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Prefdcio

A publicagdo deste Guia de Propriedade Intelec-
tual vem romper com a tradig¢do de que todas as
publicacdes sobre esta matéria sdo textos essen-
cialmente juridicos, sobre interpretacdo

dos diversos diplomas legais.

E neste contexto que entendo o convite que me foi
dirigido, e que aceitei com grande satisfacao
institucional e orgulho pessoal, para prefaciar

o Guia de Propriedade Intelectual, produzido pelas
institui¢des que fazem parte do projecto GAPI 2.0.
Fui, no dealbar do Século XXI, uma das respon-
saveis pelo lancamento em Portugal de uma Rede
de Gabinetes de Apoio a Promocao da Propriedade
Industrial, conhecida como Rede GAPI. Desde essa
época, tenho “vivido” o seu crescimento e consoli-
dagdo assistindo a sua actuagao determinante no
sistema nacional de propriedade industrial.

Os GAPI e as entidades que os acolhem (Universi-
dades, Centros Tecnologicos e Associagdes), para
além de serem uma Marca reconhecida nacional
e internacionalmente tém sido um

dos principais parceiros estratégicos do INPI

ao longo da dltima década, partilhando o sucesso
da divulgacao do sistema da propriedade indus-
trial no nosso pais.

A publicagao deste Guia é, simbolicamente,

a concretizagao dos objectivos que todos almeja-
vamos aquela data - abordar a PI com uma lingua-
gem simples, proxima dos utilizadores,

sem deixar de ser rigorosa.

Aos GAPI em geral e aos que constituem

o projecto GAPI 2.0 em particular, os meus
parabéns pelo trabalho realizado e pela publica-
¢ao deste Guia de Propriedade Intelectual.

Leonor Trindade
Presidente do Conselho Directivo

do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
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Introducgdo:
o0 projecto gapi 2.0

Intellectual Property (IP): creations of the mind: inventions,
literary and artistic works, and symbols, names, images,
and designs used in commerce.

Fonte: World Intellectual Property Organization (WIPO), http://www.wipo.int/about-ip/en/

A TPédia é um guia de Propriedade Intelectual para empre-
sas, investigadores e empreendedores. Pretende-se que seja
de utilizagao facil, simples e efectiva.

O que pode encontrar aqui? Ferramentas e casos de estudo
que ajudem a valorizar o conhecimento, isto é, a transformar
ideias em Euros (ou noutra moeda qualquer...).

Este tem sido um dos objectivos da rede GAPI - Gabinetes

de Apoio a Promocao da Propriedade Industrial, criada em
inicio de 2002, ao abrigo de uma iniciativa publica

do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial,

que deu origem ao surgimento de 21 GAPI sedeados em
universidades, centros de 1&D, centros tecnolégicos

e outras organizacdes. E a partir desta rede que emerge

o projecto GAPI 2.0, com as finalidades de promocao

e valorizacdo do conhecimento gerado por empresas,
empreendedores e institui¢des do ensino superior e do sis-
tema cientifico e de fomento do empreendedorismo de base
tecnolégica, promovendo a utilizagdo do Sistema de Pro-
priedade Industrial junto dos referidos agentes econémicos.
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Este projecto é coordenado pelo Instituto Pedro Nunes

e conta com a participacdo da TecMinho - Associacao
Universidade - Empresa para o Desenvolvimento da Univer-
sidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade

da Beira Interior, Universidade de Coimbra, Universidade
de Evora, Universidade do Porto e Universidade

de Tras-os-Montes e Alto Douro.

O GAPI 2.0 teve inicio em Abril de 2009 e decorre

até Dezembro de 2011, com o apoio do Programa Operacio-
nal Factores de Competitividade - COMPETE.

A TPédia - Guia da Propriedade Intelectual é, assim,

uma obra conjunta deste grupo de trabalho, mas onde cabe
destacar o contributo dos seguintes autores: José Ricardo
Aguilar (Instituto Pedro Nunes), Marco Sousa (TecMinho),
Joaquim Duarte Silva (Universidade de Evora),

Lucia Oliveira (Universidade de Aveiro), Dina Pereira
(Universidade da Beira Interior), Hugo Monteiro de
Queirés (Universidade do Porto), Laura Alho
(Universidade de Coimbra) e Carla Mascarenhas
(Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro).

Fica uma sugestio para o uso deste guia: MAOS-A-OBRA!

Carlos Cerqueira
Coordenador do Projecto GAPI 2.0
Instituto Pedro Nunes



Esguema da Obra

A presente obra tem como
finalidade acompanhar as trés
principais fases do processo
de producao e valorizacao
do conhecimento:
Investigacdo (Invengio), ok
Protecc¢ao @]

e Comercia’i’izagﬁo / Mercado. ;
Assim, estas trés fases sao
exploradas, através de eixos
tematicos que dao corpo

a cada uma delas.
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O Sistema apresentado tem por finalidade acompanhar

as trés fases principais do processo complexo

de producao e valoriza¢ao do conhecimento: Investigacao
(Invencao), Protec¢do e Mercado.

Com efeito, uma adequada gestdao do conhecimento numa dada
organizacao, seja uma empresa, uma universidade ou uma

instituicdo de I&D nao devera descurar o caminho complexo
que uma dada linha de investigagdo percorre desde a “ideia
luminosa” até um produto ou processo implementado no
mercado. .

Este caminho contempla varios procedimentos, acgoes

e momentos que podem ocorrer, a todo o tempo

e repetir-se ao longo do mesmo caminho.

O Sistema GAPI 2.0 visa, assim, em primeira linha, _
identifica-los e apresentar ao “gestor do conhecimento”
a melhor forma de os usar, maximizando as hipoteses

de sucesso na valorizagdo dos seus activos intelectuais.

Na primeira etapa — Invengio — observam-se alguns
aspectos essenciais a gestao dos passos preliminares

de um processo inovador, desde logo pela influéncia

que podem ter no futuro dos resultados gerados.

Na segunda étapa — Protec¢ao — elencam-se factores criticos
do sucesso da fase de tutela juridica dos resultados alcancados,
iniciando-se aqui também acg¢des visando

a certeza quanto a titularidade desses resultados

e ao seu potencial econémico.

Na tdltima etapa — Mercado — apresentam-se tarefas

e acgdes de manutencao e tutela dos direitos constituidos,
sendo esta a fase que se deseja que todos os processos
inovadores alcancem, ou seja, a introducao no mercado

e a geracdo de proveitos.

O presente Manual da PI visa justamente discorrer sobre estas
acgoes e procedimentos, dissecando-os em pormenor

e inserindo-os sistematicamente nas trés citadas fases.




OPTIMIZAR A GESTAD
DE PROPRIEDADE

SIS TEMA

D0S DIRE[TQS
INTELECTUAL

A [ voricio )

o0 |
 CONHECIMENTO



1. O que devo acautelar para assegurar a protec¢do dos meus
activos intelectuais?

Este eixo tem como principal finalidade salvaguardar o investi-
mento em I&D das organizagdes, protegendo os seus activos in-
telectuais em diversos contextos:

— Em relacdo a politica de visitas de terceiros as suas instala-
¢oes, sublinhando a necessidade de ter acordos-tipo de confiden-
cialidade com contetdo claro e prontos a ser assinados por to-
dos os elementos externos a organizagao;

— A importancia dos segredos industriais / know-how / trade se-
crets, enquanto informagodes detidas por uma organizag¢ao, ndo
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pertencentes ao dominio publico ou acessiveis, por vontade pro-
pria ou por acgdo do titular e com valor econémico proéprio;

— A relevancia da matéria relativa ao direito de autor, em parti-
cular a que respeita a proteccao de obras e criagdes intelectuais
do dominio literario, cientifico e artistico: livros, filmes, software
e bases de dados com caracter criativo;

— A utilidade dos Material Transfer Agreements (MTA), acordos
celebrados tipicamente quando uma unidade de investigacdo
necessita de um elemento dispendioso (por exemplo um rea-
gente, uma amostra quimica ou um animal de laboratério) para
prosseguir as suas experiéncias. Nesta altura, laboratérios farma-
céuticos ou empresas cedem de forma gratuita estes elementos,
mediante a assinatura de um MTA, que pode obrigar a determi-
nadas contrapartidas daquela cessdo, sendo necessaria uma ava-
liagdo cautelosa destes acordos, salvaguardando todas as partes;

— A figura do Spotter de tecnologia, enquanto prospector
interno de tecnologias promissoras, como facilitador na gestao
da producao do conhecimento, na gestao de ideias e consequen-
temente na avaliacdo das oportunidades de negocio;

— As questoes levantadas pelas invencdes laborais, em que
aregra geral consagra que o direito a patente pertence ao(s)
inventor(es) ou aos seus sucessores por qualquer titulo, mas que
jando se aplica no caso de invenc¢des desenvolvidas em execucao
de contrato de trabalho em que a actividade inventiva esteja
prevista; ainda, o regime especial relativo aos criadores de obras
como os programas de computador e as situa¢des ndo cobertas
pela legislagao, relativas a alunos e bolseiros.
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IPédia — Guia da Propriedade Intelectual

2. O que consigo obter a partir das bases de dados

de propriedade industrial?

Com as pesquisas em bases de dados pretende-se, desde logo,
evitar iniciar processos de investigacdo e desenvolvimento
sobre invencdes ja conhecidas ou divulgadas e que,
consequentemente, nao poderao ser protegidas através

do direito industrial.

Permite conhecer e avaliar o desenvolvimento tecnolégico

e oportunidades de negdcio, monitorizar concorrentes

e evitar infracgdes sobre direitos e invengdes protegidas. Nestas
pesquisas é importante conhecer as varias bases de dados
disponiveis, tais como a Espacenet, EPOline-Register Plus,
USPTO, Google Patents, WIPO, OEPM, INPI, e as varias técnicas
de pesquisa, através da Classificacdo Internacional de Patentes
(IPC) ou da Classificagdo Europeia (ECLA).

3. Como devo negociar os meus activos intelectuais?

Os direitos emergentes de patentes e demais activos intelectuais
(a Propriedade Intelectual - PI - lato sensu) podem ser
transmitidos, casos em que o direito industrial do titular passara
para um terceiro, que exercera sobre ele todos os poderes do
titular originario; ou ser objecto de licenga de exploracao, que é,
grosso modo, a autorizagdo de uso ou gozo conferida pelo titular
do direito a um terceiro para que este explore comercialmente

o direito em causa. E sdo intimeras as possibilidades

de combinacgdes destes dois modos de exploragdo comercial.
Como planear entdo um processo de negociagdo envolvendo todas
estas possibilidades? A complexidade de todos estes instrumentos
exige um profundo conhecimento dos respectivos mecanismos

de negociacdo para a obtengdo do melhor negdcio possivel.
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Conteudos / Eixos tematicos

4. Quais sdo os modelos de avaliac¢do de tecnologias

mais adequados?

As ideias que podem ser protegidas através da PI tém
normalmente mais hipdteses de gerar interesse comercial.
Mas como avaliar convenientemente o valor de uma dada
tecnologia? Pelo seu custo? Pelo valor de mercado? Ou pela
expectativa dos rendimentos futuros? Obviamente, cada caso
é um caso e o “truque” estd em escolher a op¢do mas adequada
a cada tecnologia.

5. O que sdo os pré-diagnosticos de propriedade industrial?
Qual a sua finalidade?
Os pré-diagnosticos

em propriedade
industrial permitem
dotar as empresas de um
instrumento qualitativo
para inferir o impacto

da propriedade industrial
na competitividade

da entidade, com base nas
mais-valias que a PI pode
gerar; por outro lado,
identificar competéncias,
actores e custos associados a proteccdo da PI. Existem varios
conceitos associados a valorizagdo que atestam a vantagem

do modelo sugerido, como por exemplo, acordos

de confidencialidade, activos intangiveis e a sua avaliacao,
Patent intelligence, transferéncia de conhecimento, transferéncia
de tecnologia e vigilancia tecnologica.
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INTRODUCAO — CONTEXTO

A exploracgao deste tema no ambito da presente publicacao
tem uma finalidade precisamente identificada: evitar que seja colo-
cado em causa o esforco e investimento em I&D das organizagdes
(entendidas no sentido mais lato, compreendendo empresas, ins-
tituicdes de 1&D, universidades, entre outras) desde o inicio do
processo conducente a obten¢do de uma invencao, até a sua efec-
tiva proteccao.

Com efeito, um comprovado aumento sustentado do investi-
mento em I&D das empresas e institui¢des de I&D em Portugal,
conforme os dados do Inquérito ao Potencial Cientifico e Tecno-
l6gico Nacional (IPCTN) referente a 2008, segundo os quais a des-
pesa total em I&D dos operadores econdémicos domiciliados em
Portugal correspondeu a 1,51% do PIB nacional (ou 2.513 milhoes
de Euros), convoca uma especial atengdo para a tematica geral da
protecgdo dos activos intelectuais emergentes destas actividades.

Concretizando, as regras relativas a novidade de toda a matéria
a reivindicar num pedido de patente, estabelecidas desde logo
nos artigos 55° e 56° do Codigo da Propriedade Industrial Portu-
gués (e que encontram semelhancas nos demais ordenamentos
internacionais), implicam que nédo possa ser divulgada a matéria
a proteger antes da data daquele pedido (salvo contadas excep¢des
e o regime especifico do pedido provisério de patente).

Por outro lado, perspectivando tecnologias de rapida obsoles-
céncia, em que o tempo de chegada ao mercado e o facto de ser
efectivamente o primeiro operador a oferecer uma dada tecnologia

é, muitas vezes, o factor decisivo para o sUcCessoO da exploracao”
M —

dessg ;ecnologia.

Ainda, todos aqueles activos intelectuais que, pela sua natureza,
estdo excluidos da patenteabilidade ou cuja opgao estratégica, em
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termos de protecgdo, ndo passa pela sua protec¢do nesta sede,
antes pela sua conservagao como segredos de negdcio ou segredos
industriais.

Confere-se, assim, total crédito ao velho jargdo segundo o qual
“o segredo é a alma do negdcio”.

Assim, os agentes responsaveis pela gestdo de qualquer organi-
zacdo que se dedique a actividades de I&D devem acautelar em
permanéncia esta realidade: a salvaguarda dos seus activos inte-
lectuais, especialmente face a terceiras entidades que com eles
contactam, em diversos contextos, tais como parcerias de I&D,
simples visitas exploratorias, avaliagdes tecnologicas, entre outros
potenciais eventos.

Esta obrigacdo de garantir a seguranca dos activos intelectu-
ais faz-se tanto mediante a adequada gestdao das comunicacdes da
organizacdo, em especial contra intrusdes de terceiros; pela sal-
vaguarda contratual de deveres estritos de confidencialidade com
todos os colaboradores (trabalhadores, prestadores de servicos
e quaisquer outros colaboradores pontuais); como ainda pela cele-
bracgéo, caso a caso, de acordos de confidencialidade com todos os
terceiros, pessoas singulares ou colectivas, que tenham necessida-
de de ter acesso a informacgao reservada pertencente a organizagao.

OLITICA DE VISITAS A EMPRESAS/|
ESPACOS DE 1&D E'ESPACOS RESTRITOS

P (gestio da confidencialidade) 1

E hoje pacificamente aceite em organizacdes que se dedi-
quem a actividades de natureza tecnolégica o estabelecimento de
procedimentos relativos as visitas de terceiros as suas instalagdes,
especialmente aquelas dedicadas a trabalhos de I&D.

31



IPédia — Guia da Propriedade Intelectual

Em certos casos, tais procedimentos fazem inclusivamente parte
das politicas da Qualidade em vigor ao nivel interno.

Com efeito, num mundo de feroz competi¢cdo entre os opera-
dores econdmicos, devem ser considerados e exercitados todos
os procedimentos tendentes a garantir a salvaguarda dos activos
intelectuais das organizacdes.

Em conformidade, preconiza-se a existéncia de templates ou
acordos-tipo de confidencialidade, cujo contetido esteja ja fi-
xado e pronto a ser assinado por todos os visitantes externos
a organizacao.

Dentro destes templates, sugere-se a existéncia de dois tipos
de acordos de confidencialidade: unilateral, em que apenas uma
parte fica vinculada a este tipo de deveres (simples divulgacao de
informagdo) e bilateral, em que as partes necessitam de trocar
informacao e, logo, assegurar reciprocamente idénticos deveres
de sigilo.

Desta forma, estes acordos surgirdo como uma “regra” inter-
na e suscitardo menor celeuma ou desconfianga aos visitantes.
Até porque os acordos de confidencialidade sdo hoje em dia moeda
corrente nas relacdes tecnologicas e ndo podem ser entendidos
como qualquer tipo de presunc¢do de ma-fé, por um lado, ou como
uma burocracia ou um entrave negocial, por outro.

O clausulado tipico de um acordo de confidencialidade, para
além da obrigacdo central de garantia de sigilo sobre as informa-
¢oes conhecidas, deve ainda prever:

> A defini¢ao de tudo o que pode ser compreendido na nocao

de “informacdo” (identificando suportes dessa informagao);

- O motivo concreto que levou a divulgacdo (possivel colabo-

racgdo entre as partes, avaliacdo dos méritos de determinada
tecnologia, contactos exploratdrios visando a transmissdo ou
licenciamento de tecnologia, entre outros);
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A experiéncia de uma visita a uma empresa finlandesa
dedicada ao fabrico de maquinaria pesada para
exploracao mineira por parte de uma delegacao

portuguesa.

A chegada, o grupo de visitantes foi encaminhado para

um auditorio, onde recebeu um

.

briefing

de seguranga e foi “convidado” a assinar um acordo
de confidencialidadé e a deixar nesse espago os seus

telefones moveis e__quipefdos
com camaras fotograficas.
Dessa forma, o grupo pode com
toda a seguranca visitar

as instalagdes fabris e a zona
de testes de maquinaria, sem
que a empresa corresse o risco
de algum dos visitantes
recolher informacao relevante
sobre os projectos
tecnoloégicos

em curso.
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IPédia — Guia da Propriedade Intelectual

- Um prazo para o cumprimento da obrigagédo de sigilo
(em regra, fixado no intervalo entre 3 a 8 anos);

> A referéncia expressa ao facto da divulgagao realizada nao
criar qualquer direito privativo, licenca ou promessa de direi-
tos em beneficio do receptor quanto a matéria concretamente
transmitida e, em simultineo, confirmar a titularidade de
direitos de propriedade intelectual por parte do emissor;

> Uma mencgédo a que a celebragao deste acordo nao obriga as
partes no futuro a celebrar qualquer outro negdcio juridico;

> Um quadro de excep¢des a confidencialidade, desde logo para
toda a informagao pertencente ao dominio publico, tornada
publica pelo emissor ou cuja divulgagdo tenha sido por este
expressamente autorizada ou para aquela que o receptor prove
conhecer antecipadamente ao momento da divulgagao agora
em causa, entre outras causas excludentes da obrigacdo de
sigilo que o caso concreto convoque;

> A (sempre necessaria) mencgdo a responsabilidade civil
e criminal em que incorre o receptor no caso de violagdo da
obrigacdo de confidencialidade, eventualmente acompanhada
da fixacdo de uma clausula penal que fixe antecipadamente
o montante indemnizatdrio pela violacdo da obrigagdo em
causa.

Uma vantagem decisiva deste tipo de acordos resulta clara a partir
da leitura da alinea b) do n°1 do artigo 57° do Cddigo da Proprie-
dade Industrial:

“Divulgacgdes ndo oponiveis

1- Ndo prejudicam a novidade da invengdo:

a)(...)

b) As divulgacées resultantes de abuso evidente em relagdo ao in-

ventor ou ao seu sucessor por qualquer titulo, ...”
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1. O que devo acautelar para assegurar a protec¢cao dos meus activos intelectuais?

Acrescente-se, ainda, o teor da alinea a) do n°1 do Artigo 34° do
Cédigo da Propriedade Industrial:
“Anulabilidade
1 - As patentes, os modelos de utilidade e os registos sdo total ou
parcialmente anuldveis quando o titular ndo tiver direito a eles,
nomeadamente:
a) Quando o direito lhe ndo pertencer;

.)"

Com a mencdo a estes artigos, tem-se em vista reforcar o en-
tendimento segundo o qual a parte receptora ndo adquire, pelo
contacto com a informacao, qualquer direito adicional sobre ela,
nomeadamente o direito a obter protecgdo por direito de proprie-
dade industrial, quando tal informacao é conhecida sob a tutela
de um acordo de confidencialidade.

Assim, o titular de uma dada informacao que consubstancie uma
invencdo podera reagir contra um terceiro que tenha acedido a ela
apos ter celebrado um acordo de confidencialidade e tenha poste-
riormente encetado diligéncias para a sua protecgao; o titular da
dita informacdo podera, por exemplo, requerer a anula¢ido de um
eventual direito de patente ou de modelo de utilidade requerido
por esse terceiro. Sem embargo da responsabilidade civil e criminal
em que este sempre incorrera.
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O artigo 39°/2 do Acordo TRIPS (relativo a direitos de proprie-
dade intelectual relacionados com o Comércio, aprovado sob a égide
da Organizacdo Mundial do Comércio em 1994) e o artigo 318° do Co-
digo da Propriedade Industrial Portugués convergem na fixacdo de
notas definitdrias do que se entende por «Segredo Industrial»:

> Informagdes ou segredos de negbcio sob controlo do seu

titular;

> «Secretas », no sentido de ndo serem conhecidas ou facilmen-

te acessiveis;

- Com valor comercial proprio justamente por serem secretas;

> Objecto de diligéncias empreendidas pelo titular no sentido

de as manter secretas.

A terminologia usada na pratica varia entre Segredo Industrial,
Trade Secret ou Know-How (ou saber-fazer, numa acep¢do mais proxi-
ma dos conhecimentos industriais ou comerciais com valor proprio).

Em geral, consideram-se as informagdes detidas por uma orga-
nizacao, nao pertencentes ao dominio publico ou acessiveis, por
vontade ou por ac¢do do titular (tendo este tomado medidas concre-
tas neste sentido) e com valor econémico préprio.

