de que a
demonstragdo do efeito técnico da invengio ou a sua plausibilidade por via dos
elementos divulgados na patente constitua um requisito de patenteabilidade da
invencdo reivindicada ou de validade da patente que a proteja:

“A Grande Camara considera que a no¢ao conceptual inerente ao termo ‘plau-
sibilidade’, que ¢ frequentemente utilizado como tema genérico, ndo é uma distinta
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condi¢do de patenteabilidade e validade da patente, mas um critério para a confianca
num proposto efeito técnico (...)” (ponto 58 da Fundamentacio).

“A semelhanga da CPE, nenhum dos sistemas juridicos dos Estados contratantes
da CPE prevé um requisito explicito de patenteabilidade para aquilo que a decisdo de
reenvio discute e aborda com o que é referido nas questées 2 e 3 sob o termo ‘plausi-

bilidade” (“Conclusdo Intermédia”) (ponto 86 da Fundamentagao).

E, depois de extensa incursao pela jurisprudéncia das Camaras de Recurso do
EPO e dos tribunais nacionais que se pronunciaram sobre a produgao de prova
documental pds-publicada e sobre a relevancia da plausibilidade do efeito técnico
no quadro da averiguagao da patenteabilidade das invengdes ou da validade das
patentes concedidas, a G 2/21 conclui lapidarmente:

“O termo ‘plausibilidade’ que se encontra na jurisprudéncia das Camaras de
Recurso e invocado pela Camara de reenvio nas questdes 2 e 3 do pedido de reenvio,
bem como os respetivos motivos, ndo constitui um conceito juridico distinto nem
um requisito especifico do direito das patentes nos termos da CPE, em especial dos
artigos 56° e 83¢ da CPE. Em vez disso, descreve uma expressao genérica apreendida
pela jurisprudéncia das Cdmaras de Recurso, por alguns tribunais nacionais e pelos
utilizadores do sistema europeu de patentes” (“Consideragoes conclusivas”) (ponto
92 dos fundamentos).

A perentoria e reiterada declaracio de que a plausibilidade (e, por maioria
de razdo, a prova) do efeito técnico da inven¢iao ndo constitui um requisito de
patenteabilidade da invencao ou de suficiéncia descritiva da patente, nos termos,
respetivamente dos artigos 56° e 83% da CPE, constitui a nosso ver o principal
apport da G 2/21 para a clarificacio das questoes emergentes da — um tanto desor-
denada —jurisprudéncia anterior do EPO.

E ela p6e termo a uma certa corrente contraria (v.g. T 1329/04, T 609/02 e
T 1701/11), que defendia, p.e., que o juizo de plausibilidade do efeito técnico da
invencao reivindicada, obtido a partir dos elementos fornecidos pela patente, era
condicdo sine qua non da confirmagao do passo inventivo.

Mas, afinal, qual ¢, para a G 2/21, a fun¢do da demonstragio da realidade do
efeito técnico da invengdo ou da sua plausibilidade, no contexto do exame da
patenteabilidade da invengdo ou no quadro da verificagao da validade de uma
patente?

Encontramos em varias passagens da fundamentagao da G 2/21 (novamente
obiter dicta), indicagbes sobre os entendimentos da Grande Camara de Recurso
acerca desta matéria.
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P.e., nos pontos 22 a 26 da fundamentagio, a G 2/21 refere-se ao método
problema-solugdo usado para a averiguacio da inventividade das invengdes colo-
cando a funcio da plausibilidade do efeito técnico ao servi¢o (instrumental) da
utilizacdo de um dos passos desse método:

“O passo c), que ¢ o mais relevante no contexto do presente reenvio, exige que,
a fim de determinar o problema técnico objetivo, os resultados técnicos e os efeitos
alcangados pela invengao reivindicada em comparagdo com a técnica anterior mais
préxima sejam avaliados. De acordo com a jurisprudéncia constante das Cdmaras de
Recurso®, cabe ao requerente ou titular da patente demonstrar devidamente que as
alegadas vantagens da invencdo reivindicada foram alcancadas com éxito”.

Esta afirmacdo tem de ser lida em conjunto com outra contida nos pontos
58 e 59 da fundamentacdo de que a “nogdo conceptual” de plausibilidade “ndo
constitui uma excec¢do especifica ao principio da livre apreciagio da prova, mas
sim de uma afirmagao de facto e de algo que o requerente ou titular de uma
patente deve demonstrar para invocar validamente um efeito técnico alegado,
porém contestado”.

Fora do contexto do passo ¢) do método problema-solu¢io, nio se encontra
na G 2/21 qualquer outra indicagdo sobre a utilidade da plausibilidade do efeito
técnico da invengao, no contexto da averiguacao do requisito de inventividade.
No entanto, neste contexto, aquela utilidade apenas sera relevante na mesma
averiguagdo quando for utilizado o método problema-solu¢io, que, como vimos
anteriormente, sendo o método mais usual, nao é considerado como necessario
pela jurisprudéncia das Cadmaras de Recurso do EPO.

Por outro lado, a G 2/21 parece defender que a plausibilidade do efeito técnico
s6 serd exigida ao requerente ou titular da patente se tal efeito for contestado.
Isto ¢, paraa G 2/21, o efeito técnico invocado na patente ou no respetivo pedido
deverd ser tomado em consideragao pelo decisor (examinador, divisao de oposigao
ou Camara de Recurso ou tribunal), no quadro do método problema solucio, para
adeterminacio do problema técnico objetivo, a menos que tal efeito técnico tenha
sido contestado e o énus da prova incumba ao requerente ou titular da patente.

Este entendimento, que parece transparecer, do texto da G 2/21, poderia
conduzir a conclusdo de que o efeito técnico invocado na patente deveria ser
usado na determinacgdo do problema técnico objetivo, no quadro do método
problema-solugio, sem necessidade de melhor prova, a menos que o mesmo fosse
fundadamente contestado, como sendo impossivel ou implausivel.

8 V. Case Law of the Boards of Appeal, cit., 1.D.4.2, e as decisdes ai previstas.
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Em matéria de sindicAncia da suficiéncia descritiva, a Grande CAmara, nio
obstante nao abordar as questoes que lhe haviam sido submetidas pela Camara
de reenvio®, nao deixou de abordar en passant a questao.

No ponto 74 da fundamentagio, a Grande Camara de Recurso opina no sentido
de que, nos casos em que um determinado efeito técnico constitua uma carac-
teristica da reivindicagdo, p.e., numa reivindicacao de segundo uso terapéutico,
a questao de saber se esse efeito estd demonstrado ¢ uma questao de suficiéncia
descritiva nos termos do art. 83 da CPE. E acrescenta: “Por conseguinte, uma
vez que o objeto das reivindica¢oes de segundo uso terapéutico se limita geral-
mente a um agente terapéutico conhecido para utilizacado numa nova aplicagio
terapéutica, é necessario que a patente, a data do seu depdsito, torne credivel
que o agente terapéutico conhecido, ou seja, o produto, seja adequado para a
alegada aplicacdo terapéutica. Na sua decisao G 2/08, a Grande Céamara explicou
o contexto juridico e histérico das reivindica¢des chamadas de uso terapéutico.

Apds visitar a jurisprudéncia das Camaras de Recurso que considerou a
plausibilidade do efeito técnico como uma condi¢io de suficiéncia descritiva
nos termos do art. 83% da CPE, nos casos em que o efeito técnico surja como um
elemento funcional da prépria reivindicacio a G 2/21 (ponto 77 da fundamen-
tacdo) refere o seguinte:

“As conclusoes fundamentadas das Camaras de Recurso, nas decisoes acima
referidas, deixam claro que o dmbito do recurso a provas pos-publicadas ¢ muito mais
exigente em termos de suficiéncia descritiva (artigo 83° da CPE) do que a situagio
relativa a inventividade (artigo 56° da CPE). A fim de satisfazer o requisito de que
a descricdo da invengdo seja suficientemente clara e completa para que possa ser
realizada pelo perito na técnica, a prova de um alegado efeito terapéutico tem de ser
fornecida no pedido tal como foi apresentado, em especial se, na auséncia de dados
experimentais no pedido apresentado, ndo for credivel para o perito na técnica que
o efeito terapéutico seja alcan¢ado. Uma lacuna a este respeito nao pode ser sanada
por provas pés-publicadas”.