Logo, informacgdes igualmente nio constantes de qualquer pedi-
do de patente publicado, que podem ser compostas por todo o tipo
de conhecimento ou experiéncia, processos, planos, instrugdes,
férmulas, listas, entre outros.

Os segredos industriais, assim definidos, podem constituir uma
alternativa ou serem complementares ao sistema de patentes.

Vejamos:

Uma alternativa a protec¢ao por patente, nomeadamente nos ca-
sos de tecnologias que carecem de um reduzido time to market, que
se tornam rapidamente obsoletas ou que se encontram legalmente

36

f OS SEGREDOS INDUSTRIAIS /KNOW-HOW/ TRADE SECRETS

Em 1977, na India, A época com um universo potencial
de 550 milhées de consumidores, a empresa Coca-Cola
abdicou da instalacao de uma fabrica local, atendendo
a que as leis nacionais obrigavam ao estabelecimento
de uma parceria com uma empresa indiana e a divulga
c¢ao compulsiva dos segredos industriais da empresa
americana. Ora, tratando-se de um dos segredos mais
bem guardados de sempre, relativo a « receita »

de fabrico da famosa bebida, a multinacional desistiu,
naquela data, de instalar a dita fabrica...
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impedidas de ser patenteadas (conforme o catdlogo de excepcdes
constante do artigo 52° do CPI).

A complementaridade da protecgdo por segredo industrial para
uma dada tecnologia patenteada pode ser encontrada, por exem-
plo, em casos de reserva de pequenos melhoramentos ou valores
6ptimos de funcionamento.

Por seu turno, sempre havera casos em que se impde em definiti-
vo a opgao pela protecgdo por direito de patente, sejam os casos de
divulgacéo obrigatoria (de conhecimento gerado em universidades,
que por natureza devera ser disseminado na sociedade), aqueles
em que ¢é possivel realizar uma operagao de reverse engineering ou
onde a tecnologia é facilmente apreensivel mediante uma inspeccao
ao produto em que se corporiza.

Em geral, recorde-se ainda que sempre constituira uma severa
limitacdo do segredo industrial o facto de ndo ser possivel excluir
algum terceiro do seu gozo e exploracdo caso este o tenha alcan-
¢ado por via independente.

Infra no Capitulo 3 “Como devo negociar os meus activos in-
telectuais” é explorada a tematica da transmissdo de know-how,
perspectivando esta transmissdo de forma auténoma.

DIREITO DE AUTOR, SOFTWARE E BASES DE DADOS

O direito de autor, regulado pelo Cédigo do Direito de Autor

e dos Direitos Conexos (CDADC) (cuja mais recente actualizagdo

é encontrada na Lei n® 16/2008 de 1 de Abril) destina-se a protec-

¢do de obras, enquanto criagdes intelectuais do dominio literario,
cientifico e artistico.

“Obra”, na corrente acepgao, contempla livros, composicoes

musicais, filmes, desenhos, fotografias, obras de arte, entre outras
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criagdes intelectuais. Para além disso, beneficiam da mesma tute-
la os programas de computador que tiverem caracter criativo, que
beneficiam, assim, de protecgdo analoga a conferida as obras lite-
rarias (cfr. o Decreto-Lei n.° 252/94, de 20 de Outubro, rectifica-
do pela Declaracdo de Rectificagdo n.° 2-A/95, de 31 de Janeiro
e alterado pelo Decreto-Lei n.° 334/97, de 27 de Novembro), e as
bases de dados que constituam criagdes intelectuais, nos termos
do Decreto-Lei n.° 122/2000 de 4 de Julho, que transpds para
a ordem juridica portuguesa a Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho n.° 96/9/CE, de 11 de Margo.

O direito de autor abrange dois tipos de poderes que sdo confe-
ridos, em regra, ao autor (criador intelectual): o primeiro, de
caracter patrimonial, conferindo-lhe o direito de explorar econo-
micamente a sua obra, directa ou indirectamente (autorizando
autiliza¢do da obra ou transmitindo o direito a terceiro); o segun-
do, denominado direito moral (ou pessoal) de autor, que lhe outor-
ga o direito de reivindicar a paternidade da obra e de assegurar
a sua genuinidade e integridade.

De contetido abrangente, o direito de autor tem também uma
extensdo temporal relevante, caducando apenas, na falta de dispo-
sicdo especial, 70 anos apds a morte do criador intelectual.

De realcar ainda que, ao contrario dos direitos de proprieda-
de industrial, o direito de autor é reconhecido e plenamente vali-
do e eficaz independentemente de registo, depdsito ou qualquer
outra formalidade (art®. 12° do CDADC). Isto ndo impede que, para
prova do direito, o autor proceda ao registo da obra. Em Portugal,
a Inspecgdo-Geral das Actividades Culturais promove o registo
e autenticacdo de obras (incluindo de programas de computador)
e conteudos culturais com o objectivo de assegurar o respeito pelo
direito de autor e direitos conexos nas relacdes contratuais.

~> Para mais informacdes consultar http://www.igac.ml.pt/
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O regime de titularidade sobre Programas de Computador
Nao obstante existirem limitac¢des legais, designadamente a nivel
europeu, em matéria de patenteabilidade de programas de compu-
tador, nem por isso estes deixam de merecer proteccdo legal. Tal
como no direito da propriedade industrial, existe um nivel consi-
deravel de harmonizagdo também nesta sede. Com efeito, 0 nosso
ordenamento juridico operou através do Decreto-Lei n.° 252/94,
de 20 de Outubro a transposicdo da Directiva n.° 91/250/CEE, do
Conselho, de 14 de Maio, relativa a protecgao juridica dos progra-
mas de computador, sendo que esta foi entretanto revogada pela
Directiva n°® 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
de 23 de Abril (aguardando-se a sua transposicdo para o ordena-
mento interno).

Pela sua actualidade, merece analise atenta a parte introdut6-
ria. Assim, no considerando 5), sdo apontadas como razdes, para
além da necessidade de codificacdo da directiva anterior face as
alteracdes efectuadas (cfr. considerando 1), a necessidade de elimi-
nar as diferencas existentes nos diversos ordenamentos juridicos
dos Estados-Membros, impedir igualmente que novas diferencgas
possam surgir, o que poderia afectar negativamente o funciona-
mento do mercado interno.

Assim e na esteira da supra mencionada Directiva 2009/24/CE,
impde-se desde ja referir o que se devera entender como abrangido
pela expressdo “programa de computador”: qualquer tipo de pro-
grama, mesmo os que estdo incorporados no equipamento; bem
como o trabalho de concepgdo preparatério conducente a elabo-
racdo de um programa de computador, desde que esse trabalho
preparatorio seja de molde a resultar num programa de computa-
dor numa fase posterior.
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De um modo genérico, pode referir-se que aos programas de
computador é atribuida protecc¢io analoga a conferida as obras lite-
rarias. Alias, ao longo do aludido Decreto-Lein.® 252/94 é constante
a remissdo para o CDADC. A proépria Directiva 2009/24/CE, no
sentido de estabelecer um nivel minimo de proteccio e uniformi-
zacdo, determina que os Estados-Membros devem conceder
proteccdo aos programas de computador ao abrigo dos direitos de
autor, considerando-os como obras literarias (cfr. considerando 6),
sem prejuizo da aplicagdo de outras formas de proteccao (cfr. consi-
derando 16).

O critério para a atribuicdo de tal proteccdo reside no caracter
criativo dos programas de computador, sendo que a proteccdo
atribuida ao programa de computador incide sobre a sua expres-
sdo, sob qualquer forma. No n.° 3 do artigo 1° da mesma Directi-
va 2009/24/CE, em sentido equivalente, refere-se que o programa
de computador é protegido se for original, no sentido em que seja
o resultado da criagdo intelectual do autor.

O regime vigente quanto a titularidade de Bases de Dados
Também as Bases de Dados podem ser objecto de proteccao legal.

A proteccao das mesmas é regulada entre n6s pelo Decreto-Lei
n°® 122/2000 de 4 de Julho que fez a transposicdo da Directiva
n° 96/9/CE do Parlamento e do Conselho de 11 de Marco. A seme-
lhanga do ja apontado relativamente aos programas de computa-
dor, temos que igualmente em matéria de protecgio legal das bases
de dados a matriz de proteccdo é analoga a dos direitos de autor.

Por Base de Dados entende-se a colectanea de obras, dados ou
outros elementos independentes, dispostos de modo sistematico
ou metddico e susceptiveis de acesso individual por meios electro-
nicos ou outros (cfr. n.° 2 do artigo 1° do Decreto-Lein®122/2000
de 4 de Julho).
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Para que as Bases de Dados possam ser protegidas por direito
de autor, exige-se, como critério de tal determinacdo, que as
mesmas pela selecgdo ou disposi¢cdo dos seus contetidos, consti-
tuam criagdes intelectuais. Porquanto o critério que permitira
aferir se uma determinada base de dados é merecedora de tutela
residira na originalidade da mesma, entendida enquanto obra,
e ndo deverdo intervir critérios estéticos ou qualitativos.

Um ponto a ressaltar é o de que a protecgao atribuida as bases
de dados nao é extensiva aos programas de computador utilizados
no respectivo fabrico ou no seu funcionamento (n.° 4 do artigo 1°).
Conforme se teve ja oportunidade de referir, desde que os progra-
mas de computador apresentem caracter criativo, eles proprios
sdo merecedores de tutela legal sobre a sua expressdo. Sendo que
do mesmo trabalho podem resultar diversas “solucdes” (obras),
ndo existindo impedimento sequer a cumulacao legal de diferen-
tes proteccdes, conquanto que se verifiquem os requisitos legais.

Um caso a merecer particular atengdo é o das bases de dados
multimédia que devem incluir “quaisquer recolhas de obras lite-
rarias, artisticas, musicais ou outras, ou quaisquer outros mate-
riais, como textos, sons, imagens, numeros, factos e dados”,
conforme a defini¢do constante do considerando n.° 17 da Direc-
tiva 96/9/CE. Com efeito, e como decorre da propria analise desta
definicdo, temos que as mesmas “incorporam” elas proprias varias
obras, as mais das quais de autoria diversa, pelo que se impode
proceder previamente a obtencdo da autorizagido dos autores das
obras originarias para a sua integracdo ou inclusdo numa base de
dados. Nestes casos ou em situagdes que as bases de dados conte-
nham contetidos de utilizagao livre, o criador fica protegido quanto
a forma de tratamento que lhes deu (modo de apresentagio, capa-
cidades de busca e outputs fornecidos, entre outros) e ndo quanto
ao conteudo. O caso das bases de dados multimédia é dos que
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melhor exemplifica as obras ditas compositas, ou seja, aquelas em
que se incorpora total ou parcialmente uma obra pré-existente de
outro autor sem a colaboragao deste, mas com a sua prévia auto-
rizag¢do, quando necessaria.

\ . MTA— MATERIAL TRANSFER AGREEMENTS

A pratica de gestdo de propriedade intelectual em Portugal
ainda ndo deu origem a uma designagao que evite o uso da nomen-
clatura inglesa para este tipo de acordos, comummente chamados
Material Transfer Agreements (MTA).

A sua mencao neste particular tem grande relevancia, especial-
mente se nos centrarmos na actividade de I&D desenvolvida na
area das ciéncias da vida.

Estes acordos surgem quando uma dada unidade de investiga-
¢do, integrada numa universidade ou centro de I&D necessita de
um reagente, de uma amostra ﬂe um ﬁualﬁuer composto ﬂuimico
ou de um animal de laboratorio com caracteristicas especiais para
a realizacdo de experiéncias ou ensaios (doravante “elemento”).
Ora, em regra, estes “elementos” sdo altamente dispendiosos, pelo
que a sua compra directamente pela instituicdo esbarra muitas
vezes na falta de verba para a dita aquisicao.

Nesta altura, ndo raramente laboratoérios farmacéuticos ou
outras empresas da fileira das ciéncias da vida predispdoem-se
a ceder todos os elementos necessarios, sendo a regra a (aparente)
gratuitidade desta cedéncia a instituicdo.

Todavia, a entrega sé se completa com a assinatura de um acor-
do - o dito MTA - onde a entidade receptora acusa a boa recep¢ao
do elemento cedido, obrigando-se a cumprir algumas obrigagdes
que constituem uma contrapartida aquela cesséo.
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E é justamente neste feixe de obrigagdes que devemos centrar
anossa atengdo: em muitos casos, estas assumem contornos alta-
mente gravosos e abusivos para a entidade receptora.

Desde logo por preverem frequentemente que o fornecedor (pro-
vider) sera o titular de todos os direitos de propriedade intelectual
incidentes sobre os resultados de I&D alcancados mediante o em-
prego do elemento cedido, onerando desta forma todo o esforgo de
investigacdo da entidade receptora (recipient), muitas vezes num
momento ainda inicial.

Claro esta que esta cessdo, por ser na maioria dos casos gratuita,
sempre tera de prever uma qualquer contrapartida em beneficio
da entidade fornecedora. O aspecto crucial, por parte da institui-
¢do de I&D, sera avaliar, previamente a aceitagdo do elemento,
as condig¢des contratuais previstas no MTA, para que possa optar
por procurar outro fornecedor, na eventualidade destas condi¢des
serem penalizadoras para o futuro da explorac¢ao dalinha de I&D
em causa.

Como exemplos de clausulas gravosas ou abusivas que podem
ser encontradas num MTA (todas elas ja verificadas em casos reais),
podem ser apontadas as seguintes:

> Todos os direitos de propriedade intelectual sobre a inves-
tigacdo realizada com o elemento cedido serdo atribuidos
a entidade fornecedora;

- (No decurso do primeiro exemplo:) A entidade receptora obri-
ga-se a colaborar com a entidade fornecedora na preparagao
de todos os pedidos de patente que esta requerer com base
nos resultados alcangados;

> (Idem:) A entidade receptora obriga-se a vigiar o mercado
e a reagir activamente contra qualquer infracg¢ao dos direitos
constituidos pela entidade fornecedora;
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> Toda e qualquer comunicagao cientifica a realizar pelos cola-
boradores da entidade receptora sera obrigatoriamente levada
ao conhecimento da entidade fornecedora, que podera propor
alteracdes ou impedir aquela publicagao.

Estas clausulas deverdo levar a entidade receptora a ponderar
ndo aceitar aquele elemento e a procurar uma alternativa para
o seu fornecimento.

No que respeita a exemplos de clausulas aceitaveis num MTA,
refiram-se as seguintes:

> Fixacdo de um direito de opc¢do em beneficio da entidade

fornecedora sobre qualquer licenga ou transmissado de direi-
tos de patente alcancados com base no composto a conceder
pela entidade receptora, em igualdade de circunstancias com
os demais concorrentes;

> Mengao, em suportes comunicacionais e publicac¢des cienti-

ficas, do apoio dado pela entidade fornecedora, consubstan-
ciado na cedéncia gratuita do elemento em causa.

Em suma, este conjunto de nogdes de base sobre os MTA deve
ser amplamente disseminado entre os responsaveis por unidades
de investigagdo (em especial) da area das ciéncias da vida, atento
o potencial danoso destes acordos para a estratégia futura de pro-
teccdo e exploragdo de resultados de 1&D alcangados e o facto
destes MTA serem propostos, em regra, justamente aqueles res-
ponsaveis, numa fase embrionaria da investigagdo e num contexto
que pede decisdes rapidas no acesso aos elementos solicitados para
nao pOr em causa o progresso da investigagao.
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O primeiro, em que uma unidade de I&D
de uma universidade apresenta uma in-
vencao susceptivel de ser patenteada;
a estrutura de transferéncia de tecnolo-
gia da universidade da inicio ao proces-
so, fazem-se as pesquisas ao estado
i da técnica, estruturam-se as pecas do pe-
adido de patente, submete-se o pedido junto do INPI. Algum
.tempo depois, um responsavel da unidade de I&D geradora
:da invencao da a conhecer um MTA assinado antes da sub-
missao daquele pedido, segundo o qual a universidade, pelo
facto de ter beneficiado de uma amostra de um reagente para
o trabalho daquela unidade, ficaria obrigada a conceder uma
licenca nio exclusiva, territorialmente irrestrita, gratuita
e de natureza perpétua, em beneficio da empresa fornecedo-
rae compf&gndendo qualquer direito de propriedade indus-

trial que reivipdicasse resultados alcancados mediante o uso_*,
&

daquela amostra cedida...

Ficeu, assim, inviabilizada a possibilidade da universidade
em causa poder licenciar aquele direito de patente de forma
exclusiva a qualquer entidade ou mesmo de a transmitir sem

a anuéncia daquele fornecedor, o que resultou num claro pre-

juizo da posi¢io negocial futura da universidade respeitante’
hY . i
aquele activo.

SN

*

0O segundo — detectado em tempo t1til e por isso liminar-
mente rejeitado — no qual uma multinacional farmacéutica Y |
“oferecia” um dado reagente a uma unidade de investigagio - |
de uma universidade, mediante a assinatura de um MTA
segundo o qual aquela nao so6 teria direito a requerer proteci
¢ao para todo e qualquer invento alcancado com o uso '
daquele reagente, como obrigavaa universidade
a colaborar gratuitamente com todos os esfor-
¢os de preparacao do pedido de patente
;i€ a vigiar o mercado no sentido de de-
tectar qualquer infraccio
ao direito de patente
a constituir pela
dita empresa,
entre outras
(pesadas e leo-
ninas) obriga-
coes acessOrias
a cumprir pela
universidade em
causa...
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' SPOTTERS DE TECNOLOGIA

A deteccdo e selecgdo de projectos de I&D com potencial
comercial sdo, regra geral, realizadas, a nivel das instituicoes
publicas de I&D, pelos respectivos Gabinetes de Transferéncia
de Tecnologia.

i comunicacdes de invengdes (invention disclosu-
res) e de idos de registo de

nas a excelente qualidade dos res os de I&D produzidos mas,
sobretudo, uma mudang¢a comportamental e cultural que comeca
a sedimentar-se na comunidade de investigadores, mais desper-
ta para a proteccdo dos resultados dos seus projectos, suportada
pelas estruturas de apoio a proteccao e valorizacdo entretanto
criadas. No entanto, apesar do elevado esfor¢o desenvolvido por
estes gabinetes, denota-se ainda alguma dificuldade em chegar a
todas as unidades de I&D / investigadores e em detectar precoce-
mente os trabalhos realizados, que apresentam a partida um ele-
vado potencial de comercializac¢do e com possibilidade de protec-
¢do dos resultados.

Para colmatar este obstaculo, foi criada em algumas universi-
dades a figura do “Spotter de Tecnologia”.

Trata-se de um investigador ou docente lider de opinido numa
dada unidade de I&D, que integrard uma rede de “campedes” (no
sentido de utilizadores mais regulares) na area da propriedade
intelectual. Essa rede, animada pelos Gabinetes de Transferéncia
de Tecnologia, faculta formagao e informacao sobre protecc¢io de
propriedade intelectual e valorizagdo comercial de resultados de
investigacdo. Estes spotters apoiam a identificacdo do potencial
comercial destes resultados de investigagdo, actuando preventiva-
mente em relagdo a sua eventual (e prejudicial) divulgagdo publica.
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Sao igualmente importantes agentes de disseminacao de informa-
¢do relacionada com ofertas na area do empreendedorismo e inova-
¢do. Desta forma, pretende-se garantir a captac¢io e nao dispersao
do conhecimento gerado na organizacao, fomentando a partilha
do mesmo pelos varios colaboradores e entre departamentos.

A figura do spotter, que também podera ser adaptada a realidade
empresarial, sera um facilitador na gestdo da producdo do conhe-
cimento, na gestao de ideias e consequentemente na avaliaciao das
oportunidades contribuindo para o processo de transferéncia de
tecnologia, de conhecimento e de inovagao.

0S REGULAMENTOS DE PROPRI:

INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

As universidades portuguesas de matriz publica possuem
(salvo raras excepg¢des) Regulamentos de Propriedade Intelec-
tual, aprovados em Senado e objecto de publicacdo em Diario da
Republica.

Estes Regulamentos internos de PI vieram colmatar a necessida-
de existente no que diz respeito a titularidade dos direitos de PI nas
universidades e a partilha dos proveitos obtidos pelo licenciamen-
to ou exploracdo dos direitos constituidos, entre outros aspectos.

No entanto, a forma como ocorre essa partilha dos proveitos
entre os Investigadores nédo resulta igual em todas as universida-
des, havendo mesmo algumas que ndo prevéem qualquer formula
estavel de reparticdo. Ou seja, enquanto existem universidades
que prevéem a percentagem exacta que cabe a cada uma das partes,
como sendo a reitoria (e/ou faculdades ou departamentos envol-
vidos) e os investigadores, outras ndo estipulam qualquer fé6rmu-
la de partilha.
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Os Regulamentos existentes determinam, também, a titulari-
dade dos direitos de PI resultante de trabalhos de investigagdo de
pessoal ndo docente como alunos, bolseiros, mestrandos e douto-
randos, havendo, no entanto, a necessidade destes colaboradores
subscreverem uma declaracio, na qual esteja definida a titularida-
de dos direitos sobre os respectivos resultados, bem como o reco-
nhecimento da aplica¢do do Regulamento em causa.

Deste modo, os Regulamentos internos existentes nas diver-
sas universidades contemplam a regulagdo e partilha de todos,
ou praticamente todos, os direitos de PI, desde as patentes, aos
modelos de utilidade, assim como programas de computador
e mesmo know-how desenvolvido internamente ou com o emprego
de recursos da universidade.

No entanto, a maioria das universidades portuguesas ndo controla
a celebracdo dos MTA - Material Transfer Agreements - celebrados
com fornecedores de amostras, reagentes ou afins, com as conse-
quéncias vistas supra na secc¢do dedicada a este tipo de acordos.