Ou seja, a G 2/21, no ponto 77 da fundamentagio, parece também tender,
agora a propésito da suficiéncia descritiva, no quadro deste tipo de patentes, no
sentido da “implausibilidade ab initio”, embora com certa dose de ambiguidade.

Fica, porém, em aberto a questdo de saber como ¢ que, no entendimento da
G 2/21, a questdo da plausibilidade do efeito técnico impacta na averiguagao da
suficiéncia descritiva, como requisito da concessio e da validade da patente. E que,

» Vide pontos 10 a 12 da fundamentacio da G 2/21.
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se, por um lado, a G 2/21 parece adotar o entendimento, sufragado por alguma
jurisprudéncia, de que a plausibilidade do efeito técnico, pelo menos nas reivindi-
cacdes contendo elementos funcionais, ¢ condigao da suficiéncia descritiva e, em
consequéncia, requisito de concessao e de validade da patente, tal entendimento
choca frontalmente com as declaracdes claras e inequivocas contidas nessa mesma
decisdo no sentido de que a plausibilidade do efeito técnico nao constituiu um
requisito de patenteabilidade ou de validade, nos termos do artigo 83¢ da CPE.

5. Jurisprudéncia Pds G 2/21
5.1.AT116/18

Na jurisprudéncia das Camaras de Recurso emitida ap6s a G 2/21 avulta, natu-
ralmente, a decisdo proferida em 28-07-23 pela Camara de Recurso no processo
(T 116/18-2023) que originou o processo de reenvio G 2/21.

Do n?11.1 da fundamentacio da T 116/18-2023 pode concluir-se que decorreria
da G 2/21 que a demonstragio do efeito técnico da invengio ou da sua plausibili-
dade, na data do pedido, seria sempre necessaria, 0 que, sem ser expressamente
dito, arvoraria tal demonstragdo num verdadeiro requisito de patenteabilidade.
Nio nos parece, porém, que a G 2/21 consinta tal interpretacio, ja que, como
atrds se disse, essa decisdo a repudia expressa e reiteradamente.

Mas, mais a frente (n° 11.3.2 dos fundamentos), a T 116/18-2023 ao inter-
rogar-se sobre as razdes que teriam levado a Grande Cémara de Recurso a nio
se reportar, no n®2 da parte deciséria da G 2/21, a nenhum dos padrdes de “plau-
sibilidade” atras mencionados®, acaba por concluir que “o que importa ¢ que,
ao decidir se um requerente ou titular de uma patente pode invocar um alegado
efeito técnico para a atividade inventiva, ¢ o(s) requisito(s) definido(s) pela
Grande Cdmara na decisdo n® 2 que tem de ser aplicado, em vez de simplesmente
utilizar qualquer raciocinio desenvolvido na jurisprudéncia anterior em matéria
de plausibilidade”.

Ou seja, afigura-se-nos que, tal como nés, a T 116/18-2023, considera que
o segundo segmento decisivo da G 2/21, apenas se reporta ao modo de avaliar
a plausibilidade de um efeito técnico, qualquer que seja o efeito para o qual se
utiliza essa avaliagdo, ndo solucionando a questao de saber quais as consequéncias
substantivas da resposta negativa resultante dessa avaliacio.

» «

3 “plausibilidade ab initio”, “implausibilidade ab initio” e “nao plausibidade”.
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A conclusio final da T 116/18, expressa no ponto 11.14 dos fundamentos,
foi a de que o requisito ii) da decisdo n°2, ou seja, o de que “o efeito deve ser
considerado como sendo consubstanciado pela mesma invencgao originalmente
divulgada”, “estara preenchido, a menos que o perito na técnica, tendo em mente
o conhecimento geral e comum a data do depésito e com base no pedido tal como
foi apresentado, tenha razoes legitimas para duvidar da possibilidade de o alegado
efeito técnico ser alcangado com o objeto reivindicado. Para que o requisito ii)
seja satisfeito, ndo ¢ necessariamente necessaria uma prova experimental do
alegado efeito técnico ou uma declarago verbal positiva no pedido apresentado”.