Da mesma forma, muitas das universidades ndo possui como
pratica comum o uso de IDFs (Invention Disclosure Forms), ou seja,
formularios em que os investigadores “divulgam” ou comunicam
os seus resultados de investigacdo ao Gabinete de Transferéncia
de Tecnologia da universidade para que se dé€ inicio ao processo
de proteccao e valorizagdo tecnoldgica. Nas entidades em que os
IDFs sdo pratica comum, os investigadores tém a obrigacdo de
informar a universidade da realizagdo da invengdo num prazo
maximo determinado (em regra, 3 meses) a partir da data em que
a mesma é concluida. De igual modo a universidade possui um
prazo certo para dar resposta sobre o pedido de protecgdo da in-
vencao, especialmente sobre a sua decisdo de assumir a titularidade
dos direitos de PI ou, em alternativa, de devolver essa titularidade
aos criadores intelectuais envolvidos.
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Também no que diz respeitos aos contratos de I&D celebrados
entre qualquer uma das universidades em questdo e entidades
externas, publicas e/ou privadas, praticamente todos os Regula-
mentos existentes obrigam a previsdo de regras sobre os direitos
de PIL. As universidades poderio prescindir da titularidade dos
direitos inerentes aos resultados obtidos, cabendo-lhe no entanto
a respectiva decisdo e a fixacdo das competentes contrapartidas
negociais.

Assim, e de modo geral, todas as universidades possuem con-
templados nos seus Regulamentos Internos os principais aspectos
referentes as boas praticas de gestao da PI.

' RESTRIGAO A DIVULGAGOES

Para assegurar o direito a patente, as legislagdes de Pro-
priedade Industrial exigem os seguintes pressupostos técnicos ou
critérios de patenteabilidade:

> Novidade — Que a tecnologia ainda nédo tenha sido tornada
acessivel ao publico, por forma a que um especialista na maté-
ria, dela tendo conhecimento, possa reproduzi-la.

- Actividade Inventiva — Que a invencdo nao resulte 6bvia
a partir do estado da técnica, ou seja, que o dito especialista na
matéria ndo possa, de uma forma 6bvia, replicar aquela inven-
¢do simplesmente com o uso dos conhecimentos ja acessiveis.

- Aplicac¢ao Industrial — Que a invencao seja susceptivel de ser
replicada, numa qualquer actividade econémica.

Dentre estes pressupostos, centra-se a aten¢do na novidade,
pois a falta desta é na maior parte das vezes o principal motivo de
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indeferimento de um pedido de patente. Daqui decorre igualmente
a relevancia deste topico relativo as restri¢des a operar quanto
a eventuais divulgac¢des de matéria ainda nado protegida.

Novidade

A novidade é a esséncia da protecgdo da solugado técnica. Prote-
ge-se o invento, atribuindo-se-lhe exclusividade porque o proces-
so ou produto é novo — ou seja, nunca foi colocado no dominio
publico, nunca foi por qualquer meio divulgado.

Vigora, assim, o principio da novidade absoluta em matéria de
patentes: se a tecnologia para a qual se requer protecgdo ja entrou
no estado da técnica em qualquer tempo e lugar, perde-se o prin-
cipal requisito de patenteabilidade: a novidade.

Estado da técnica: a perda de novidade

mnfﬁmagées tornadas
acessiveis ao publico antes da data de depdsito do pedido de paten-
te, por descrigdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, em
Portugal ou no exterior. Assim, perde-se a novidade ndo somente
com a divulgacdo da tecnologia — publicando um artigo cientifico,
por exemplo — mas também pelo uso ou emprego da tecnologia.

No dizer da lei, para fins de aferi¢do da novidade, o contetido
completo de pedido depositado em Portugal, e ainda ndo publica-
do, também sera considerado como compreendido no estado da
técnica a partir da data de depdsito ou da prioridade reivindicada,
desde que venha posteriormente a ser publicado. Tal sera aplicado
ao pedido internacional de patente depositado segundo os Tratados
ou Convengoes de que Portugal é parte signataria, desde que haja
validacdo do mesmo em Portugal.

Ter-se-a em conta, para efeitos de aferi¢do de novidade, ndo s6
0 que se tornou publico, antes da data do dep6sito ou da priorida-
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de, mas também o que se encontra em processo de analise, ainda
nao publicado. Se o pedido de patente A foi depositado em 2 de
Janeiro e o pedido B em 2 de Mar¢o, o primeiro, mesmo se nao
tenha ainda sido tornado publico, sera impeditivo a posteriori da
concessdo da segunda patente.

Os elementos constantes do estado da técnica, assim como o
contetido dos pedidos de patente depositados em Portugal ou em
qualquer outro Estado, ainda ndo publicados, constituem anterio-
ridade, pelo que sdo impeditivos de um registo de patente
posterior.

Existem, no entanto, certas excep¢des. Assim, para que uma
eventual divulgagdo ndo retire novidade a invencgdo a patentear,
esta tem que:

> Ser efectuada pelo proprio requerente/inventor;

> Ser efectuada no prazo improrrogavel de seis meses que
antecede o pedido (na vigéncia do periodo de graca ou prazo
gracioso) e desde que a invencdo tenha sido divulgada numa
exposicado oficial ou oficialmente reconhecida nos termos da
Convencdo Relativa as Exposicdes Internacionais;

- Ser mencionada expressamente no pedido e comprovada atra-
vés da juncao de documento que ateste essa divulgacao, dentro
dos requisitos legais aplicaveis.

O objectivo principal de qualquer investigador é aumentar

o conhecimento cientifico. Assim, o trabalho de pesquisa e a pu-
blicagdo dos resultados dessa pesquisa sdo os elementos chave
da sua actividade cientifica, sendo decisivos na carreira académi-
ca e reputacao do investigador dentro da comunidade cientifica.
A fim de nao colocar em perigo o sucesso das suas publicacdes,
os investigadores geralmente seguem a estratégia tradicional de
uma rapida publicagdo. A questdo de exploragdo comercial, quan-
do tida em conta, é geralmente secundaria para o investigador.
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Infelizmente, muitos investigadores esquecem que a publicacido
imediata de uma invencao sem a sua prévia protecgao leva a uma
perda completa da possibilidade desta e a decorrente limitagao
fundamental do uso econémico.

B INVENCOES LABORAIS — REGIME LEGAL
Aregra geral consagra que o direito a patente pertence ao(s)
inventor(es) ou aos seus sucessores por qualquer titulo. Este prin-
cipio tem acolhimento legal no n.° 1 do art.° 58° do Cédigo da
Propriedade Industrial (CPI). De referir que nos termos do n.° 2
do mesmo preceito, caso sejam dois ou mais os inventores, qual-
quer um deles podera requerer a patente, mas em beneficio de
todos. As excepgoes ao referido principio de que o direito a paten-
te pertence ao(s) inventor(es), nomeadamente as designadas in-
vengoes laborais e as invengdes que sejam feitas por encomenda,
encontram-se plasmadas no artigo 59° do CPIL.

Assim, refere-se desde logo com apoio no n.° 1 do art.° 59° do
CPI que, no caso da invencao ser efectuada durante a execugao de
contrato de trabalho em que a actividade inventiva esteja prevista
e seja especialmente remunerada, o direito a patente pertencera
a empresa. Analisado este preceito, parece ser de concluir que
o direito da entidade empregadora (ou daquela que tenha enco-
mendado o servigo inventivo) se encontra circunscrito a existéncia
de uma invengdo que seja possivel de ser objecto de pedido de
patente, donde podera inferir-se que resultam excluidas aquelas
que ndo cumpram os requisitos legais de patenteabilidade, nos
termos previstos no CPI (artigos 52° e 53°). Esta redacc¢do podera
colocar algumas questdes porquanto, perante uma invengdo que
nos termos legais ndo seja patenteavel, nem por isso, e de forma
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automatica, se podera afastar desde logo a titularidade da entida-
de patronal sobre esses resultados, obtidos com os seus meios,
incluindo-se o salario do inventor.

Nos casos em que ndo esteja especialmente remunerada a ac-
tividade inventiva (pressupondo que dentre as tarefas tipicas da
prestagdo laboral do trabalhador-inventor consiga apreender-se
a actividade inventiva), o inventor tera direito a uma remuneracgio
especial, a qual sera fixada tendo em conta a importancia da inven-
¢do (cfr. o n° 2 do artigo 59° do CPI). Nas situagdes em que ndo
seja possivel a obtencdo de um acordo, a questdo sera dirimida por
decisdo arbitral (cfr. n.° 6 do artigo 59° do mesmo diploma legal).

Ainda que ndo se verifiquem as condi¢Ges previstanosn.®1e 2
do artigo 59° do CPI - ou seja, caso se observe uma invengao de-
senvolvida por trabalhador ou prestador de servicos sem que se
ache prevista a actividade inventiva nas suas fun¢des laborais nem
seja especialmente remuneradas - se a invencao se integre na sua
actividade, a empresa tera um direito de op¢ao a patente median-
te remuneracao, a calcular de acordo com a importancia da inven-
¢do, e podera assumir a respectiva propriedade, ou reservar-se
o direito a sua exploracdo exclusiva, a aquisi¢do da patente ou a
faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira (n.° 3, al. a) do
artigo em analise). Para que este direito possa efectivamente vir a
ser exercido pela empresa, o legislador impde sobre o trabalhador
o 6nus de informar a empresa no prazo maximo de 3 meses apds
a data em que a invengao tenha sido realizada ou da qual se possa
considerar a mesma como concluida - al. b). Na eventualidade de,
durante esse periodo, o inventor/trabalhador requerer patente
para essa invencao, o prazo para informar a empresa é de um més
a partir da apresentagdo do respectivo pedido no Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial - al. ¢). A empresa, apds a recepgao
da notificagdo pelo trabalhador, dispora de um prazo de 3 meses
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para exercer os seus direitos - al. d). Importa salientar que o ndo
cumprimento destas obrigagdes podera fazer incorrer o trabalha-
dor em responsabilidade laboral (podendo inclusive constituir
motivo para despedimento por justa causa) e civil, conforme ex-
pressamente previsto na al. e) do n.° 3.

Caso esta exerga o seu direito de opc¢ao e ndo proceda a liquida-
¢do da remuneracgédo devida ao inventor no prazo acordado, a lei
impode que a mesma perdera o direito a patente a favor do traba-
lhador. Nao exercendo a empresa esta faculdade legal, aplicar-se-a
o principio geral: o direito a patente pertence ao(s) inventor(es).

Os aspectos legais que tém sido analisados, nos termos do
n.° 7 do preceito em apreco, aplicam-se, com as devidas adaptacdes,
as invencoes feitas por encomenda por prestadores de servigos
(cfr. o n°7 do artigo 59° do CPI).

De salientar que, sem prejuizo de disposi¢do em contrario,
as disposi¢des supra analisadas aplicam-se igualmente ao Estado
e corpos administrativos, bem como aos seus funcionarios e ser-
vidores, a qualquer titulo, conforme disposto no n.° 8 do mesmo
artigo 59°. Cabera assim ao Estado, entendido em sentido amplo,
o exercicio dos direitos e obrigacgdes que a lei atribui as empresas,
o mesmo sucedendo quanto aos seus funcionarios.

No n.° 9 do art.° 59.° prevé-se a nulidade de qualquer acto ou
manifestacio de renincia antecipada aos direitos que sdo consagra-
dos ao trabalhador-inventor. Esta disposi¢do visa acautelar a posicao
do trabalhador que, face ao menor poder negocial no momento de
assinatura do contrato de trabalho, poderia ver como condicionan-
te por parte da empresa para a respectiva outorga que o mesmo
renunciasse aos direitos que lhe sdo reconhecidos pelo CPI.

Em jeito de conclusao, cabe referir que, caso a empresa venha
a exercer os seus direitos, o trabalhador tera sempre o direito a ser
mencionado como inventor nos pedidos de patente que venham a
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.Aquando da negociacao e celebracao de acordos de cola-

boracao para investigacao e/ou desenvolvimento de no-
vas tecnologias, € crucial definirem-se a partida as condi-
¢Oes em que as empresas poderao aceder e utilizar
os resultados ja atingidos antes da colaboracao
(background knowledge), e que muitas vezes se encon-
tram ja protegidos através de titulos de propriedade
industrial. Esta situac¢do € ainda mais pertinente no qua-
dro dos programas de financiamento que ap01am
os investimentos de empresas em I&D, como as varias
tipologias de ap01o no ambito do QREN.
A nio definicio das cohdig:()es de base

de acesso a tal conhecimento podera
resultar numa transferéncia de resulta-

dos que apenas beneficia a empresa
em causa e que nao compensa adequa-
damente a Universidade pela dimi-
nuicio do risco associado
a tal projecto.




=
Recentemente, uma universidade teve um pro-
jec':'to em co-promocao versando sobre desenvol-
vimentos sobre uma patente ja registada e que
consubstancia resultados s6lidos atingidos duran-
tea invesfigagio. As empresas consorciadas nao
foram devidamente alertadas para o facto e, con-
sequentemente, nao foram definidas as condi¢des
de acesso a esse conhecimento através de licenca
dessa patente. Quando as empresas foram alerta-
das pa‘ra essa situacao, ja no decurso do projecto,
a margem de manobra da Universidade para exi-
gir as contrapartidas devidas ja era muito reduzi-
da, uma vez que as disposicoes do contrato
de consorcio ja tinham sido acordadas. Acontece
Elue potenciais titulos de propriedade industrial
resultantes desse projecto estarao sempre depen-
dentes desse titulo anterior. A un;versidade esta
a tentar encontrar uma solucao péra este impasse, -
mas toda esta situacio poderia ser evitada, caso
os investigadores tivessem solicitado, atempada-
mente, apoio as entidades de interface responsa-
veis pela valorizacao e promocao da propriedade
das universidades, antes da celebracao dessa par-
ceria. Este caso pratico resultou no perfeito enten-
dimento da necessidade de senfibilizar todos
os inventores da universidade, associados a titulos
d9,p'ropriedade industrial, para as implicacdes
da nao definicao das condicoes de base aludidas
anteriormente durante a negocia¢ao de colabora- « . -

¢oes com a industria. . . i
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ser apresentados, sem prejuizo de, se assim o desejar, poder nao
ser mencionado (art.® 60.° do CPI).

Nao obstante o CPI regular as invengoes laborais, existem outras
situacdes em que se colocam igualmente questdes sobre a titulari-
dade dos resultados, ainda que ndo sendo enquadraveis como “in-
vengoes laborais”.

Desde logo, o caso dos alunos, bolseiros e demais criadores que,
por for¢a de ndo disporem de vinculo laboral ou de prestacao de
servicos (cfr. infra a extensdo do regime das invengdes laborais
a este tipo de criadores intelectuais) com a entidade para a qual
possam ou estejam a exercer a sua actividade criativa, ndo sdo
enquadraveis no artigo 59.° do CPI. Nestas situag¢des colocar-se-a
a questdo da determinagdo quanto ao(s) titular(es) sobre os re-
sultados, sejam invengdes e respectivo direito a(s) patente(s), ou
nos casos em que se esteja perante criacdes passiveis de proteccao
através de outras modalidades. O ja referido artigo 58° do CPI
dispde que o direito a patente pertence ao(s) inventor(es) ou aos
seus sucessores por qualquer titulo, de modo que, na falta de um
acordo a regular esta questdo entre o inventor e a entidade para
a qual esteja a ser efectuada a prestagdo (centro de I&D, empresa
ou universidade), poderdo verificar-se situa¢des mais comple-
xas e potencialmente conflituantes; ndo apenas no que concerne
a disputas sobre a titularidade, mas igualmente as compensagdes
eventualmente devidas em caso de valorizagdo. Sendo certo que
dificilmente algum interessado na aquisi¢cdo de uma tecnologia
(e do eventual pedido de patente que a reivindique) ou na obten-
¢do de uma licenca estara na disposicao de investir, sabendo da
existéncia de davidas e até mesmo de litigios sobre a sua titula-
ridade.

Assim, ndo pode deixar de se referir a importancia de, previa-
mente ao inicio da colaboragdo em projectos de I&D de pessoas
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externas aos quadros de pessoal da entidade que os esteja a condu-
zir, acautelar a questao da titularidade dos resultados e posterior
modo de valorizagao e recompensa dos criadores, através de um do-
cumento contratual vinculativo; nomeadamente, os denominados
Assignment Agreements, nome ja estabilizado na pratica negocial,
em especial nos Estados Unidos.

Com este instrumento contratual, as partes outorgantes visam
definir antecipadamente as regras de participacido deste tipo de
colaboradores quanto a titularidade dos resultados emergentes do
projecto de I&D. Através do Assignment Agreement, procede-se a
transferéncia dos direitos de PI daqueles colaboradores, incidentes
sobre os resultados para os quais contribuiram, a favor da entidade
responsavel pela coordenacdo e execucdo do projecto ou, em alguns
casos, para a entidade a mando da qual o projecto é desenvolvido.

Podem igualmente ser reguladas nestes instrumentos ques-
toes tais como as compensagdes devidas aos criadores/inventores,
aforma de gestdo/valorizagao dos resultados, entre outras varian-
tes possiveis.

Ressalve-se que esta regulamentacido ndo implicara a perda
dos direitos morais dos criadores, ou seja, o direito a que o seu
nome figure no(s) pedido(s) de proteccdo que venha(m) a ser
apresentado(s), na qualidade de inventores, independentemente
de quem figure intervenha como requerente no pedido.

O regime de titularidade sobre Programas de Computador

No que respeita questao da titularidade sobre este tipo de cria-
¢oes intelectuais, o n° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n°® 252/94 de
20 de Outubro refere que sdo aplicaveis as regras sobre titularidade
do direito de autor aos programas de computador. O n.° 2 prevé que
se o programa for elaborado no ambito de uma empresa, o mesmo
presume-se obra colectiva. O que naturalmente determinara que
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o direito de autor seja titulado pela entidade que tenha dirigido
a respectiva criacdo e procedido a organizacdo da obra (cfr.
o artigo 19° do CDADC).

Importa analisar ainda o disposto no n.° 3 do referido artigo 3°,
o qual dispde que no caso de um programa de computador criado
por um empregado no exercicio das suas fungdes, ou segundo
instrucdes emanadas do dador de trabalho, ou por encomenda,
pertencerao ao destinatario do programa os direitos a ele relativos,
salvo estipulacdo em contrario (ou seja, acordo entre as partes que
disponha diversamente quanto a titularidade) ou se outra coisa
resultar das finalidades do contrato (imagine-se o caso em que
decorra do objecto do proprio contrato que o programa e seus
direitos serdo da titularidade de uma instituicdo de solidariedade,
e nao do executor/criador intelectual ou ainda do financiador/
dador de instruc¢des/organizador do trabalho).

Nao pode deixar de se referir que esta questao da titularidade
ndo afectara a questdo em termos de autoria ou paternidade do
programa, assim respeitando os direitos morais ou pessoais do
concreto criador intelectual.

Assim, considerando o exposto e tendo em atencdo a importan-
cia crescente dos programas de computador, nas mais diversas
areas econdémicas, torna-se premente a previsdo contratual dos
acordos estabelecidos entre as empresas entre si e entre estas
e entidades do SC&T, por forma a regular devidamente as questdes
da titularidade e eliminar eventuais duvidas e litigios futuros entre
as partes. O mesmo se diga e com maior propriedade em relacdo
aos trabalhadores ou colaboradores (caso do envolvimento de es-
tudantes, bolseiros ou outros prestadores de servi¢os), pois uma
definicdo e clarificacdo atempada relativamente a titularidade sobre
os resultados/criagdes e mesmo quanto ao proprio vinculo entre
a entidade contratada e os executores do servigo de desenvolvi-

mento permitira a salvaguarda dos legitimos interesses do cliente.
Sendo certo que tal ndo afectara quer os direitos morais dos cria-
dores, quer o feixe de direitos patrimoniais, na medida em que
on.°4 do jaaludido artigo 3.° refere expressamente que as regras
sobre atribuicdo do direito ao programa ndo prejudicam que
o criador intelectual, em determinadas circunstancias, possa re-
clamar o direito a uma remuneracdo especial (além, naturalmente,
daquela previamente acordada), desde logo (cfr. o n°4 do artigo
14° do CDADC) quando a criagdo intelectual exceda claramente
o desempenho, ainda que zeloso, da funcdo ou tarefa que lhe es-
tava confiada ou ainda quando da obra vierem a fazer-se utilizac¢oes
ou a retirar -se vantagens nao incluidas nem previstas na fixagao
da remuneragdo ajustada.

O regime vigente quanto a titularidade de Bases de Dados

Considerando tudo o exposto supra relativamente a nature-
za juridica deste tipo de activos intelectuais, uma nota, aplica-
vel tanto a situagdo da protec¢do dos programas de computador
como a questdo das bases de dados, vai no sentido de fazer sentido
a utilizagdo dos Assignment Agreements, sempre com a ressalva de,
atenta a matéria em apreco, ser aconselhavel recorrer-se ao mais
adequado apoio juridico.
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. INTRODUCAO — CONTEXTO

S6 podem ser objecto de depdsito como pedido de patente
as inveng¢oes novas que desfrutem de actividade inventiva e forem
susceptiveis de aplicacao industrial. Destes trés requisitos cumu-
lativos, o primeiro - a novidade - € aquele que confere desde logo
um caracter essencial as pesquisas em bases de dados de proprie-
dade industrial.

Com efeito, nos termos dos artigos 55° e 56° do CPI uma inven-
¢do é considerada nova quando ndo esteja compreendida no esta-
do da técnica, ou seja, quando for distinta de tudo o que ja tenha
sido tornado acessivel ao publico, por qualquer meio, dentro ou
fora do pais, antes da data do pedido de patente que reivindica
a invencao que pretendemos ver protegida.

 VANTAGENS DAS PESQUISAS EM BASES DE DADOS.

s AT

Pretende-se com as pesquisas em bases de dados.evitar paten-,
tear invengdes ja reivindicadas em pedido de patente anterior ou ja
divulgadas ao publico. Visa-se igualmente evitar iniciar processos
de investigacao e desenvolvimento sobre invengdes ja conhecidas
e que ndo poderao ser protegidas através daquele direito industrial.