Para esta conclusio a T 116/18-2023 funda-se, nomeadamente no argumento
constante do ponto 60 da fundamentacio da G 2/21 onde se afirma lapidarmente
o ébvio, isto ¢, “que a CPE ndo exigia qualquer prova experimental para a paten-
teabilidade e [...] que a divulgagdo de dados experimentais ou de resultados no
pedido, tal como apresentados e/ou elementos de prova pés-publicados, nem
sempre era necessaria para estabelecer que o objeto reivindicado resolvia o
problema técnico objetivo”.

Em resumo, a decisao T 116/18-23 adotou o critério designado acima como o
de “implausibilidade ab initio” na sua mais ampla formula¢ao, que entendeu dever
ser retirado, como o preferido, da G 2/21.

5.2. Outras decisdes pds-G 2/21

Poder-se-a dizer que a G 2/21 fez luz sobre alguns aspetos que alimentavam
uma jurisprudéncia contraditéria das Camaras de Recurso do EPO que a precedeu,
o que veio influenciar o seu desenvolvimento futuro. P.e., ndo mais se defendeu,
nessa jurisprudéncia, que a falta de prova da realidade do efeito técnico de uma
inven¢ao conduziria ipso facto a negagao da inventividade.

Por outro lado, foi adotada, pela mesma jurisprudéncia, uma visdo menos
exigente no que respeita ao conceito de “plausibilidade do efeito técnico”, afas-
tando-a, pensamos que definitivamente, da exigéncia de prova experimental e
aproximando-a do conceito de percegio genérica por parte do perito na técnica,
conforme a segunda resposta da G 2/21.

Mas, no mais, a jurisprudéncia das Camaras de Recurso pds-G 2/21 que
sucedeu a T 116/18 (2023) continua muito dividida, refletindo as contradigoes e
ambiguidades que atrds detetdmos naquela decisao da Grande Cimara.

31 Conceito definido no ponto 11.11 da T 116/18.
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Das decisoes posteriores a T 116/18 (2023), adotaram o critério da implausi-
bilidade ab initio as seguintes: T 0364/22, de 04-06-2024 (Ponto 1.4.4 da funda-
mentagio), T 1732/21, de 12-01-2024 (ponto 6.7 da fundamentacio), T 0601/22,
de 09-07-2024 (ponto 6.4.4 da fundamentagdo). Mas esse critério é rejeitado,
em sede de aplicacdo do art. 83° da CPE, pela T 0552/22, de 19-09-2023 (ponto
25 da fundamentacio).

Outras, pelo contrario, aderiram a tese da plausabilidade ab initio, como
ocorre com a T1394/21, de 25-04-2023 (ponto 3.3.1 da fundamentagdo), com as
T 1445/21, de 20-06-2023 (ponto 2.8 da fundamentagdo), T 1525/19, de 14-01-
2020 (ponto 7.3.5 da fundamentagio), T 1354/23, de 14-05-2024 (ponto 3.5.8 da
fundamentagio), T 0318/22, de 09-09-2024 (pontos 4.5.8 a 4.5.10 da fundamen-
tacdo), T 1602/21, de 25-07-2024 (ponto 36 da fundamentagdo), T 0228/23, de
24-09-2024 (pontos 4.3.7 e 4.3.8 da fundamentacio), T 0314/20, de 16-11-2023,
T 979/23 (ponto 30. da fundamentacio).

Porém, para a T 2086/21, de 14-05-2024 (ponto 3.3.18 da fundamentagio),
a plausibilidade do efeito técnico basta-se com a divulgacdo desse efeito e com
a sua explicacdo na patente. Para a T 1354/23 (ponto 3.5.8 da fundamentagio)
o efeito técnico divulgado no pedido deve ser tomado em consideragio quando
nio contestado pelo oponente.