Mas para além desta funcdo primaria, as pesquisas em bases de
dados e informagdo sobre patentes revestem-se de extrema impor-
tancia para o conhecimento e avaliacao do desenvolvimento tecno-
légico em varios paises, para encontrar futuras oportunidades de
negodcio (com a celebragdo de contratos de transmissdo ou licen-
ca sobre patentes existentes), para monitorizar a actividade dos
concorrentes e para evitar infrac¢des sobre direitos e invengdes
protegidas.
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Antes, portanto, do inicio de projectos de I&D e do depdsito de
qualquer pedido de patente, afigura-se essencial um conhecimen-
to exaustivo do estado da técnica, para o qual as pesquisas em bases
de dados de patentes, pela sua versatilidade, se mostram uma ferra-
menta de auxilio indispensavel.

ELENCO DE BASES DE DADOS
ias bases de dad

Identificam-se infra as principais bases de dados de patentes
internacional e algumas das suas principais caracteristicas:

> 1. Espacenet

> (http://ep.espacenet.com)

Com mais de sessenta milhdes de documentos relativos a paten-
tes (pedidos de patente, patentes ja concedidas e relatérios de
pesquisa) e disponivel online desde 1998, esta base de dados
gratuita pode ser utilizada por especialistas ou por utilizadores
nao especializados em propriedade industrial, uma vez que
permite uma pesquisa facil e intuitiva através da disponibiliza-
¢do de variados campos de pesquisa. Pode-se aceder a esta base
de dados através do portal do Instituto Europeu de Patentes
(EPO), da Comissdo Europeia ou através dos portais de diver-
sos institutos nacionais da propriedade industrial.

> 2. EPOline — Register Plus

> (https://register.epoline.org/espacenet/regviewer)

E um servico sobre bases de dados de acesso livre, que permite
verificar o estado legal de pedidos de patente europeus e inter-
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nacionais publicados, ndo apenas na fase de concessio mas
também durante as fases nacionais de cada pedido. Pode-se utili-
zar uma pesquisa simples com apenas uma palavra ou frase
(simple search mask) ou uma pesquisa avangada (advanced sear-
ch mask) empregando mais do que um critério de pesquisa.

> 3. USPTO - United States Patent and Trademark Office

> (http://patft.uspto.gov)

E a base de dados oficial do Instituto Americano de Marcas
e Patentes (United States Patent and Trademark Office - USPTO)
e retine mais de oito milhdes de documentos. O acesso € livre
e permite fazer pesquisas de pedidos de patente ou de patentes
jaconcedidas, através dos mais diversos parametros de pesquisa.

> 4. Google Patents

> (http://www.google.com/patents)

O mais conhecido motor de busca do mundo também possui
uma funcionalidade de busca de pedidos de patente e patentes
jaconcedidas, desde 1790 até aos dias de hoje. Esta todavia limi-
tado a patentes depositadas no Instituto Americano de Marcas
e Patentes (USPTO), mas podera vir a expandir-se a pedidos
internacionais em breve. Usa a mesma tecnologia de pesquisa
do Google Book Search, e permite a pesquisa em texto integral
ou por parametros como numero, inventor e data de depoésito.
Esta base de dados é muitas vezes um interessante ponto de
partida para pesquisas em bases de dados de patentes, atento
o0 seu caracter mais “familiar” a um utilizador casual.

2. 0 que consigo obter a partir das bases de dados de propriedade industrial?

> 5. WIPO / OMPI

> (http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp)

Através do motor de pesquisa PatentScope, disponibilizado pela
Organizagdao Mundial da Propriedade Intelectual, podera aceder
amais de um milhao e seiscentos mil documentos de pedidos de
patente internacional publicados desde 1978. Permite uma pes-
quisa facil por palavras-chave ou através de determinados crité-
rios como por exemplo o nome do(s) inventor(es), data de publi-
cacdo, nome do titular do pedido, titulo em inglés, entre outros.

> 6. OEPM

> (http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedalnternet.jsp)
INVENES € o nome do motor de busca posto a disposi¢ao pela
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas e subdivide-se em quatro
pesquisas possiveis: a) em patentes e modelos de utilidade; b)
em patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais ibero-
americanos; c¢) em desenhos e modelos industriais; d) pesquisa
através da Classificacdo de Locarno.

> 7. INPI (Portugal)

> (http://www.inpi.pt/servicos/patentes_online.html)

Entre os servicos on-line disponibilizados pelo Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial, estd o servi¢co de pesquisa de
patentes. Os utilizadores podem efectuar pesquisas por nime-
ro de processo, por requerente, contetido do titulo ou resumo.
Apesar de ndo permitir ainda aceder ao texto integral dos pedi-
dos depositados em Portugal, contém uma sintese do processo,
o texto do resumo, a Classificacdo Internacional, fases juridicas,
situacdo de taxas, paises designados, a epigrafe em lingua
estrangeira bem como uma remissao directa para a visualizacao
do texto através do Espacenet (v/ supra).
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No ano de 2002, um investigador procura um gabinete
de transferéncia de tecnologia da universidade de que faz
» parte, com o intuito de se informar sobre a possibilidade

! de patentear uma invencao que tinha acabado de alcéngar.

i Afirmava tratar-se de algo absolutamente inovador.

~ Questionado se alguma vez tinha consultado ba-

it ses de dados de patentes anteriormente, res-

! pondeu que nunca as tinha consultado
"\ mas.que de todo 0 modo nao seria pos-
sivel ser su;preendido por qualquer
resultado contido nas mesmas, até
porque se encontrava na vanguar-

da da investigacao no dominio

em causa.

Numa pesquisa trivial e simples

na base de dados Espacenet (cfr.

supra mais informacdo sobre esta base
de dados), eis que o primeiro resultado
_ apurado detecta de imediato algo que chama a atencao

f"‘: do dito Investigador. Aberto o fasciculo de patente em causa,

‘ surge a pergunta:
“-0 que éisto?” elogo a resposta, a partir dos dados biblio-

5,

-

Apoés um breve siléncio, o investigador afirma que se trata
exactamente da matéria que queria agora — em 2002 — prote-
ger...Ora sabendo-se da durdéio maxima de um pedido
de patente (20 anos contados
da data do primeiro pedido),
. 0 dito investigador estava
a trabalhar numa maté-
,ria ja protegida 20 anos
antes no Japao, cuja
patente entretanto
tinha caducado,

, no limite, por expiracao
do seu prazo maximo
de proteccio...
Pergunta-se: qual teria

sido a poupanga de
recursos e de tempo caso
este investigador,
no inicio daqueles trabalhos
de I1&D, tivesse consulta-
do as bases de dados
de patentes e fizes-
se desta consul-
ta um habito
recorrente?




Noutra ocasido, um grupo de investigadores “seniores”
dirigiu-se aum gabinete de transferéncia de tecnologia para
uma sessio de esclarecimento sobre direito de patentes.
| A dada altura, surge novamente a questao de saber se era um
habito daquele grupo consultar bases de dados de patentes.
A resposta foi negativa, acompanhada de mencoées a que
aquele grupo pertencia
a elite mundial naquele
dominio especifico,
fazendo inclusivamente
parte de um grupo
internacional
de investigacao e que
por isso nao seria facil
encontrar qualquer
resultadg novo provindo
daquelas:"bases de dados.
Escolhidas as primeiras
palavras-chave e iniciada
a busca na base de dados
Espacenet, surge um primeiro
conjunto de resultados.
Aberto o primeiro fasciculo, surge
a (desagradavel) surpresa: tratava-se de um pedido de patente
depositado em nome individual por um dos membros
do grupo internacional de 1nvést1gagao, para mais
reivindicando a base tecnolégica usada; por todos!
Uma vez mais, a falta de rotina na ‘analise destas bases
de dados jogou claramente contra este grupo de investigacao.

Em geral, podemos ainda elencar nestes casos todos aqueles
em que se provou a valia de aprofundar as pesquisas

ao estado da técnica com outras realizadas com recurso

a bases de dados mais completas. Assim, em varios casos

de analise de invencoes, as buscas com recurso as bases

de dados Espacenet e do Office Norte-Americano (USPTO)
nao apresentaram resultados prejudiciais a novidade da
invencao a patentear; todavia, as pesquisas realizadas sobre
a mesma invencao recorrendo a bases de dados por assinatu-,
ra paga (como é o caso da Derwent), mais completas, oferece-
ram resultados prejudiciais, que anteriormente nao tinham
sido encontrados. Em suma, sugere-se sempre a “aﬁnagio;’
dos resultados de pesquisa realizados nas bases de dados
gratuitas com a consulta a bases de dados mais completas,
ainda que tenha para tanto de realizar-se alguma despesa
com essa consulta (como sucede com as pesquisas assistidas
junto do INPI): esta despesa devera sempre ser vista como um
investimento, especialmente

se com ela conseguir-

mos validar

em definitivo

o estado da técnica .

de dada invencao ou S E

evitar o dispéndio

de tempo e recursos financei- N
ros na preparacao de um pedldo

de patente condenado ao insucesso,
desde logo por falta de novidade

da matéria a patentear.




A pesquisa relativa a uma patente de um laboratorio

de investigacao, efectuada no motor de pesquisa Google
(portanto, sem recorrer ainda a bases de dados da
especialidade) revelou logo dois documentos que podem
comprometer pelo menos um critério de patenteabilidade:
anovidade. Um dos documentos era referente a uma tese

de doutoramento ja defendida e cujo documento se
encontrava disponivel para consulta por qualquer internauta;
e o segundo documento era um artigo onde se fazia referéncia
a um prémio atribuido pelo governo do Japao a esse aluno

de doutoramento, relativo a investigacao efectuada. Apds esta
analise, restava apenas ouvir o parecer da investigadora
principal e aferir se no texto de patente constavam
caracteristicas/reivindicacoes novas face ao produto e/ou
processo que nao eram citados na tese. Serve
este testemunho para realcar a importancia
da pesquisa ao estado da técnica antes

de um depésito de patente, assim como

a importancia de haver um documento por
escrito onde o investigador revele o que ha
ou nao ha sobre aquela invencao especifica.

Hia iiiﬂiiﬁ ﬂ“ﬂﬂmentos de patente.

2. O que consigo obter a partir das bases de dados de propriedade industrial?

Como vimos acima, para uma invencdo ser nova deve ser distin-
ta de tudo o que ja tenha sido tornado acessivel ao publico, por
qualquer meio. Assim, apesar de fundamentais, as pesquisas em
bases de dados de patentes ndo sao suficientes por si. Ha assim que
procurar producéo cientifica (artigos cientificos, apresentagdes em
conferéncias, etc.) noutras fontes, para assegurar tanto quanto
possivel uma maior seguranga no depoésito de pedidos de patente.

Entre estas, citamos os seguintes motores de busca e websites:

> Altavista http://pt.altavista.com

> Ask www.ask.com

> ChemFinder http://chemfinder.camsoft.com

- Copernic http://www.copernic.com

- Dictionary http://dictionary.reference.com

> Google http://www.google.pt

> Google Scholar http://scholar.google.pt

> 1ATE http://iate.europa.cu

> iBoogie http://www.iboogie.com

> Ixquick http://www.ixquick.com

> Metacrawler http://www.metacrawler.com

> PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

> Scirus http://www.scirus.com

> Xplore http://www.ieeexplore.ieee.org

>Yahoo http://m.www.yahoo.com

TECNICAS DE PESQUISA

77



IPédia — Guia da Propriedade Intelectual

Cada simbolo da classificagdo é constituido por uma letra,
indicando a Secgdo da IPC (existem 8 secgdes, de A a H, conforme
tabela abaixo), seguida por um nimero (dois digitos) indicando
a Classe da IPC (p.ex. AO1: Agricultura; Silvicultura; Pecuaria;
Caca; Captura em armadilhas; Pesca). Opcionalmente, o simbolo
da classificagdo pode ser seguido por uma sequéncia de uma
letra, indicando a Subclasse da IPC (p.ex. AO1B: Trabalho do
solo em agricultura ou silvicultura; Pecas, detalhes ou acessorios
de maquinas ou implementos agricolas, em geral), um nimero
(variavel, 1-3 digitos) indicando o Grupo principal IPC (p.ex.
A01B1: Instrumentos manuais), uma barra obliqua "/" e um outro
numero (variavel, 1-3 digitos) indicando o Subgrupo IPC (p.ex.
A01B1/02: Enxadas; pas).

A Necessidade humanas

B Operacdes de processamento; Transporte

C Quimica; Metalurgia

D Téxteis; Papel

E Construgoes fixas
'F Engenharia Mecanica; Iluminacio; Aquecimento; Armas; Explosdo
‘G Fisica

‘H Electricidade

A classificacdo, com a correspondente atribuicdo dos Codigos
sera efectuada pelo Organismo responsavel pela publicacdo dos
documentos no momento da publicagido do pedido de patente.

A classificacdo esta disponivel para consulta na pagina web da
Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI / WIPO),
em http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/, bem como nos
portais Internet dos diversos Institutos Nacionais responsaveis
pela recepcao e tramitagdo dos pedidos de patente.
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De referir que, nao obstante a IPC ser um sistema de classifica-
¢do hierarquico aplicavel a documentos de patente publicados,
existem outros sistemas: por exemplo, a Classificacdo Europeia
(denominada ECLA). Trata-se de um sistema usado pelo Instituto
Europeu de Patentes para efectuar pesquisas em pedidos de paten-
te, baseado na IPC, porém mais detalhado. Com efeito, a actual
oitava edig¢do da IPC cobre 70 000 grupos, enquanto que a ECLA
cobre 134 000.

- PREPARACAO DO RELATORIO DE PESQUISA 38
E DO PEDIDO DE PATENTE (O ESTADO DA TECNICA) ¥

— =

O deposito de um pedido de patente é, antes de mais, um
investimento. E que pode ser, considerando o niimero de paises
onde se pretende ver o pedido protegido, um investimento avul-
tado. Pelo que vimos acima, a elaboragido de um relatorio de pesqui-
sa completo é um dos primeiros passos essenciais para assegurar
esse investimento, e evitar surpresas desagradaveis como publica-
¢Oes prévias, invengoes ja patenteadas ou divulgadas sob a forma
de artigo cientifico, etc., que podem colocar obstaculos a conces-
sdo do pedido. Mas ndo é o Unico.

Tem sido utilizado, como boa pratica, nos gabinetes de trans-

feréncia de tecnologia, um formulario de comunicacdo de inven-
¢do (regra geral i i — In Disclosure Form

a preenche i epositar um
pedido de patente.
Neste formulario sio requeridas varias informacdes, tais como:

- O nome da invencgao;
> O dominio cientifico onde se insere;
- Uma descri¢do completa da tecnologia: a que tipo de produto
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ou processo é que vai dar origem e qual a sua utiliza¢do comer-
cial? Quais sdo as vantagens em relagdo as tecnologias ja exis-
tentes e utilidade especifica no mercado? Quais os competi-
dores no mercado e barreiras a comercializa¢do da invencgao?
Qual o estado de desenvolvimento da inveng¢ao?

> 0 nome e dados pessoais de todos os inventores envolvi-
dos, com expressa mencao, se aplicavel, da instituicdo a que
pertencem;

> Listagem circunstanciada de todas as divulgagdes prévias de
dados ou resultados contemplados na invencao, designada-
mente em congressos, papers académicos ou outros;

> Se o projecto de I&D de onde emergiu aquela invencao foi ou
ndo objecto de financiamento publico e, em caso afirmativo, se
foi celebrado algum contrato que enquadrasse o financiamento
do projecto (juntando-se copia desse contrato, se existente);

> Se a invencgdo ou os esfor¢os de I&D conexos incorporam
materiais fornecidos por terceiros e, em caso afirmativo, se foi
celebrado algum MTA (Material Transfer Agreement);

Todos estes elementos vao Fermiﬁir nao sg elaboraro primeiro
“esqueleto” ou dra‘t o pedido de Batente (que deve conter um
resumo, uma descrigao completa do objecto da invengio, desenhos
necessarios a perfeita compreensao da descrigdo e reivindicacgoes
do que é considerado novo e caracteriza a invencao, fixando
0 ambito de protecgdo), mas também obter dados de mercado que
permitam efectuar uma avaliacdo comercial sobre a viabilidade,
ragdo comercial directa de uma invencdo, é essencial encontrar

possiveis interessados na tecnologia, para negociagao de contrato
de licenca ou transmissao do direito.
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A, bolseiro de doutoramento, esta a trabalhar num projecto
inovador indicado pelo seu orientador, que consiste

no desenvolvimento de um novo processo de producio

do produto X, designadamente na realizacao de testes para
comprovar a sua eficacia. Concluida a bolsa de doutoramen-
to, e pretendendo patentear, submete formulario de comuni-
cacao de invencao. Nas divulgacées prévias nao é indicado j
qualquer documento de publicagao prévia. A partir

do relatdrio de pesquisa efectuado pelo Gabinete de Transfe-
réncia de Tecnologia da universidade, é descoberta uma
publicacao prévia do seu orientador em que é descrito todo

o processo X. A publica¢io é impeditiva do pedido de paten-
te, porque apesar dé nio estar comprovada a eficacia (que s6
aconteceu pelo trabalho do bolseiro), os elementos essenciais
do processo ja foram divulgados ao publico. Falta, portanto,
o requisito da novidade, essencial para /

a concessao de um titulo de patente.




E descoberto por um docente da universidade B um novo
composto quimico que actua no tratamento da doenca Y.
O composto nao foi divulgado. Pretende-se, portanto,
patentear. Da pesquisa efectuada aferiu-se que o desenvolvi-
mento desse composto permitiria colocar o medicamento
no mercado num valor por unidade de € 10,00 (dez Euros).
Para o tratamento da doenca, existem no mercado 2 medica-
mentos, cujo preco unitario é de cerca de € 3,00 (trés Euros).
A eficacia do produto é semelhante a dos compostos exis-
tentes no mercado. Nenhum deles tem efeitos secundarios |
relevantes.Neste caso, apesar do
pedido cumprir
¢ M  osrequisitos legais
? de patenteabilidade, nio
*,\' | deve ser patenteado.
Os pedidos
€ de patente devem ser
apenas depositados
quando a invencao
; possa traduzir-se numa
' mais valia de mercado
face ao estado da técnica
existente.

Foi descoberto na universidade um produto para o tratamen-
to de superficies de aluminio, de aco, de ferro e de madeira.
Pretende-se patentear. Da pesquisa ao estado da técnica
resultou que esse produto tinha sido ja patenteado para
tratamento de superficies de aluminio, de aco e ferro.

Do pedido de patente deve constar apenas o tratamento

de madeira. O restante esta abrangido pelo estado da técnica
e portanto, nao é patenteavel por falta de novidade, podendo
ainda enfermar do vicio de falta de actividade inventiva,
apo6s exame do pedido pelo examinador.
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INTRODUCAO

A ordem juridica, a imagem do que fez para os bens corpo-
reos, decidiu atribuir relevincia a certos bens imateriais, dentro
dos quais se enquadram os direitos de natureza intelectual.

Com efeito, premiar as criacdes (exteriorizadas) nascidas do
énio e i omem afigura-se como um acto de
justica material e assume duas formas distintas: a primeira, asse-
gurando o reconhecimento moral de autoria sobre as mesmas,
e que é a partida irrenunciavel; em segundo lugar, atribuindo um
direito exclusivo de explorac¢do patrimonial (ou direito de exclu-
sdo de explorac¢do por quaisquer terceiros ndo autorizados) como
compensacao justa pelo trabalho desenvolvido.

Assim, os direitos de propriedade intelectual registados em
nome de um determinado titular podem ser utilizados pelo mesmo
para obtencdo de beneficios patrimoniais directos. Contudo,
enquanto objecto de direitos, podem também ser transmitidos ou
licenciados. Ou seja, podem ser explorados indirectamente.

Remetendo para o que foi dito anteriormente quanto ao direi-
to de autor, no que diz respeito a propriedade industrial, dispoe
o n° 1 dos artigos 31° e 32° do CPI que os direitos emergentes de
patentes, de modelos de utilidade, de registos de topografias de
produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas
podem ser transmitidos (cfr. o artigo 31° do CPI), total ou parcial-
mente, a titulo gratuito ou oneroso, ou ser objecto de licenga de
exploracgdo (cfr. o artigo 32° do CPI).

E neste contexto que emergem os mecanismos de negociagdo

i E um lugar comum dizer que “saber negociar ¢ uma
arte”, ou que “alguém nasceu com dom para o negdcio”, mas
averdade é que uma efectiva e leal negociagao de direitos, compen-
sando justamente o seu titular pelos esforcos desenvolvidos,
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ou aumentando a sua visibilidade, notoriedade ou valor, auxilia
ao cumprimento da func¢ao tltima da propriedade industrial, que
¢é a de garantir a lealdade da concorréncia.

Adiante serao tratadas mais detalhadamente as duas formas de
exploracao indirecta de direitos previstas no CPI.

LICENCIAMENTO E TRANSMISSAO DE DIREITOS

Podemos definir a licenca, de forma -
rizacdo de uso conferida
econduz-se, em varios dos seus tragos caracterizantes, ao regime
previsto, desde logo, no Cdodigo Civil para a locagéo.

A admissibilidade expressa dos contratos de licenga de explo-
ragao sobre direitos industriais foi contemplada entre nés a partir
do Decreto-Lei n® 27/84, de 18 de Janeiro, que alterou o Codigo
da Propriedade Industrial de 1940. Hoje, é expressamente acolhi-
da pelo artigo 32° do CPI.

Este artigo prevé a faculdade de concessao de licencas sobre
direitos emergentes de patentes, de modelos de utilidade, de regis-
tos de topografias de semicondutores, de desenhos ou modelos
e de marcas. A admissdo legal das licengas surge num contexto
historico de intenso desenvolvimento econdémico e visa respon-
der a caréncias empresariais por este desencadeadas.

A expressao “licenca” foi assim construida de forma ampla, para
permitir regular as condi¢des concretas em que um terceiro pode
explorar economicamente um direito de propriedade industrial.