Na T 2465/19, de 13-07-2023, (ponto 5.3.1 da fundamentacio), adotou-se o
critério da plausibilidade ab initio, numa versao mais generosa, em que se dispensa
mesmo qualquer referéncia ao problema técnico na descrigao. Pelo contrario, na
T 0258/21, de 24-07-2023 (ponto 1.3.3 da fundamentacdo), considerou-se que
um efeito técnico que ndo esteja referido no pedido originalmente submetido
nao podera ser considerado na avaliagdo da inventividade.

Na T 0728/21, de 16-11-2023 (ponto 2.2 da fundamentagdo), adotou-se um
critério pouco exigente quanto a plausibilidade do efeito técnico, bastando que
a descricdo o refira, aproximando-o da tese da “ndo plausibilidade”. Esta tese ¢é,
no entanto, afastada pela T 0025/20, de 11-01-2024 (ponto 8 da fundamentagio).

Mas ja na T 1045/21, de 05-09-2023 (ponto 1.3.2 da fundamentagio), aban-
donou-se o critério da plausibilidade para exigir que o requerente da patente faga
prova efetiva da realidade do efeito técnico.

A jurisprudéncia posterior a T 116/18 parece undnime quanto a considerar
que a G 2/21 exige a prova do efeito técnico no quadro da sindicincia da sufici-
éncia descritiva (art. 83° da CPE), no que se refere as patentes de segundo uso
terapéutico ou outras que contenham nas reivindicagées elementos de natu-
reza funcional. Neste caso, incluem-se a T 2790/17, de 06-11-2023 (ponto 2.3
da fundamentagdo), a T 1210/20, de 30-11-2023 (ponto 47 da fundamentagio),
a T 0843/22, de 07-02-2024 (ponto 27. da fundamentagio) e a T 0197/22, de
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22-03-2024. A prova do efeito técnico poderd, no entanto, ser feita através de
mera explicagdo tedrica ou mecanicista ou com base no conhecimento geral e
comum como se afirma, obiter dictum, na T 0853/22, de 07-02-2024 (ponto 23 da
fundamentacdo), na T 0979/23, de 01-10-2024 (ponto 14 da fundamentacio). A
T 0294/20, de 26-10-2023 (ponto 6 da fundamentagio), no entanto, defende que
o nivel de prova exigivel quanto ao efeito técnico deve ser compativel com as difi-
culdades na redacio da patente derivadas do estado precoce da investigacao que
normalmente se verifica no momento da apresentacio do pedido. A T 2027/22,
de 01-10-2024 confirma (ponto 3.3 da fundamentagdo) que a demonstragio
do efeito técnico nao ¢ necessaria para fundamentar a suficiéncia descritiva em
patentes que nao sejam de uso terapéutico.

Porém, na T 1779/21, de 19-12-2023 (ponto 2. da fundamentacdo) a fasquia
parece mais baixa ao exigir-se apenas a credibilidade do efeito técnico e ndo a
sua prova.

Mas na T 1796/22, de 26-09-2023 (ponto 24. da fundamentacdo), a Camara
de Recurso relembra que, segundo a G 2/21, a plausibilidade ndo constitui um
requisito de inventividade ou de suficiéncia descritiva.

6. Concluséo

Em resumo, poder-se-d considerar, que apds a G 2/21 a jurisprudéncia das
Camaras de Recurso do EPO deixou de considerar a prova ou a plausibilidade
do efeito técnico da inveng¢ao como um requisito de patenteabilidade nos termos
do art. 83° da CPE (inventividade) e adotou um quadro conceptual de menor
exigéncia quanto a evidéncia do efeito técnico ou a sua plausibilidade. Mas a
conclusdo a retirar é, também, a de que a G 2/21 ndo atingiu, nem na doutrina
dela emanada nem da prética posterior das Camaras de Recurso do EPO, o seu
objetivo legalmente estabelecido, ou seja, ndo logrou uniformizar o conceito de
plausibilidade do efeito técnico nem o entendimento da funcio desse conceito
no contexto da avaliacdo da patenteabilidade das invengdes.

20/09/2025
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