A amplitude de conformacio contratual da licenga de explora-
¢do é grande. Com efeito, a licencga pode ser:
> Total ou parcial (cfr. o n°1 do artigo 32° do CPI) isto é, para
a totalidade dos direitos sobre a patente ou modelo de utilidade,
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da topografia de semicondutores, dos desenhos ou modelos regis-
tados e, no caso das marcas, para todos produtos ou servigos abran-
gidos pelo registo, registados de acordo com a classificagdo para
produtos e servicos prevista no Acordo de Nice Relativo a Classi-
ficacdo Internacional dos Produtos ou Servicos, ou para apenas
parte destes direitos;

> A titulo gratuito ou oneroso (cfr. o n°1 do artigo 32° do CPI) Regra
geral, os contratos de licenga sdo celebrados a titulo oneroso. No
entanto, nao é raro serem celebrados a titulo gratuito. Tome-se
como exemplo o caso de uma “sociedade comercial mae”, em nome
da qual sdo registados os direitos industriais, e que muitas vezes
concede as empresas que estdo sob seu controlo, directo ou indi-
recto, licengas gratuitas para exploragdo dos seus produtos, design
ou invencgdes;

> Concedida em certa zona ou em todo o territério nacional (cfr. o n°1
do artigo 32° do CPI) O titular de um direito industrial em Portu-
gal pode conceder uma licenca sobre os seus direitos para todo
o territorio nacional ou para uma certa zona, seja ela delimitada
poruma regido autonoma, concelho, distrito, freguesia, etc. A liber-
dade de conformacao é vasta. A razdo disto nasce do facto de muitas
vezes as empresas terem um raio de acgao e influéncia comercial
extremamente limitado, permitindo assim ao licenciante, de acor-
do com a sua estratégia comercial, um contacto amplo com as mais
diversas empresas potencialmente interessadas na exploracao dos
mesmos, situadas em diferentes partes do territério nacional,

> Por todo o tempo da sua duragdo ou por prazo inferior (32°, n°1
CPI) Alguns direitos industriais estdo limitados temporalmente
(as patentes, regra geral, ao prazo maximo de 20 anos; os mode-
los de utilidade, ao maximo de 10 anos; os desenhos ou modelos,
limitado a 25 anos), outros ndo (as marcas, que podem ser renova-
das indefinidamente). Ndo obstante, dita muitas vezes o interesse
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comercial do licenciante que as licencgas nao sejam celebradas por
prazos demasiado alargados, mas por prazos relativamente curtos
(1a5 anos), sujeitos a renovagio;

Acrescentando o facto de as previsdes dos numeros 4 a 9 do
mesmo artigo abrirem ainda mais a porta a conformagao do contra-
to pelas partes, parece a primeira vista que a tnica exigéncia que
recai sobre o contrato de licenga € a sujeigdo a forma escrita, pres-
critano n® 3 do artigo 32° CPI. Com efeito, alicenca pode ser, além
de tudo o ja referido supra:

+ Exclusiva ou ndo exclusiva (simples ou tinica) A defini¢do apon-
tada pelo CPI nos numeros 6 e 7 do artigo 32° indica que licenca
exclusiva é aquela em que o licenciante atribui poderes explorato-
rios apenas a um licenciado, mas nao fica ele proprio impedido de
explorar directamente o direito objecto de licenca. Ha quem qualifi-
que esta licenga como tnica, sendo a licenga exclusiva pura aquela
em que o licenciado ndo suporta qualquer concorréncia, inclusive
do licenciante; ja a licenga nao exclusiva é aquela em que o licen-
ciado podera ter que suportar a concorréncia do licenciante ou de
outros possiveis licenciados, ficando na disponibilidade do licen-
ciante a concessao doutras licencas de exploragao, inclusivamente
a concorrentes directos do original licenciado.

> Aliendvel ou ndo aliendvel / Com possibilidade de concessdo de subli-
cencas Esta concessdo pode ou ndo constar do contrato, ja que se
basta com a mera autorizagao escrita do licenciante.

Outro ti X comercial possivel
tos industriais consiste na sua trangmigﬁg"oi a ;i;yhm;g;ual.
propriedade sobre o direito industrial do titular passa para um
terceiro, que exercera sobre ele todos os poderes, faculdades, direi-
tos e obrigagdes que o proprietario originalmente exercia. A trans-

missdo reconduz-se, no fundo, a celebracdo de um contrato de
compra e venda, de troca, ou de uma doagao.
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Estdo, entre outros factos, sujeitos a averbamento no INPI,
nos termos do artigo 30° do CPI:
a) A transmisséo de direitos privativos;

b) A concesséo de licencas de exploracdo, ¢ i
obw

unalquer dos interessados deve enviar um requerimen-
to ao INPI com o documento que prove a transmissdo ou licenga. Do
averbamento é publicado aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

Seguindo os principios da lei civil relativos a eficacia dos contra-
tos, os factos sujeitos a averbamento que nao tenham sido averba-
dos podem ser invocados entre as partes, mas s6 produzem efei-
tos em relagdo a terceiros depois da data do referido averbamento.
Isto significa que, por exemplo, seja licito ao licenciado invocar
o seu direito a comercializar perante quem lhe concedeu a licenca
de exploragdo comercial ou quem lhe transmitiu o direito, mas ja
nao perante um terceiro interessado ou mesmo perante um infrac-
tor do direito licenciado. S6 o podera fazer depois de efectuar
o referido averbamento da licenca ou transmissao no INPIL.

Veja-se o caso de da empresa A, que comercializa um determi-
nado produto, registado com a marca “X”, e que celebrou com as
empresas B e C, individualmente, contratos de licenca nao exclu-
sivos para a exploragdo dos produtos assinalados com a marca “X”.
Para que B possa invocar contra C o seu direito a comercializar
os referidos produtos (por estar B convicto da exclusividade da sua
licenca), devera proceder ao referido averbamento.
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CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA '

Introdugéo

Esta secgdo visa dois propositos fundamentais:

- Apresentar os tipos mais comuns de contratos cujo objecto
essencial é, em maior ou menor medida, a transferéncia
de tecnologia;

> Percorrer, clausula a clausula, um contrato “tipico” entre uma
instituigdo que se dedica a actividades de I&DT (universida-
de, centro de I&D) e uma empresa, procurando evidenciar
o nucleo fundamental de clausulas que deve possuir.

Refira-se que este exercicio ndo dispensara o apoio juridico
aelaboracao de um contrato desta natureza e, claro esta, a adequa-
¢do a cada caso concreto. Assim, apenas serdo revisitados alguns
cenarios tipicamente observados em rela¢des contratuais que visam
a transferéncia de tecnologia.

Acordos tiRicamente celebrados neste contexto

ciéncia/empresa; empresa/empresa; ciéncia/ciéncia
Os contratos ou acordos que tipicamente surgem conexionados
com a transferéncia de tecnologia sdo os seguintes:
Entre uma entidade Campus e uma entidade Empresa
A. Contrato de licenca de exploragao de patente
O terreno privilegiado de aplicagdo desta formula contratual
éaquele em que uma institui¢ao (universidade, instituto politéc-
nico, centro de I&D com personalidade juridica) concede uma
licenca de explorac¢ido de um direito de patente ou de um pedido
de registo deste direito a uma dada pessoa (singular ou colecti-
va, regra geral uma empresa), para que esta explore comercial-
mente aquele invento.
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Neste ambito, vale uma ampla liberdade contratual, pelo que
podem ser previstos variadissimos arranjos negociais para
compor a licenca (v/ supra o capitulo “Licenciamento e trans-
missdo de direitos” e infra o capitulo dedicado aos aspectos
negociais destes acordos).

B.Contrato de regulacao de titularidade de resultados de 1&D
Esta categoria de acordos é surpreendida tradicionalmente no
contexto de projectos colaborativos entre uma ou varias empre-
sas e/ou uma ou varias institui¢des de I&D, em que ha inter-
venc¢do de meios humanos, materiais e financeiros de todas
as partes, visando a obtengdo de resultados de I&D com valor
intrinseco.

Assim, estes contratos tém em vista regular desde logo quem
sera o titular do direito a proteger e a explorar os resultados
emergentes dessa colaboracao, entre outros aspectos de relevo.
Para mais desenvolvimentos, v/ infra o capitulo “Dissecando
um contrato de transferéncia de tecnologia”, atendendo a que
o clausulado que ai é apresentado coincide, em grande medida,
com este tipo contratual, sem embargo da consulta do capitulo
relativo ao licenciamento e transmissao de direitos.

C.Contrato de desenvolvimento tecnoldgico (Contract Research)
Trata-se de um contrato que regula a situacdo em que uma empre-
sa “encomenda” a uma instituicio de I&D um dado trabalhd cien-

ipicamente, a empresa carece de ver resolvido um dado proble-
ma, que pode passar pela criacdo de um novo produto ou proces-
so, da optimizacdo de um qualquer passo produtivo, de uma

questao de melhoria de posi¢do concorrencial, necessitando,
para tanto, da realizacao de esforgos de I1&D.

3. Como devo negociar os meus activos intelectuais?

Sucede que por manifesta impossibilidade técnica e/ou por
questdes de racionalidade operacional (e financeira, em muitos
casos), a empresa ndo pretende desenvolver esse esforgo de
1&D “dentro de portas”. Antes, procura essa solucdo junto de
uma qualquer institui¢do, ndo se envolvendo directamente nes-
ses trabalhos (assim se divisando a diferenca para o template
de contrato B supra, de regulacgio de titularidade de resultados
de I&D). E, assim, frequente estes contratos preverem que a
titularidade integral dos direitos de propriedade intelectual
incidentes sobre os (novos) resultados de I&D seja atribuida
a parte empresa, porque justamente pagou um dado preco por
esses mesmos resultados.

Apesar deste arranjo contratual, considera-se justo e equitativo
que os criadores intelectuais pertencentes a institui¢ao de 1&D
contratada vejam consignado no clausulado o direito a serem
citados na qualidade de inventores em todos os pedidos de
patente que reivindiquem resultados compreendidos neste
contrato, mesmo que, como ja referimos, seja comum o direito
arequerer a proteccdo residir exclusivamente na empresa.

Entre duas entidades Campus

D. Contrato de partilha de resultados de investigacao

Este tipo contratual, cada vez mais estabilizado na praxis nego-
cial, é empregado nos casos de projectos colaborativos entre
duas (ou mais) institui¢des de I&D.

Regra geral, a questdo da titularidade dos direitos de proprie-
dade intelectual sobre os resultados do projecto é regulada
pelas partes tendo em consideracédo o esfor¢co (humano, mate-
rial e financeiro) aportado por cada uma delas ao projecto
colaborativo.
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Em conformidade, na maioria dos casos estes contratos prevéem
a cgm}’mlgrigade desses direitos por parte de todas as entidades

vidas no projecto. Desta forma, todas serao responsaveis

pelo destino dos mesmos resultados, designadamente quanto
a sua proteccdo e subsequente exploragao.
Estes contratos devem prever qual sera a parte responsavel pela
gestdo operacional das ditas fases de protecgdo e exploragdo.
Devem ainda e sempre ser discutidos e celebrados no inicio do
projecto colaborativo e ndo no decurso do mesmo ou (como worst
case scenario) no final, uma vez que serd mais dificil reunir consen-
sos negociais nas fases mais adiantadas do projecto, especialmen-
te se 0 mesmo apresentar um apreciavel potencial de mercado...
Ainda, podem prever um qualquer arranjo contratual que, sem
abandonar o conceito de contitularidade, salvaguarde eventu-
ais desequilibrios dos diferentes contributos das partes quanto
ao background knowledge (conhecimento pré-existente) aporta-
do e aos recursos (humanos e financeiros) afectos ao projecto
ou empreendimento conjunto, atribuindo distintas percenta-
gens de participagdo nos custos de proteccdo e valorizagdo e na
percepcdo de dividendos emergentes da exploracdo dos mesmos
resultados para cada uma das partes envolvidas.

A segunda parte desta sec¢ido (“Dissecando um contrato de
licenciamento de tecnologia”) visa olerecer uma analise sucinta
mtrato desta natureza, que em gran-
de medida se reconduz ao tipo B supra descrito.

Em primeiro lugar, junta-se uma nota de contexto sobre este
contrato:

- Uma empresa enceta uma parceria com parceiro I&D (univer-
sidade, centro de I&D) com vista a adquirir direitos sobre
uma dada tecnologia ou sobre um conjunto de resultados de
investigacdo;
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<> A universidade ou centro de I&D pretende transferir tecno-
logia para a empresa;

> Observam-se investimentos financeiros e empenho de recur-
sos humanos e técnicos de ambas as partes.

Elencam-se seguidamente as clausulas tipicas de um contrato
desta natureza:

1. As partes

Os cuidados a ter neste particular (apenas) tém a ver:

> Com a necessidade de avaliar se, do lado do parceiro de I1&D,
aentidade que surge a negociar com a empresa possui a neces-
saria personalidade juridica para ser parte num contrato ou se,
ao invés, carece da intervencao de um ente hierarquicamente
superior (por exemplo, no caso de uma unidade de investi-
gacao formalmente organizada dentro de uma universidade,
desprovida de personalidade juridica propria, em que tera que
ser a universidade a ser parte num contrato desta natureza);

> Com a verificacdo, sempre e em todos os casos, da capaci-
dade das pessoas que figuram no dito contrato para obrigar
as respectivas partes, evitando assim a celebragdo de instru-
mentos contratuais desprovidos de eficacia por falta de pode-
res de representagdo de quem os assina.

2. Definicdo da tecnologia / Conhecimento / Ambito do traba-

lho colaborativo

Este é um ponto essencial nestes contratos. Com efeito, a correc-
ta_definicdo ou circunscricdo da “tecnologia” (entendida como
conjunto estavel de resultados de investigagao dirigidos a resolu-
¢do de um dado problema técnico, podendo consubstanciar um
produto, um processo ou um mix de ambos), sera muitas vezes
decisivo para as partes decidirem qual o tipo contratual a adoptar.
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Isto porque se esta defini¢do for de dificil concretizacao, ou seja,
caso nao seja claro para ambas as partes o que na realidade sera
o resultado do projecto colaborativo, idealmente nio devera ser
celebrado um contrato desta natureza, mas antes um mero contra-
to de consultoria cientifica, em que o parceiro de I&D obriga-se
a dedicar tempo, pessoas e outros recursos a resolug¢ido de uma
qualquer questdo técnica posta pela empresa, que pagara um deter-
minado montante por este servigo cientifico. Procura-se, assim,
evitar uma situagao de indefini¢ao do objecto contratual.

3.Titularidade de Direitos de Propriedade Intelectual

Estabelecido o objecto contratual a transferir, as partes devem
fixar de forma inequivoca quem sera o detentor dos direitos de
propriedade intelectual incidentes sobre esse mesmo objecto
contratual, composto pelos resultados de I&D alcancados
(ou a obter nesta parceria).

Ou seja, o feixe de direitos de dominio ou soberania sobre esses
resultados, de que sdo corolarios o direito a requerer proteccio
para os mesmos (o “direito a patente”) e o direito de os explorar,
por si ou pela celebragdo de negocios de licenga ou transmissdo
dos direitos de propriedade industrial constituidos que reivindi-
cam aqueles resultados de I&D.

Quando observamos o envolvimento de uma empresa numa
parceria de I&D com uma institui¢cdo campus, regra geral o ente
empresarial tem em vista obter resultados tecnoldgicos que melho-
rem a sua posicao competitiva (seja pela melhoria da rentabilida-
de da sua operacao, seja pelalogica do first to market, muitas vezes
subjacente as inovagdes disruptivas); logo, a empresa, neste
contexto, visa assim a obtencao de um exclusivo. Razao pela qual
dificilmente sera “persuadida” pelo parceiro campus a qualquer
solucdo que nao passe pela detencgdo exclusiva de todos os direi-
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tos de propriedade intelectual incidentes sobre os resultados. Seja
a titulo originario, seja como licenciado exclusivo (e muitas vezes,
puro, ou seja, sem ter que suportar a concorréncia do proprio licen-
ciador) - cfr. supra o capitulo dedicado ao licenciamento e trans-
missdo de direitos de propriedade industrial.

Em suma, a questdo da titularidade tradicionalmente pende
afavor da parte empresa. O que pode nem ser uma solucdo tdo desvan-
tajosa como a partida se pode pensar. Bastara, para tanto, que a clau-
sula que cura da partilha de proveitos de exploragio dos mesmos
resultados seja cuidadosamente negociada e redigida, prevendo um
efectivo plano remuneratério em beneficio do parceiro campus.

A solucdo de contitularidade entre uma instituicdo campus
razodes supra referidas, da busca do exclusivo por parte da empre-

sa. Em segundo lugar, pelas classicas diferencas quanto a estraté-
gias, vocagdes e disponibilidades financeiras destes dois tipos de
institui¢des, que trazem consigo naturais dificuldades quanto
a gestdo dos (pesados) orcamentos e das constantes decisdes
a tomar, por exemplo associadas a gestdo da fase de proteccao
internacional de uma invencao.

4.Proteccao da tecnologia

Uma clausula deste tipo pode constituir uma parte da anterior,
atendendo a que apenas sera necessario indicar quais os direitos
de propriedade industrial aplicaveis a situagao concreta. Claro esta
que a referéncia mais 6bvia neste particular é para o direito de
patente.

E ainda relevante, neste ponto, a previsio expressa da obriga-
¢do do titular dos direitos (em regra, a empresa) citar em todos os
pedidos de patente os nomes de todos os inventores que tenham.
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contribuido intelectualmente para os resultados, respeitando assim
os direitos morais destes criadores ou contribuintes intelectuais e
possibilitando-lhes o beneficio curricular de citarem a sua inter-
vencdo no direito constituido. Ainda que esta mencao nao impli-
que automaticamente qualquer disposi¢do patrimonial a favor
destes inventores (em especial os colaboradores do parceiro
campus), que é em regra coberta pelos Regulamentos de Proprie-
dade Intelectual vigentes nestas institui¢cdes e pela correlativa
féormula de partilha de proveitos neles consignada.

5.Gestdo operacional dos direitos a constituir

Esta clausula definira dentre as partes qual sera responsavel
pela lideranga do processo de proteccido da tecnologia e pelas
subsequentes diligéncias de proteccdo. A sua estrutura terd sempre
a ver com a opg¢ao tomada quanto a titularidade dos direitos.
O relevo desta clausula sera acentuado nos casos de contitularida-
de, em que é decisivo ser uma sé parte a responsavel por esta
gestdo, sem embargo da concordancia que tera de obter por parte
dos demais contitulares, nos termos gerais de direito.

6.Estipulagdo de preco / Partilha de proveitos de exploragao

Esta é outra das clausulas centrais de um contrato deste tipo.
Com efeito, é aqui que se define a vontade das partes quanto
a partilha dos proveitos emergentes da exploragido dos resultados.

Logo, devera ter em conta, caso os direitos residam em exclusi-
VO no parceiro empresa, a justa e equitativa remuneracao a favor
do parceiro campus, que o compense pelo facto de se ver desapos-
sado da titularidade de resultados de I&D para os quais contribuiu.
Deve ser fixado um quadro claro e susceptivel de ser aferido (por
exemplo, prevendo a obrigagdo da empresa tolerar uma eventual

3. Como devo negociar os meus activos intelectuais?

campus - Audit Clause) quanto a concreta forma de participacao

auditoria aos seus registos contabilisticos por parte do parceiro

—
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nos proveitos de exploraciao dos resultados. Sendo certo que as
partes terdo que ter em conta os cenarios classicos de exploragao
pelo proprio titular dos direitos e o de que essa exploracao seja
efectuada por terceiras entidades (licenciamento e/ou transmis-
sdo de direitos sobre os resultados).

Depois, valem todas as consideragdes que podemos encontrar
noutros capitulos deste Manual, em especial quanto as distintas
e variadissimas formas de calculo de partilha de proveitos explo-
ratorios, campo em que a liberdade contratual sera a regra.

7.Desenvolvimentos futuros

Este topico é muito importante, quando combinado com a defi-
nicio da “tecnologia” efectuada em 2. E alids um ponto que deve
sempre ser discutido entre as partes no inicio da colaboragao, visto
estar comprovado tratar-se nao raramente de uma fonte de litigios
e mal entendidos, em especial do lado “empresa”.

Qualquer instituicdo de I&D desenvolve em simultdneo div:
sas linhas m uma frequéncia cada vez maior

colabora com varias empresas, em domini 0ximos. Muitas

Logo, é muito importante para o parceiro campus estabelecer
contratualmente uma barreira, um limite claro quanto ao direito
do parceiro empresa aceder a futuras linhas de I&D daquele,
a partir do projecto conjunto objecto de regulacdo. Tais desenvol-
vimentos futuros, caso a empresa demonstre interesse em aceder
a eles, devem ser objecto de regulagdo autoénoma, que justamente
nao deve ser condicionada pelas op¢des negociais tomadas no
presente contrato. SO assim sera lograda a perfeita circunscri¢dao
do objecto contratual e garantida a liberdade futura de investiga-
¢do e de participacdo em projectos futuros por parte do parceiro
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campus. Do lado do parceiro empresa, esta delimitagdo apresenta
a vantagem de circunscrever os seus direitos sobre a tecnologia
adquirida, diminuindo “zonas cinzentas” (porque indefinidas)
sobre os aspectos técnicos da tecnologia em causa.

Claro esta que esta previsdo contratual pode ser afastada pelas
circunstancias particulares do caso concreto, em especial em casos
de desenvolvimento de tecnologias mais complexas.

8.Confidencialidade

9.Direito a realizar publicacdes Cientificas e Académicas

E importante prever uma cliusula de confidencialidade (8) nes-
tes contratos. Que pode (e deve) ser combinada com a clausula 9.

Desde logo, impedindo qualquer representante das partes de
divulgar resultados, totais ou parciais do projecto colaborativo,
a quaisquer terceiros e interditando qualquer uso, emprego ou
modificacdo, para qualquer fim, fora do ambito do projecto. A
salvaguarda dos direitos sobre os mesmos resultados a tal obriga.

Por outro lado, a pratica das relacdes ciéncia/empresa vem
mostrando que é decisivo obter a maxima colaboracao dos inves-
tigadores do parceiro campus neste tipo de projectos com empresas.

Como é sabido, as legislagdes de propriedade industrial impdem
a prerrogativa da novidade para a obtengao de proteccio por direi-
to de patente, o que a partida impde que os resultados de um projec-
to de I&D néao possam ser divulgados até a submissiao do pedido
de patente que os reivindique, sob pena de perda da sua novidade.
A questdo assume acrescida relevancia com a necessidade que os
investigadores sentem de publicar os seus progressos cientificos
como forma de progressiao na sua carreira académica.

Ora, bloquear em absoluto o direito a publicar por parte dos

igv;stigadores ¢ um sério “conyite” a que estes cessem ou diminu;
a j resa.
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Assim, partindo de um quadro geral de confidencialidade como
Unica forma de salvaguardar a possibilidade do detentor do direi-
to a patentear (em regra, o parceiro empresa) poder chegar a esta
fase sem perda da novidade dos resultados (pela possibilidade que
abre a empresa de exigir uma indemnizacdo em caso de incumpri-
mento do dever de sigilo por qualquer colaborador do parceiro
campus), deve ainda assim ser prevista expressamente a excep¢ao
ao dever geral de sigilo para este tipo de publicagdes cientifico-
-académicas a realizar pelos colaboradores do parceiro campus.
Todavia, para que tais publicagdes possam ser efectuadas, deve
consignar-se a favor do parceiro empresa (detentor do direito
a patentear) um direito a um “visto prévio” da matéria a publicar,
por forma a que a empresa possa (numa janela temporal necessa-
riamente curta para ndo prejudicar ou mesmo impedir a possibi-
lidade de publicar) avaliar do potencial danoso da publicagdo quan-
to areferida perda de novidade de aspectos essenciais a reivindicar
no futuro pedido de patente.

Se da referida analise resultar que ha matéria que nido pode ser
divulgada, a empresa tera o direito de impedir essa publicacdo ou
de impor alteragdes a matéria a divulgar. Caso nédo seja prejudi-
cial, o paper académico podera tornar-se, entdo, publico.

10.Responsabilidade / Garantias

Quanto a este ponto, de referir a necessidade de excluir a respon-
sabilidade do parceiro campus a varios niveis, relativamente aos
resultados que gerar no 4mbito do projecto.

Em primeiro lugar, declinando qualquer responsabilidade quan-
to a eventual violagdo de direitos de propriedade industrial de
terceiros com aqueles resultados. Com efeito, é hoje impossivel
controlar e monitorizar com seguranca o fluxo gerador de novas

patentes, em especial com origem em novos paises produtores

103



IPédia — Guia da Propriedade Intelectual

tecnoldgicos emergentes como a india e a China, a que acresce
muitas vezes a dificuldade linguistica na analise de pedidos nacio-
nais (logo, redigidos na lingua nativa) oriundos desses paises.

Em segundo lugar, ndo garantindo que os ditos resultados sejam
aptos a realizar a fung¢do para a qual foram pensados, isto porque
em regra o momento de celebracdo de um acordo desta natureza
¢ coincidente com um estado incipiente (early stage) da tecnolo-
gia, em que ndo é possivel perspectivar o seu adequado funciona-
mento e ajustamento a fungdo ou problema técnico.

Em terceiro lugar, equacionando o ambito de eventuais garan-
tias por mau funcionamento, configuracio e outras vicissitudes,
em especial na relacdo com a empresa, evitando obrigagdes muito
onerosas neste particular.

11.Duracao e vicissitudes contratuais

Um contrato desta natureza deve vigorar pelo tempo necessa-
rio, ndo s6 ao “amadurecimento” da tecnologia - tanto ao nivel
da sua proteccdo como da sua explora¢ao em condi¢des de merca-
do - como também a adequada remuneracdo do parceiro campus
que, geralmente, vé o parceiro empresarial ser o explorador da
tecnologia.

Assim, estes contratos devem vigorar durante todo o tempo do
projecto colaborativo, acrescido da validade do tltimo direito de
propriedade industrial que reivindique os resultados do mesmo
projecto. Dentro desta janela temporal (necessariamente longa,

atenta a validade maxima que estes direitos podem alcangar) deve-
Ta0 ser devidos os montantes compensatorios fixados em benefi-
cio do parceiro campus. Tudo isto, sublinhe-se, em tese geral e sem
desprimor doutros arranjos contratuais convocados pelas particu-
lares exigéncias do caso concreto.
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12. Moradas de contacto/ Identificagdo de responsaveis das partes

Sera também util as partes fixarem moradas efectivas de
contacto e pessoas concretas para receber essas notifica¢des inter
partes, o que é tanto mais importante quanto “maiores” forem
as partes contratuais (pensando por exemplo numa empresa
multinacional).

13.Lei aplicavel

Este aspecto é relevante em casos de contratos a celebrar com
partes sedeadas em pais estrangeiro, sujeito porisso a ordenamen-
to juridico distinto do nacional.

Devera ser dada especial atengdo as regras de direito interna-
cional privado eventualmente aplicaveis e as diferengas intensas
relativamente, por exemplo, ao corpo legislativo vigente nos Esta-
dos Unidos da América, fonte de inumeros contactos visando
a celebragao de contratos desta natureza.

14.Foro aplicavel/Clausula arbitral
Em coeréncia com o exposto em 13., também devera ser equa-
cionado o cenario de litigio entre as partes, que convocara uma

forma concreta e um local para a sua resolucao: submissao a juris-

dicdo dos tribunais comuns versus compromisso arbitral no primei-
ro caso; defini¢do do local concreto em que se situara a instancia
decisoria, no segundo. Também aqui se exige a adequada ponde-
racdo de todos estes aspectos e a busca de apoio juridico para tomar
a decisao mais ajustada.

Com este quadro de 14 clausulas ou aspectos essenciais, procu-
ra dar-se um quadro geral pelo qual devem passar estes contratos.

As circunstancias concretas, para mais numa realidade tao desre-
gulada e rica como esta, convocarao certamente outras questoes,
que terdo que ser discutidas e vertidas no contrato.
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E sera justamente o clausulado contratual, num quadro relacio-
nal como € o da transferéncia de tecnologia, que devera esclarecer
e regular todas as questdes postas pelas partes.

Tipos de rendimentos possiveis para o detentor de tecnologia
aspectos que sdo discutidos no processo de licenciamento e depen-
dem em regra de como tenha sido definido o objecto do acordo.

Uma das razdes pelas quais o licenciamento é muito diferente
da venda de um bem é que o preco ndo é necessariamente a varian-
te mais importante, porque muitas outras variantes podem estar
envolvidas, cada uma das quais pode ter um efeito drastico sobre
o valor da tecnologia em causa.

Uma patente concede ao proprietario o direito de utilizagao,
impedindo terceiros de utilizar/produzir/comercializar a tecnolo-
gia patenteada no pais emissor da patente e enquanto esta for vali-
da (até um maximo de 20 anos contados da data do pedido).

Numa licenca de patente, sdo normalmente pagos royalties
ao detentor da patente em troca da cessdo do uso daquela inven-
¢do, que legitima a pratica de um ou mais corolarios de explora-
¢do: a producdo, o simples uso, a venda, entre outros (para uma
melhor compreensdo da diferenca entre licenciamento e transmis-
sdo, cfr. supra o capitulo especificamente dedicado ao tema).

Refira-se que os royalties sio apenas uma entre muitas maneiras
de compensar o titular de um direito de propriedade industrial pela
cessdo do gozo deste.

Outras formas possiveis incluem:

> Comprar o direito a titulo definitivo (através da sua

transmissdo);

> Oferecer ao licenciado uma posi¢ao no capital da empresa

licenciante;
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- Pagamentos por milestones (como no desenvolvimento de
farmacos e de software) em que sdo pagos certos montantes
consoante o cumprimento de determinados objectivos fixa-
dos pelas partes;

< Pagamento fixo (lump sum payment) feitas a entidade licen-
ciadora em uma ou mais parcelas;

- Acordos de licenga cruzada (cross licensing), com ou sem paga-
mentos acessorios;

Ao discutir o licenciamento de PI, os termos de validagédo e de
avaliagdo devem ser entendidos em termos rigorosos.

Avalidagdo é o processo de medi¢do de uma licenga recorrendo
a critérios especificos, que podem incluir as particulares circuns-
tancias do negobcio, a distribuicao geografica dos direitos licencia-
dos, a gama de produtos compreendidos no direito a licenciar,
o mercado potencial, a competitividade do licenciado, as perspec-
tivas de crescimento, entre outros.

Por outro lado, a avaliagdo é o valor de mercado do activo - marca,
patente ou know-how - o qual pode ser fixado entre o licenciador
e licenciado. O valor de mercado de PI, quando conhecido, pode
ser também ele uma métrica para avaliagdo. Se uma dada empresa
esta cotada na bolsa de valores, o valor de mercado da sua proprie-
dade intelectual pode ser estimada a partir dos dados do balancgo,
utilizando a seguinte formula:

Valor de Mercado = Capital Liquido + Imobilizado Liquido\
+ Activos Intangiveis + PI, onde a PI é o valor remanescente

ap6s a deducdo dos outros componentes do referido valor de
mercado. O método pode ser bastante 1til, por exemplo para
avaliar direitos de marca detidos por empresas que centrem a sua
actividade na celebragdo de contratos de franquia (franchisinw
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Existem, no entanto, varios métodos, subjectivos e logo nao
exactos, que sdo utilizados para tentar alcangar o valor de uma
tecnologia. Podem ainda ser usados varios métodos em conjunto.

Os trés métodos classicos incluem:

1- O método do custo

Este método consiste em calcular o montante que o licenciador
ou titular originario da tecnologia investiu no seu desenvolvimen-
to. Aqui, a distincdo entre a PI propriamente dita e a tecnologia
é importante, uma vez que a patente reivindica tudo o que é licen-
ciado e como tal a avaliacdo com base no custo histérico de toda
a tecnologia desenvolvida pode ndo fazer sentido, por abarcar
aspectos ou funcionalidades técnicas ndo reivindicadas, a final, no
pedido de patente. Outros factores que podem influenciar o custo
da tecnologia dizem respeito a outras formas de o titular da tecno-
logia recuperar o seu investimento e obter lucros, por exemplo
mediante outros contratos de licenca (nado exclusivos). Esta meto-
dologia do custo apresenta dificuldades, desde logo porque um
potencial licenciado ndo tem acesso a documentacéo (confidencial
na maioria dos casos) que ateste os custos suportados pelo titular
da tecnologia, pelo que s6 com a colaboragao do licenciante, titu-
lar da tecnologia, podera ser usada.

Em suma, o método de custo pode auxiliar o titular da tecnologia
a perceber o valor da sua tecnologia, mas ja ndo é tao idéneo
a auxiliar um potencial terceiro interessado na mesma tecnologia
a avalia-la.

2 - O método da renda

Este método tem em vista calcular o montante que as partes
esperam ganhar com uma dada tecnologia objecto de licenciamen-
to, procedendo-se em seguida a divisdo daquele montante em
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percentagens com base em algumas nog¢des (subjectivas) de quan-
to cada parte aufere a partir da mesma tecnologia, tendo em conta
factores tais como a sua fase de desenvolvimento, o inerente risco
de mercado, o esfor¢o de marketing, a solidez da patente (traduzi-
da na sua concessao efectiva e na possibilidade de defesa ou enfor-
cement contra demandas judiciais de concorrentes e de potenciais
infractores), entre muitos outros factores.

Uma tendéncia nesta matéria refere que o titular originario
da tecnologia (licenciante) devera auferir cerca de um quarto
a um tergo dos proveitos resultantes para o licenciado. No entan-
to, esta é uma tendéncia que a pratica tem mostrado néo ser segui-
da, atendendo a que em regra o licenciado apenas aceita parti-
lhar com o licenciante entre 0,5 e 5% das receitas. Este método
da renda é, assim, uma ferramenta 1til para calcular uma quan-
tia fixa de royalties e numa perspectiva de longo prazo. Apresen-
ta ainda a vantagem de possibilitar uma melhor apresentacio de
dados contabilisticos.

3 - O método de comparagao ou de mercado

Paralelamente aos métodos acima referidos, em alguns casos
podera ser relevante as partes (licenciante e licenciado) analisa-
rem realidades analogas aquelas que envolvem o seu negobcio
tecnoldgico.

Assim, podem recorrer a dados relativos a taxas de royalties
e outras formas de remuneracéo praticadas em negécios semelhan-
tes (pela tecnologia envolvida, pela presenca dos mesmos territo-
rios, entre outros aspectos), coligidos por empresas dedicadas
a este tipo de analise.

A dificuldade desta analise comparativa sera sempre a de encon-
trar um negocio de transferéncia tecnologica que seja tao proxi-
mo daquele que as partes visam celebrar.
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Em conclusio, a avaliagdo de um activo intelectual é, assim, uma
tarefa complexa, para a qual devem ser convocadas multiplas
variantes.

¥ TECNICAS DE NEGOCIAGAO

Negociagao

A compreensao clara dos aspectos negociais e um procedi-
mento negocial eficaz sdo hoje as principais condigdes para alcan-
gar o sucesso comercial.

O termo "negociacao” encontra a sua raiz etimologica na expres-
sdo latina negotium que significa exercer uma actividade de comér-
cio ou troca.

Negociagdo podera ser definida como um processo pelo qual
duas ou mais partes procuram um acordo para estabelecer o que
cada um deve dar ou adquirir, ou realizar e receber, numa dada
transacgdo. Assim, as varidveis mais importantes em qualquer
negociacao sdo as partes, o processo de discussdo e as consequén-
cias. Alternativamente, pode definir-se negociacdo como o acto de
discutir um problema entre duas ou mais partes com interesses
conflituantes, com o objectivo de identificar as contrapartidas acei-
taveis para chegar a um acordo.

Pensando num contexto mais comercial, pode ainda caracteri-
zar-se a negociacdo como processo de transac¢do envolvendo um
comprador e um vendedor, cada um com seus pontos de vista
e objectivos proprios, que visam alcancar um acordo mutuo nas
classicas variantes prego, servico, especificagdes técnicas e requi-
sitos de qualidade.

O processo negocial apresenta varias fases.

As trés principais etapas do ciclo de negociagdo sdao o Planea-

110

3. Como devo negociar os meus activos intelectuais?

mento (ou Preparagdo), a Acgdo e a Avaliacdo. O Planeamento ou
Preparacdo deve ocorrer antes da Acgdo, que é, literalmente,
o periodo concreto de efectiva negociacgao entre as partes. O Plane-
amento ou Preparacdo inclui a identificacdo da area especifica,
dos interesses e necessidades das partes, seleccionando os objec-
tivos e estratégias, as melhores tacticas negociais e o conhecimen-
to do oponente negocial. A Avaliac¢do situada a jusante da Prepa-
ragdo e da Acgdo, tem por finalidade justamente rever todo o
processo negocial, sinalizando eventuais falhas no processo e
perspectivando futuras possibilidades de novas negociagdes entre
as partes.

As negociagdes com base em tecnologias, como alids sucede
em todas os demais processos negociais, tém partes com interes-
ses divergentes, devendo todavia visar alguma convergéncia em
aspectos essenciais.

O licenciamento de tecnologia envolve um acordo sobre um
complexo conjunto de termos, cada um dos quais com varias solu-
¢oes possiveis. Deste modo, é essencial a citada fase de Planeamento
ou Preparacao. Antes da abordagem a contraparte negocial, devem
definir-se claramente os objectivos do negdcio, efectuar a necessa-
ria due diligence sobre a contraparte e sobre as respectivas activi-
dades, preparar toda a documentagao e proteger os activos intelec-
tuais a negociar, caso estes ainda ndo tenham alcancado esta fase.

Idealmente, ambos os lados da negociacdo terdao diversos
elementos de valor para oferecer, incluindo, por exemplo, traba-
lhadores qualificados, um mercado no qual as tecnologias possam
ser exploradas comercialmente, know-how adicional, instalagdes
de 1&D, entre outros.

Em suma, ao contrario de operagdes envolvendo, por exemplo
a transaccao de activos corpodreos, as licengas de PI, em geral,
envolvem mais do que a simples pergunta: "quanto?"”
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Qual € o objectivo a alcangar com o licenciamento

de uma dada tecnologia?

Este conjunto de questdes diz respeito a defini¢do da tecnolo-
gia a ser licenciada.

Sem embargo de tudo o que ja foi apresentado supra a proposi-
to das clausulas tipicas de um acordo de licenciamento de tecno-
logia, as partes devem ainda equacionar os seguintes pontos:

- A tecnologia em causa corporiza um produto, uma férmula,
uma especificacdo, um protocolo, um programa de software,
um conjunto de diagramas ou simples documentacao técnica?

> A pratica da tecnologia a licenciar esta dependente de direi-
tos de PI anteriores? Esta assegurado o freedom to operate da
tecnologia?

Recorde-se que as partes neste tipo de contratos devem definir
precisamente a tecnologia a transferir. Por vezes, a falta de clare-
za num contrato de licenciamento tecnolégico deve-se ao facto de
as partes implicadas na negocia¢do, por um lado, ndo admitirem
que nao entendem completamente o funcionamento da tecnolo-
gia ou, por outro, presumir-se que a contraparte tem a obrigacgdo
de conhecer a tecnologia em causa, ndo sendo assim em muitos
casos fornecidos todos os dados.

Ha que ter especial cuidado com contratos de licenciamento de
tecnologia nos quais esta ndo se encontra claramente especificada
por escrito ou outra documentaciao. Nao devem ser aceites refe-
réncias vagas nem deve esperar-se até ao final das negociagdes para
obter toda a informacdo necessaria (cfr. mais desenvolvimentos
sobre este topico no capitulo que versa sobre o clausulado tipico
de um acordo de transferéncia de tecnologia).

Por outro lado e em estreita conexdo com o ponto imediata-
mente anterior, perceber qual o estado actual de maturagdo da
tecnologia, avaliando o grau de proximidade desta ao mercado.
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Se o objecto da licenca est4 ainda em estado de desenvolvimento
ou necessita de desenvolvimentos relevantes, é aconselhavel ter
um acordo de desenvolvimento separado ou uma remissio para
milestones claras de desenvolvimento, com atribuicdo de respon-
sabilidades, desempenho e o estabelecimento de um cronograma.

E importante perceber também se a tecnologia em causa é apro-
priada as finalidades do licenciado:

> Sera que é apenas necessaria uma licenca de patente?

> E indispensével ter documentacdo detalhada ou esquematica?

> Ha alguma aplicacdo informatica indispensavel ao seu
funcionamento?

- Existem amostras ou prototipos da tecnologia?

> Sera necessario transmitir know-how adicional ou acessdrio
ou ministrar formacao aos quadros do licenciado a fim deste
poder fruir completamente a tecnologia licenciada?

Qual é 0 ambito da licenga?

Alicencga sobre uma tecnologia pode compreender varios pode-
res e direitos em beneficio do licenciado, a estabelecer mediante
negociagao.

Os mais tipicos sdo os seguintes:

- Reproduzir a tecnologia (designadamente incorpora-la em

produtos ou executando o processo patenteado);

> Exibi-la;

- Modifica-la;

- (Especificamente para o caso dos programas de computa-
dor, caso sejam estes o objecto, total ou parcial da licenca:)
Criar obras derivadas a partir da tecnologia em causa (fazen-
do versdes novas, produtos totalmente novos ou novas tecno-
logias, modificando e melhorando a tecnologia licenciada);
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- Utiliza-1a (para investigacdo e desenvolvimento de produtos);

> Distribui-la ou vendé-la;

> Importa-la, e

- Celebrar neg6cios de sublicenciamento para que um qualquer
terceiro possa legitimamente executar parte ou a totalidade
das faculdades supra referidas.

Outros pontos relevantes neste particular tém a ver com o carac-
ter flexivel deste tipo de contratos. Na realidade, a licenga sobre
uma dada tecnologia pode, por exemplo, incidir apenas sobre parte
ou sobre a totalidade das faculdades supra identificadas; pode
conceder ao licenciado o direito de realizar um produto coberto
pela patente que reivindica a tecnologia licenciada e nao ja
o mesmo direito relativamente a outra qualquer caracteristica
técnica nela reivindicada ou para proceder a modificagdes a tecno-
logia tal como se encontra definida no mesmo direito licenciado.

Especificamente no que concerne a possibilidade do licenciado
poder celebrar negdcios de sublicenciamento sobre a mesma tecno-
logia, refira-se em primeiro lugar que se trata de uma questao
controvertida, pelo facto de muitas vezes as partes ndo a preverem
no corpo do contrato de licencga.

Definicao do territorio

Os direitos de propriedade industrial tém natureza territorial,
s6 sendo validos e eficazes quanto ao correlativo poder de excluir
terceiros do seu uso ou gozo nos territérios para os quais o titular
do direito tenha requerido a competente protecgdo. Por isso,
é sempre um aspecto a ter em conta numa negociagao desta natu-
reza estipular concretamente os territérios nos quais o licenciado
tera a possibilidade de explorar a tecnologia e eventuais restri¢cdes
a esses direitos. Deve ser dada especial atengao aos casos de distri-
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buicdo ou comercializagdo da tecnologia sob licenga pela Internet
ou por quaisquer outros meios electrénicos, atento o caracter
transnacional destes meios de comunicacgao.

A exclusividade

Este é um tOpico que encerra em si alguma complexidade, em
especial quanto a conciliagdo dos interesses do licenciante e do
licenciado.

Geralmente, do ponto de vista do licenciante, uma licenga exclu-
siva ndo ¢é desejavel, porque restringe a sua liberdade futura de
negociacdo com outros potenciais licenciados. Pode, ainda, restrin-
gir a sua propria liberdade de actuagdo, caso celebre um contrato
de licenca exclusiva pura, no qual abdica ele proprio da faculdade
de explorar por si a tecnologia licenciada (modelo este, acrescen-
te-se, que tem caracter supletivo, pois o regime - regra nas licen-
¢as exclusivas é aquele em que o licenciante estipula conceder
apenas uma licenca a um dado licenciado, mas conserva para si a
faculdade de concorrer na exploragdo da tecnologia licenciada).

No entanto, ha um conjunto de situacdes em que faz sentido
a opgao pela uma licenca exclusiva.

Por exemplo, quando o licenciado deva fazer um investimen-
to (por exemplo, equipamentos, a contratacdo de mao de obra
especializada, a criagdo de uma empresa num novo territério),
a fim para explorar comercialmente a tecnologia. Nestes casos, s6
o modelo de licenca exclusiva garante a possibilidade deste desfru-
tar de um periodo de monopdlio de exploracdo daquela tecnologia.

Se as partes optarem por uma licenca exclusiva, dever-se-ao ter
em mente as seguintes estratégias, de modo a limitar alguns dos
aspectos negativos de uma licenca exclusiva:

> A exclusividade da concessdao pode estar dependente do

licenciado alcancar determinados pagamentos de royalties ou
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montantes fixos minimos ou indexados a resultados de vendas
do produto coberto pela tecnologia licenciada;
> A exclusividade pode vigorar por um periodo menor que
o dalicenca propriamente dita, que desta forma e por vonta-
de das partes podera, a dada altura, converter-se em licenca
nio exclusiva;
> A exclusividade pode ser fixada apenas para certos aspectos,
produtos ou faculdades da tecnologia licenciada ou ser restri-
ta a determinado campo técnico de aplicacio (field of use).
Por ultimo, relativamente a natureza exclusiva de licencgas sobre
tecnologias, refira-se a atengdo que as partes devem dispensar
a matéria do direito da concorréncia, em especial no dominio
Comunitario, que define determinados standards a partir dos quais
determinado tipo de licengas exclusivas atentam contra a liber-
dade de concorréncia entre os operadores econdémicos no espago
comunitario.

Preparacao para a negociacao

A preparacao para a negocia¢do de uma licenca sobre uma dada
tecnologia deve comecar pela defini¢do de um conjunto de ques-
toes que devem for¢cosamente ser colocadas por ambas as partes:
licenciante (o detentor dos direitos de PI e quem concede a licen-
¢a) e licenciado (a parte que pretende obter o gozo e fruigao
desses direitos). Estas questdes ajudardo as partes a preparar
anegociagao, sendo fundamentais para a subsequente discussao
inter partes.

Juntam-se algumas das questdes a formular, que podem ser
postas por uma ou por ambas as partes negociais:

- Que beneficios financeiros poderei alcancar com este acordo?

- Quanto devo ganhar para que este acordo seja vantajoso? Qual

o meu ponto de saida negocial (valor abaixo do qual ndo estou
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disposto a celebrar o neg6cio) e qual o meu ponto de entrada
(qual o méaximo valor expectavel a auferir com o negdcio)?

> Devo apenas licenciar ou procurar um acordo de parceria?

> Terei que fornecer assisténcia técnica (know-how) ou formagao?

> Porque é que a outra parte quer este acordo? Ou seja, qual
¢ a mais valia da sua tecnologia?

2> Que beneficios trara a tecnologia a outra parte para esta que
queira chegar a um acordo?

- Existem outras empresas com quem poderia chegar a um acor-
do? Poderei negociar com ambas as partes ao mesmo tempo?

- Qual é o prazo para a assinatura do contrato de licenca?

> O mesmo deve ser concluido a tempo de:

- Lanc¢ar um produto/servi¢o?

> ordo?

- Comecar um projecto de investigacao?

> Existem factos que ainda sio desconhecidos, que impecam
o acordo final?

< A transaccdo pode ser dividida em fases (por exemplo, acor-
do provisdrio e acordo final, em seguida, ou varios contratos
sucessivos) sem prejudicar qualquer das partes?

- Qual sera o calendario razoavel para reunides de negociacao,
elaboracao e execucgdo do acordo?

2 Quais sdo os dados e documentos sdo necessarios para ambas
as partes?

- Quais as especificagdes, protocolos, informagdes publicas,
dados de produto e resumos de patentes e textos, relevantes
para a tecnologia?

> Que as informacdes relacionadas com a outra parte contra-
tante sdo necessarias (por exemplo, informagao publica sobre
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as receitas, os empregados, a histdria financeira, recortes de
imprensa, comunicados e press releases da empresa, portal
Internet corporativo)?

> Quem deve compor a equipa de negociagdo?

> Quem sera o porta-voz? Quem vai estar presente na negocia-
¢do? Que papel tera? De apoio ou secundario?

- Quem tera autoridade para decidir questdes que se coloquem?

- Quem sera responsavel pela elaboracdo do contrato ou para
responder questoes legais e a alteragdes contratuais?

Com a colagdo das respostas as questdes supra apresentadas,
as partes devem elaborar um guido ou esquema com os principais
termos negociais da licenca. Este documento sera obviamente para
circulacdo interna, nao devendo ser do conhecimento da contrapar-
te. Esta podera, todavia, ter acesso a um memorando com pontos-
-chave da negociagao.

Neste ambito pré-contratual, as partes podem recorrer a acor-
dos de confidencialidade, que serdo muito importantes caso as
negociagdes entre as partes cessem sem que haja acordo, libertan-
do as partes para a procura doutros parceiros negociais sem que
esta abordagem seja conhecida por terceiros e possa assim condi-
cionar futuros negocios.

Nao devem ser usadas cartas de inteng¢do ou memorandos de
entendimento. Estes sdo meras declarac¢des de inten¢des, na maio-
ria dos casos nem sequer configurando promessas negociais.
Podem por outro lado conferir uma vantagem indevida a uma das
partes, caso a negociacdo nao seja bem sucedida.

Realizacao da Negociacao
Como ja foireferido, as negociacdes de licencas tecnoldgicas sao
complexas porque existem muitos termos negociaveis e para cada
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um deles existem varias posi¢des possiveis que podem ser toma-
das. O negociador tem a dificil tarefa de manter em mente esses
termos do contrato e posicdes e avaliar constantemente a forma
como os termos negociaveis podem afectar os objectivos negociais.

O objectivo do negociador é defender, tanto quanto possivel,
cada posicdo negocial no contrato, embora reconhecendo que
a contraparte ira tentar alcangar para si uma vantagem negocial
em relacdo aos mesmos aspectos.

Exemplo: o licenciante pode optar por uma licenca de exclusi-
vidade ou ndo, por um prazo de utilizagdo mais longo ou mais
curto. Por vezes é mesmo necessario retirar ou alterar certos
termos contratuais para que o processo de licenciamento decorra
com normalidade. Isto ndo significa, no entanto, que a negociac¢ao
seja considerada um fracasso.

Como iniciar as negociagdes?

E 1til comecar com uma reunido preliminar. Esta é a reunido
onde as partes tentardo alcancar alguns consensos que irdo ajudar
afazer danegociagdo uma experiéncia bem sucedida para ambos os
lados. Podem nesta fase ser celebrados acordos de confidencialida-
de (conforme evidenciado supra). Nesta reunido preliminar, devem
ser apresentados a contraparte os objectivos negociais principais.

Deverao ser desde logo discutidos e decididos o calendario de
negociacdes e prazos de cumprimento.

De um modo informal, deverdo ser apresentados a outra parte
aqueles objectivos e convida-la a partilhar os seus pontos de vista.
Nesta fase, normalmente nenhuma das partes ira divulgar infor-
macdo pormenorizada sobre o neg6cio. Também nao é adequado,
nesta fase, discutir os termos contratuais em pormenor.

Na segunda sessdo devem ser ja discutidos os termos contratuais.
Cada parte apresenta a sua posi¢do em relagdo a cada aspecto
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contratual. E também essencial ouvir e compreender as explicacdes
do outro lado das negociagdes.

Estas negociagdes devem contar com o apoio proximo de advo-
gados ou assessores juridicos.

No que diz respeito aos aspectos chave da negociagdo, as partes
devem certificar-se que alcangaram um acordo definitivo. A falta de
clareza nestes aspectos fundamentais, muitas vezes leva a confli-
tos empresariais insanaveis por vias nao jurisdicionais.

Y TRANSMISSAO DE KNOW-HOW 3

= -2

Considerando a defini¢do sugerida supra no tema “Os Segre-
dos Industriais / Know-how / Trade Secrets” do capitulo 1 “O que
devo acautelar para assegurar a protec¢do dos meus activos inte-
lectuais?”, surge como uma possivel via exploratoéria a transmis-
sdo de know-how ou saber-fazer, por uma dada pessoa, singular ou
colectiva a outra, para que esta o explore, utilize ou aproveite com
finalidades comerciais.

Podemos equacionar duas vias principais neste contexto: a
transmissao singular de know-how ou acompanhando um qualquer
activo intelectual protegido, designadamente por direitos de
propriedade industrial (patente, modelo de utilidade, marca, dese-
nho ou modelo).

Outras singularidades a apontar a forma de contrata¢io basea-
da em know-how sdo as seguintes:

- Trata-se de um contrato atipico, no qual o adquirente «compra»
conhecimentos técnicos e (usualmente) a concomitante capa-
cidade de os utilizar;

> E um contrato com efeitos meramente obrigacionais;

120

3. Como devo negociar os meus activos intelectuais?

- Do qual resulta a constituicado de um mero monopdlio de facto
(dispor de conhecimento inacessivel a terceiros);

- A transmissdo de know-how é sempre definitiva (no sentido
de nao poder reverter-se a situagdo de dominio; quem entra
no conhecimento de dado know-how, ndo mais pode voltar a
«desconhecé-lo», isto porque aquele incorpora-se na ciéncia
do adquirente;

> Logo, nao é possivel ceder o gozo temporario e exigir a resti-
tuicao do know-how mas apenas a abstencao do seu uso findo
o contrato.
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'O “VALE DA MORTE DAS TECNOLOGIAS

&

Introdugao

A inovagdo pode ser entendida como o processo de desenvolvi-
mento de novos produtos (bens e servigos) tendo como objectivo
o mercado, que compreende desde a formulacao da ideia/conceito
até ao langamento, com sucesso, de um produto novo, ou ja conhe-
cido, porém substancialmente melhorado.

Acontece por vezes que o proprio processo de obtengdo de um
produto novo ou melhorado pode ele também ter interesse a nivel
comercial e ter mercado, constituindo por isso também uma inova-
¢do. As inovacdes tecnoldgicas podem ser classificadas de diver-
sas formas, sendo as principais: de produto, de processo, radicais,

incrementais ou disruptivas. Outro tipo de inovagdes, menos tecno-
logicas, mas que desempenham um papel importante em termos
de producado de resultados econémicos para as empresas, sao
as inovagoes ao nivel do marketing e as inovagoes institucionais.

Saber gerir ainovagdo é um dos desafios mais importantes para
as empresas nos dias de hoje, e fazé-lo melhor do que a concor-
réncia deve ser um objectivo, tendo em vista até a propria sobre-
vivéncia do seu negdcio. Neste ambito, o apoio da PI podera ser
crucial, na medida em que fornece ferramentas para salvaguardar
a dimensdo de proteccdo que podem desempenhar um papel
crucial em caso de ameaga ou mesmo perante oportunidades
de negociacdo e rentabilizacdo. Ao poder proteger novas tecnolo-
gias e processos de obtencgdo de novos produtos através dos direi-
tos de PI, o agente dessa inovagdo garante alguma cobertura para
o seu investimento, por vezes determinante em alguns sectores
econdmicos.
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O “Vale da Morte”

> (cfr. http://www.investopedia.com/terms/d/death-valley-curve.asp)

Na maioria dos casos, quando falamos de inovagdo tecnologi-
ca, as ideias inicialmente apresentadas necessitam de um forte
desenvolvimento tecnolégico adicional, por ndo se apresentarem
suficientemente maduras para entrar directamente no mercado
e porque o objectivo é o seu sucesso comercial. A maioria das PME
nacionais (incluindo as pequenas empresas cujo objecto social
compreenda a exploracdo das tecnologias mais inovadoras), ndo
possuem muitas vezes recursos financeiros, fisicos e humanos
para fazer face a esta necessidade de desenvolvimentos tecnoldgi-
cos adicionais, como por exemplo, a construcao de protdtipos ou
arealizagdo de testes mais profundos a tecnologia. O papel da PI
nesta fase podera demonstrar-se crucial, na medida em que estas
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empresas podem e devem fazer uso de colaboragdes e parcerias
externas (por exemplo com empresas de maior dimenséo, centros
de I&D, parques tecnolégicos, universidades, etc.), mas s o pode-
rdo fazer em seguranca se protegerem os seus activos intelectu-
ais, neste caso a tecnologia carente de apoio para o seu desenvol-
vimento. Os inventores, os investigadores, os empresarios e os
empreendedores podem apresentar elevados niveis de qualificacao,
no entanto, na maioria dos casos, em que se tenta introduzir um
produto no mercado sdo enormes as barreiras e os obstaculos que
os separam do sucesso. O conceito de “Vale da Morte” das tecno-
logias representa o periodo ou hiato que medeia entre a invengao
de uma tecnologia e o momento do lancamento dessa tecnologia
no mercado. Este é o periodo de risco durante o qual uma grande
parte das novas tecnologias sdo abandonadas. Este facto deve-se
quer a falta ou ineficacia de suporte externo (parcerias, colabo-
racdes para desenvolvimentos tecnologicos), quer pela consta-
tacdo de que as tecnologias ndo possuem viabilidade comercial
(ndo servem os mercados ou consumidores inicialmente propos-
tos e estudados ou ainda assim ndo logram fazé-lo de forma mais
eficaz do que aquelas formas ja conhecidas e objecto de explora-
¢do no mercado).

A PI (em particular os direitos de patente), desempenha na
maioria das vezes um papel fundamental no acesso mais facilita-
do a empresas de capital de risco e a business angels, normalmente
financiadores das fases mais precoces das tecnologias e dos projec-
tos (capital early stage e capital semente) e interessados em que os
promotores garantam a freedom to operate da tecnologia.

_Algumas das ideias mais brilhantes e com enorme potencial
poderdo ndo superar o referido “Vale da Morte”, mas € certo que

as.que forem protegidas através do conjunto de direitos de PI
a cer is hipoteses de interesse comercial.
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Em muitos casos, para que certas inven¢des tenham possibilida-
de de sucesso é necessario investimento adicional, seja em capital
cientifico (mais know-how) ou capital tecnoldégico, e mesmo apoio
a nivel da gestdo, contabilidade e marketing, uma vez que podera
mesmo Ser necessario criar a propria empresa e iniciar actividade,
para que a tecnologia seja convenientemente testada no mercado.

A AVALIACAO DE TECNOLOGIAS

B.1

Ea'ltextualizagéo

No contexto da PI, as tecnologias sdo muito mais do que simples
maquinas e mecanismos capazes de efectuar operacdes cada vez
mais rapidas e eficientes, novos aparelhos que satisfazem novas
necessidades, ou formulagdes quimicas capazes de abrir novos
horizontes no combate a certas doengas. As tecnologias envolvem
conhecimento intangivel, capital intelectual indissociavel do dispo-
sitivo ou formulagdo desenvolvidos pelo respectivo investigador
ou inventor. Este capital intelectual é tdo ou mais importante do
que a sua componente tangivel, fazendo parte de uma mesma reali-
dade complexa, que € a tecnologia. Para se avaliar conveniente-
mente uma tecnologia sera necessario entdo resolver uma equagao
que possui diferentes variaveis, todas elas importantes, e como
qualquer avaliacdo, o resultado final dependera do objectivo que
queremos alcancar.

B.1.1

A Kvaliagio e Valorizacao

Em primeiro lugar ha que distinguir Avalia¢do e Valorizacdo.
Existe uma diferenca fundamental entre um conceito e o outro,
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que é o facto de a Avaliacdo poder gerar resultados diferentes
consoante o objectivo para o qual se esta a avaliar. Na diferenca
entre eficiéncia e eficacia (sendo a eficiéncia a relagdo entre os
resultados obtidos e os recursos empregados num determinado
objectivo e a eficacia a relagdo entre os resultados obtidos e os
objectivos pretendidos), por exemplo, consoante se esteja a avaliar
segundo um ou outro conceito, o resultado final podera ser dife-
rente. A Valorizacdo é um conceito mais pragmatico, na medida
em que se refere apenas a pretensio de gerar mais valor em rela-
¢do ao ponto de partida ou referéncia inicial.

Assim, o conceito a ter em conta numa primeira fase é o da
Avaliagdo e ndo o de Valorizacao de tecnologias, porque tratando-
-se de conceitos distintos, igualmente importantes, ndo surgem
num mesmo momento. Normalmente o que acontece é que a Valo-
rizac¢do da tecnologia é um dos capitulos da Avaliagéo.

B.2
—
A Avaliacao
A Avaliacao de Tecnologias pode comportar maior ou menor
complexidade, mais ou menos etapas, dependendo muito dos
objectivos finais dessa avaliagdo e das questdes que se pretendem
realizar, mas o objectivo central é obter respostas as seguintes
questoes:
> 0 que é que a tecnologia consegue fazer? Que fungdes
desempenha? Que problemas técnicos resolve?
> A quem se dirige? Quais os mercados?
- Como proteger a tecnologia?
- Como valorizar/rentabilizar?
> Se apos responder as questdes anteriores, o objectivo de
uma avaliacao de tecnologia for o de saber qual é a melhor
forma de a valorizar e rentabilizar, é aconselhavel formular
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duas questodes adicionais, que apenas fazem sentido

posteriormente a obtencgao de resposta as anteriores:

- Quais sao as hipoteses de proteccao?

> E quais sdo as estratégias de negociacdo e hipoteses
concretas de licenciamento da tecnologia?

Face ao exposto, faz sentido fasear a avaliacdo da tecnologia da
seguinte forma:
1 Avaliac¢do da “capacidade” da tecnologia
> O que faz/para que serve?
> 0 que faz de diferente e o que a distingue de outras
tecnologias similares ou concorrentes?
2 Avaliag¢ao do mercado para a tecnologia
> Quem serve/a quem se dirige?
3 Avaliacao das possibilidades de protec¢ao da tecnologia
> A tecnologia é patenteavel?
2 Quais sao as formas alternativas de protecciao?
4 Avaliacao das possibilidades de valorizacao e rentabiliza-
¢ao da tecnologia
- Qual é o custo da tecnologia?
> Como negociar a sua licenga ou transmissao?

A DEFINICAO DO OBJECTO DE AVALIAGAO /.

O APOIO A DECISAO DE PATENTEAR

Cl1

I-)'Eﬁnigﬁo do objecto de avaliacao

A avaliacao de uma tecnologia podera ser realizada numa das
varias fases do seu desenvolvimento (desde a primeira ideia,
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passando pela concepgao do protétipo ou ja em fase de testes no
mercado). A partir do momento em que uma nova tecnologia
é descoberta ou modificada (uma tecnologia anterior pode ser
tornada mais eficiente ou ser-lhe dada uma nova aplicacédo), tera
de passar por varias fases. Essas diferentes fases, compdem o pipe-
line ou processo de obtengdo do produto, que diferem consoante
a tipologia da tecnologia e os factores que contribuem para a sua
obtencdo (normalmente os produtos farmacéuticos sdo o exemplo
de produto mais complexo em termos de fases de processamento,
uma vez que devem ser respeitadas diversas normas legais
e regulamentares).

A definicao do objecto para avaliagdo em causa terd de ser um
factor central a ter em conta, sob pena do resultado final ndo ser
o esperado ou estar desajustado da realidade: seja porque foi mal
definido a partida, seja por se encontrar numa fase de dificil avalia-
¢do para os objectivos definidos. Assim, o objecto da avaliagao tera
de ser obrigatoriamente uma tecnologia, processo, melhoramen-

t:(g-l'que interesse ser alvo de estudo quanto ao seu valor comercial,

quanto aos mercados para os quais se prevé a sua aplicabilidade
e interesse, as possiveis aplicagdes e melhoramentos adicionais,
as parcerias que possivelmente se possam estabelecer, entre outros
factores.

Para ajudar a esta definicdo, podera ser realizado o estudo de
patenteabilidade da tecnologia que, por si s6, ja podera ser consi-
derada uma das fases mais importantes da avaliacdo da tecnolo-
gia. No caso do estudo de patenteabilidade ser realizado numa
altura em que a tecnologia ainda ndo esta num estado de maturi-
dade que possibilite um estudo mais ou menos aprofundado (quer
em termos cientificos, quer comerciais) dos seus impactos ao nivel
do “estado da arte” (comparagdo com outras tecnologias concor-
rentes, registadas ou ndo por direito de patente), e dos mercados

4. Quais sdo os modelos de avaliagao de tecnologia mais adequados?

que se pretende virem a ser protegidos, esse estudo resultara em
resultados pouco fiaveis e até enganadores. Para colmatar esta
possivel lacuna, existem institui¢des e gabinetes de apoio que pode-
rdo ajudar a definir qual a melhor altura para se realizar um estu-
do de patenteabilidade, e até definir qual a melhor estratégia de
protecgdo para uma determinada tecnologia.

C.2

E)-Kpoio a decisao de patentear

O processo de proteccao por direito de patente é um processo
dispendioso. Um dos primeiros passos a realizar antes de se reali-
zar qualquer investimento em direitos de PI, é a realizacdo de
pesquisas ao estado da técnica da tecnologia. E comum acontecer
que uma determinada tecnologia, considerada muito inovadora,
sujeita ao primeiro estudo de pesquisa quanto a sua semelhanca
com outras tecnologias para as mesmas finalidades, ou outras,
utilizando os mesmos conceitos basicos, se depare com a impos-
sibilidade de ser protegida por direito de patente; desde logo por
terem sido detectadas tecnologias semelhantes, protegidas ou néo,
porém ja divulgadas (cfr. os relatos supra apresentados sobre traba-
lhos de I&D incidentes sobre tecnologias ja patenteadas). Este
facto leva a que algumas ideias ou mesmo tecnologias, quando
confrontadas com o facto de ndo poderem ser protegidas por paten-
te, sejam abandonadas e ndo possam sequer avancar para uma fase
seguinte de estudo quanto ao seu potencial comercial.

Nio quer isto dizer que uma tecnologia que ndo possa ser paten-
teavel deva ser abandonada, até porque para o sistema da proprie-
dade industrial a tecnologia pode nao ser elegivel para proteccao
por direito de patente, mas ainda assim o mercado reconhecer
algum valor a essa tecnologia. Por outro lado, pode ser explora-
da em condicdes de segredo industrial. O perigo nestas situagdes
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(de ndo proteccdo) é que ndo haverd incentivo para a exploragao
comercial por parte de terceiros e para arealizacio de investimen-
tos mais avultados (em melhorias, desenvolvimentos da tecnologia
original, lancamento em mercados de maior dimensédo), uma vez
que ndo existe a seguranga, por parte de quem investe, de um titulo
de patente a proteger o seu investimento (que confere um monopo-
lio de 20 anos em termos territoriais aquela tecnologia traduzido
no direito de excluir terceiros da exploracdo daquela tecnologia).

Ou seja, ap6s o estudo quanto a possibilidade de reivindicar
aquela tecnologia num pedido de patente, existe a necessidade de
averiguar quais os mercados que se devem proteger (respeitando
prazos legais definidos e restritos para o fazer), os custos desta
proteccdo poderdo assumir valores muito altos, quanto mais nume-
roso for o numero de paises e territérios cobertos por essa paten-
te. Poderao existir casos em que a propria tecnologia podera ser
dividida em componentes ou partes diferentes, possibilitando
assim, por exemplo, uma mais facil protecgao por direito de paten-
te, na escolha dos paises onde proteger, na valorizagdo comercial
dessa mesma tecnologia.

E por isso importante ressalvar que o estudo de patenteabilida-
de estd intimamente ligado com a decisdo de quando patentear,
como patentear e onde patentear, mas é também importante refe-
rir que o fundamental sera realizar uma avaliacdo da tecnologia
(pelos menos uma primeira abordagem ou estudo prévio) para
definir se vale a pena investir na protec¢ao de determinada tecno-
logia, uma vez que podera simplesmente nédo existir um mercado
para a sua comercializacdo.

Para apoiar a decisdo de patentear, sera necessario colocar
e responder as seguintes questdes:

- Existe procura para o meu produto/tecnologia?

- A tecnologia esta totalmente desenvolvida em termos técnicos?
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- Esta preparada para ir para o mercado? Ou sdo necessarias
adaptagoes ou melhorias?

- Existem alternativas a tecnologia proposta? Qual o seu grau
de eficiéncia?

- O mercado da tecnologia é limitado?

> A tecnologia/produto pode ser produzida sem depender de
um componente em especifico?

- A tecnologia é fundamental para o negécio da empresa (esta
baseado nesta)?

- Existe possibilidade de falsificacdo/contrafac¢ao da tecnologia?

- Existe possibilidade de alteragdo ou realizagao de reverse engi-
neering dessa tecnologia/produto?

LD

METODOS DE AVALIAQ.AO DE TECNOLOGIAS

(Cfr. http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.ht)

D.1

Métodos (elenco)

1 - Reparticdo com base no mercado

2 - Avaliacdo com base nos custos da tecnologia

3 — Avaliagdo com base na analise econémica
Ummétodo-alternative: areparticio dos resultados
liquidos

Aregrados 3% a 5%

Os exemplos da industria

O Leilao

Uma das principais preocupagdes, quando se pretende saber
qual o caminho a seguir numa estratégia de negociacdo de uma
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determinada tecnologia, deve ser a valoriza¢ao dessa mesma tecno-
logia. Sem este passo essencial ndo é possivel determinar, por
exemplo, o valor de royalties e as contrapartidas justas para um
licenciamento ou acordo de exploracdo. Existem outras razoes
para se realizar uma avaliagdo da tecnologia, algumas bastante
importantes, como por exemplo, a captagdo de investimento ou
para fins contabilisticos.

Existirdo casos em que os valores obtidos numa avaliacdo de
tecnologia pelo licenciador e pelo licenciado ndo irdo coincidir.
Nesses casos sera necessario verificar os critérios e métodos utili-
zados e avaliar a possibilidade de ser alcangado um acordo.

Recentemente foram desenvolvidos alguns métodos de avalia-
¢do, que utilizam ferramentas criadas ou adaptadas de métodos
originalmente criados para a avaliacao de activos tangiveis. Estes
altimos aplicam principios mais objectivos e claros numa avalia-
¢ao, sendo por isso mais recomendados em determinadas
situagoes.

Alguns dos métodos que serdo expostos de seguida poderdo
aplicar-se em alguns casos concretos de valorizacdo, outros ja ndo
terdo essa possibilidade. Assim, a aplicagdo destes métodos tera
de serrealizada caso a caso e recorrendo sempre a especialistas ou
pessoas habilitadas para rever a justeza dos critérios aplicados.
Alguns deles poderao ser utilizados em conjunto, de forma a tirar
partido de algumas particularidades de cada um.

1 - Avaliagao com base no mercado

A avaliacdo baseada no mercado analisa transac¢des semelhan-
tes e comparaveis para determinar o valor da tecnologia. Para se
chegar a um valor preciso, utilizando este método, é necessario
que exista um mercado activo e dindmico relativamente as tecno-
logias analisadas, que estas tenham sido comercializadas ou licen-
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ciadas efectivamente e que sejam conhecidos alguns dos dados
(por exemplo valor de vendas, termos do acordo, entre outros) do
negdcio estabelecido e finalmente que os casos estudados tenham
sido resultado de negociagao entre partes interessadas diferentes
e independentes.

Infelizmente, a reunido de todos os requisitos anteriormente
referidos s6 muito raramente acontece, mas apesar de tudo podem
ser encontrados alguns dados aproximados para casos de licencia-
mento em termos mais gerais ou mesmo para certos sectores
e industrias especificas.

2 — Avaliacao com base nos custos da tecnologia

Uma avaliagdo baseada nos custos equipara o valor de uma deter-
minada tecnologia com o custo da sua substitui¢do, quer sejam
tecnologias idénticas'ouequivalentes. £ importante referir que
uma avaliagdo baseada nos custos ndo tem em conta o valor comer-
cial da tecnologia, quer o actual, quer o potencial.

Este tipo de avaliacdo podera ser til para determinar se vale
a pena licenciar uma determinada tecnologia ou desenvolvé-la com
recursos proprios, isto desde que as questdes legais quanto
a proteccdo por direitos de propriedade intelectual também sejam
consideradas. Adicionalmente, este método podera ser muito util
para o licenciador determinar qual o valor minimo da tecnologia,
e poder avangar para uma negociagido tendente ao seu
licenciamento.

Um dos métodos comuns de avaliagdo com base nos custos tem
em conta as despesas totais associadas directamente ao desenvol-
vimento da tecnologia, convertidas ao seu valor actualizado (tendo
em conta que normalmente a contabilizacdo dos valores das despe-
sas dizem respeito a varios anos, tendo estes que ser actualizados
através da respectiva taxa de inflagdo).
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O valor total do investimento na tecnologia inclui normalmen-
te todos os custos com o seu desenvolvimento, incluindo os custos
suportados com a proteccdo dos seus direitos de PI (patentes,
marcas, direito de autor, entre outros direitos potencialmente
elegiveis no caso concreto).

Uma outra abordagem, ainda dentro do presente método de ava-
liacao baseado nos custos, diz respeito ao calculo dos custos totais
com areplicagdo da tecnologia. Nesse calculo, os custos com a de-
preciagao e obsolescéncia da tecnologia deverao ser considerados.

Em ambas as abordagens devera ser considerada uma margem
adicional para cobertura de custos com o proprio licenciamento
e outros custos nao previsiveis.

3 - Avaliagao com base na analise econdémica

O método,que parece reunir.maior consenso em termos. de
avaliacdo de uma tecnologia é aquele que estima o retorno espe-
rado, no futuro, gerado pela sua utilizagao.

Esta abordagem é realizada através da analise econdmica e das
técnicas utilizadas em gestdo para avaliacdo de activos tangiveis.
E necessario um esforco consideravel e um grande conhecimento do
mercado para avaliar uma tecnologia convenientemente, recorrendo
aeste método. No entanto, a informacao recolhida e os diferentes cena-
rios tracados vao poder ajudar, e muito, na compreensao dos riscos
e potencialidades da tecnologia, e assim determinar mais conscien-
temente quais 0s termos a negociar em relagdo ao seu licenciamento.

Ambas as partes, licenciador e licenciado, devem conduzir uma
andlise econdémica paralela, obrigatoriamente partindo de diferentes
perspectivas, devido aos seus préprios interesses. No final, deverao
chegar a conclusdes muito similares sobre a avaliacdo da tecnologia.

O beneficio econémico gerado pela utilizagdo de uma tecnolo-
gia pode ser estimado recorrendo, por exemplo, a determinacao

4. Quais sdo os modelos de avaliagao de tecnologia mais adequados?

do valor acrescentado pela utilizagdo da tecnologia ou a determi-
nagao do valor gerado pelo recebimento de royalties, uma vez licen-
ciada a tecnologia.

Deve ser tido também em linha de conta que, derivado aos riscos
associados a comercializacao de uma tecnologia, ao valor obtido
(estimado) tera sempre de se aplicar uma pequena reducédo, com
o objectivo de nao prejudicar demasiado o licenciado.

Um método alternativo: a reparti¢cdo dos resultados liquidos

Nesta abordagem, qualquer que seja o método de avaliagao utili-
zado, o valor obtido sera sempre uma estimativa do valor global
da tecnologia.

A analise por reparti¢do dos resultados liquidos ou lucros depen-
de, em parte, do estado de desenvolvimento da tecnologia a ser
licenciada.

Caso a tecnologia alvo de avaliacdo se encontrar ja numa fase
de comercializacdo ou muito préoximo de atingir essa fase, pode
perspectivar-se uma partilha de 50% dos proveitos entre licencia-
dor e licenciado.

Na eventualidade da tecnologia estar ja testada e aprovada sob
o ponto de vista técnico, mas comercialmente ainda nao tenha
atingido essa aprovagdo ou nao tenha ainda sido testada no merca-
do, nesse caso pode conceber-se a atribuigao ao licenciador de uma
percentagem entre 25% e 35%.

Nos casos em que a tecnologia ainda ndo tenha sido tecnica-
mente aprovada e muito menos testada comercialmente, a percen-
tagem de repartigao teria de ser mais reduzida, ou seja, menos de
20% dos lucros esperados serdo atribuiveis ao licenciador. O que
se pretende justificar neste caso, é o elevado risco para o licencia-
do no investimento numa tecnologia ainda pouco amadurecida.
Também sera importante para a determinagdo da percentagem de
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reparticao de lucros derivados de uma dada tecnologia a andlise
dos mercados nos quais se pretende comercializar os produtos
derivados dessa tecnologia. E isto porque os produtos poderao ser
comercializados em mercados onde a margem de lucro é grande,
e consequentemente os custos das vendas mais baixos ou, ao invés,
mercados com margens de lucro mais baixas, onde os custos com
as vendas poderao ser muito elevados.

Apoés a discussao e determinacdo da percentagem dos lucros
a atribuir a cada parte, é importante determinar como sera calcu-
lado o lucro a distribuir. Um célculo sobre o valor bruto dos lucros
seria demasiado abrangente e penalizador, uma vez que este inclui
muitas vezes overheads, custos com marketing, comissoes, entre
outros. Por outro lado, a utilizagido do valor de lucro liquido como
base de calculo podera gerar desentendimentos entre o licencia-
dor e licenciado quanto a justificacao de, por exemplo, os custos
das vendas poderem influenciar o lucro liquido obtido.

Para ultrapassar estas dificuldades, considera-se mais justo para
ambas as partes a utiliza¢do das vendas liquidas com a comercia-
lizagdo da tecnologia como critério para a reparti¢do percentual
e distribuicdo de royalties para o licenciador. Converter a percen-
tagem de lucro em percentagem de vendas liquidas pode ser obti-
do através da estimativa da margem de lucro (dos produtos deri-
vados da tecnologia licenciada ou negociada). Por exemplo, se
a margem de lucro € igual a 20%, entdo um lucro de 25% sera
equivalente a 5% das vendas liquidas.

E natural que ao longo do tempo se justifique uma alteracio dos
termos e valores acordados entre as partes, uma vez que a perfor-
mance financeira do licenciado podera alterar-se. Assim, podera
ser aconselhado que se realizem acordos com uma duragdao mais
curta, mas que prevejam no seu clausulado uma renegociagdo,
assim as partes o entendam.
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“A regra dos 3% a 5%”

Quando se esta perante o licenciamento de uma tecnologia
comercialmente relevante (em oposi¢do as simples melhorias
tecnoldgicas), taxas de contrapartidas ou royalties entre os 3%
e 5% das vendas liquidas de determinado produto sio comuns em
varios sectores e industrias.

Os exemplos da industria

O apuramento dos royalties, baseado na analise e comparacao
com outros exemplos praticos da industria, ¢ uma das abordagens
mais comuns quando se esta perante a necessidade de licenciar
uma tecnologia. Mesmo nos casos em que se esta a fazer uso de
outros métodos ja descritos, é comum utilizar-se a comparagao
com outros termos de licenciamento conhecidos pelos envolvidos,
para se chegar a um entendimento.

No contexto da industria de produtos informaticos, as taxas de
royalties para hardware informatico situam-se geralmente entre
0s 1% e os 5%, fortemente influenciadas pelo exemplo da IBM,
que comecou a adoptar esta gama de valores indicativos na sua
politica de licenciamento em 1988. Em relagdo aos royalties para
software, estes podem divergir consideravelmente. Assim, aplica-
tivos de software podem justificar taxas bastante mais elevadas (por
exemplo 25%) devido a sua acrescida margem de lucro.

Na area biotecnoldgica, as taxas de royalties sio comummente
negociadas como uma percentagem do valor dos resultados liqui-
dos antes de impostos, habitualmente num ratio 50/50, em vez de
uma percentagem das vendas liquidas. Em alguns casos, algumas
responsabilidades sdo também negociadas e partilhadas (como
por exemplo: o desenvolvimento dos produtos, marketing, etc.).
Existem ainda situa¢des onde sdo inicialmente negociadas quan-
tias elevadas de capital com o objectivo de financiarem o desenvol-
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vimento de produtos, ficando dependentes também de objectivos
pré-fixados (milestones) que devem ser alcancados em determina-
do periodo de tempo. Os valores dos royalties em relagio as vendas
liquidas sdo normalmente fixados entre os 8% e os 12%, depen-
dendo da maturidade da tecnologia, da protec¢iao de que desfruta
(registo de direitos de PI ou a sua auséncia) da forma de distribui-
¢do dos resultados, entre outros.

No caso da industria automovel, as taxas de contrapartidas
financeiras entdo situadas normalmente abaixo dos 5%, podendo
mesmo dizer-se que nas situagdes mais comuns os royalties rondam
os 2%.

Ja na fileira da saude, as taxas de royalties sdo das mais eleva-
das, situando-se entre os 5% e os 10%.

No que tange a electrénica de grande consumo, normalmente
os calculos sdo baseados em royalties por unidade, de forma esca-
lonada. Normalmente as percentagens de royalties sdo reduzidas,
devido aos elevados volumes de produgdo e consumo e as baixas
margens de lucro. Quando expressas em termos de percentagem
de preco unitario de venda liquido, em média, os royalties podem
variar entre 1% (no caso de um elevado prego de venda unitario
do produto) e 3% (no caso de um baixo valor de venda unitario
do produto).

O Leilao

Um leildo é provavelmente o método mais “puro” para a deter-
minagao-dowvalor.de umastecnologia, uma vez que a tecnologia
é colocada publicamente ou em privado a disposi¢ao dos potenciais
interessados, publicitando-se as condi¢des minimas da sua aquisi-
¢do e uma data para a finalizagdo de todas as ofertas.

Considera-se que a tecnologia, ao ser avaliada pelos potenciais
interessados, podera ser licitada pelo seu valor mais justo.

4. Quais sdo os modelos de avaliagao de tecnologia mais adequados?

Nesta abordagem, nédo sdo utilizados quaisquer outros méto-
dos de avaliagao.

Porém, refiram-se varios problemas associados a realizagdo de
leildes de tecnologias. Em primeiro lugar, o facto de um nimero
elevado de participantes no leildo a promover ter de ser identifi-
cado, sob pena de, aquando da licitagdo, estar presente um niime-
ro muito reduzido de interessados na tecnologia, ou estes nao
avalorizarem convenientemente. Tera sempre de ser tido em conta
o enorme esfor¢o necessario para publicitar convenientemente
oleildo da tecnologia, e 0 apoio a fornecer aos interessados na lici-
tagdo para a valorizagdo da tecnologia. Os factores apresentados
tendem a beneficiar os compradores (licenciados), e levam por
vezes a uma venda a “preco de saldo” da tecnologia.

A avaliagdo obtida por este método sera final, ou seja, o preco
obtido na venda da tecnologia ndo podera sofrer alteragdes,
0 mesmo respeitante a outras condi¢des negociais (inexistentes
na maior parte das vezes).

Este método sera assim 1til, nos casos em que exista concorrén-
cia de varios interessados na tecnologia, ou o detentor dessa tecno-
logia seja for¢ado a vendé-la por razoes de liquidagdo financeira
ou insolvéncia da sua empresa.

Ainda, para a transac¢do de direitos de patente em final de peri-
odo de vigéncia ou sem perspectivas comerciais até a data, este
podera ser um bom método de valorizagiao da tecnologia.
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ABial é uma empresé farmacéutica sedeada na regiao
do grande Porto, que produz e comercializa medicamentos,
tendo desenvolvido uma nova molécula destinada ao
tratamento da epilepsia, ja patenteada internacionalmente.
Deu origem ao “Zebinix”, o primeiro medicamento
“de desenvolvimento, concepc¢ao e patente 100% nacional,
com posterior comercializacao efectiva no mercado,
jano eorrente ano.
A Bial, a quinta maior farmacéutica a operar em Portugal

. investe anualmente em I&D cerca de dez milhées de Euros,
correspondentes a cerca de onze por cento da sua facturacao
anual (noventa milh®es de euros) e uma das percentagens
mais elevadas de investimento nesta area registada
em Portugal.
Nos seus centros de investigacao trabalham equipas
internacionais compostas por pessoas altamente _
qualificadas, maioritariamente com o grau de doutoramento. '. ‘
A Bial, cujos investigadores trabalham em parceria com '
as faculdades e outras empresas ligadas ao sector, criou com
o Conselho de Reitores das universidades Portuguesas uma
fundacao para colaborar na procura e no desenvolviment
de novas solugdes terapéuticas e tecnoldgicas.
Adaptado de Jornal Piiblico n° 4995 publicado em 2003-11-26  «,

* —




A Renova é uma marca portuguesa, detida pelo grupo
Almonda SGPS, que possui uma reconhecida preocupacao
ao nivel da inovacao, principalmente para fazer face a forte
concorréncia no sector do tissue (guardanapos, lencos
e outros produtos similares em papel).
A estratégia da empresa passa por fazer chegar produtos
altamente inovadores aos principais mercados, entre eles
o espanhol e francés. A nivel nacional, a Renova lidera com
40% de quota de mercado.
Um dos exemplos de produtos inovadores da Renova,
sao as linhas de rolos de papel higiénico humedecido
e enriquecido com microgoticulas de creme (criados em
2003), lancados em Portugal, Espanha e Franca. _
Esta inovacao foi resultado de 2 anos de investigacao, envol-
vendo custos de I&D a rondar os 3,5 milhdes de euros.
Y\ A Renova apostou numa investigagao tecnologica
propria com vista a inovacao dos produtos,
o que foi feito na area da aromacologia,
de fibras de elevada absorcao e resisténcia,
assim como de um cada vez maior recurso
a melhores fibras naturais, o que conduziu
a criacao do primeiro rolo de papel
higiénico dermatologicamente testado.
Adaptado de Jornal Piblico n° 4995 publicado em
2003-11-26

A xerografia foi inventada em 1937 por Charles Carlsone foi
patenteada pelo préprio em 1939. Charles teve de esperar
oito anos até que um investidor se interessasse pela sua
invencao. Finalmente a empresa Haloid (precursora

. da Xerox Corporation) tornou a invengio rentavel,

ao comercializa-la a partir de 1950.
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Os pré-diagnosticos de propriedade industrial sdao estudos
independentes realizados por especialistas junto de uma empre-
sa tendentes a avaliar a relagdo desta com o sistema da PI, num
sentido lato.

Os pré-diagndsticos visam dotar as empresas de um instrumen-
to qualitativo que lhe permita inferir do impacto da PI na sua posi-

¢do competitiva, com base nas mais-valias que pode gerar; ainda,
identificar competéncias, actores e custos associados a protecgao
dos seus activos intelectuais.

Trata-se, portanto, de:

> Um método aberto de abordagem da PI pelas empresas,

apelando a experiéncia de um técnico especializado;

> Uma avaliacdo das vantagens da PI para a empresa na sua

globalidade;

> Uma ferramenta reutilizavel segundo as necessidades

da empresa.

Nao se trata, assim, de uma simples pesquisa documental, nem
de uma avaliag¢do de PI de um dado projecto, assim como néo se
trata de um produto de procura ou escolha das melhores ferramen-
tas de proteccdo de activos intelectuais.

Os seus objectivos passam por promover os resultados da inova-

, através da sensibilizacao destas no q
respeito a PI como um fim em si, ainda que nao conduza directa-
mente a procura da protec¢do de um dado activo.

O pré-diagnoéstico de propriedade industrial deve destacar
o interesse de uma politica de PI para a empresa, permitindo encon-
trar pistas de acgdo sem, todavia, efectuar recomendacdes ou conse-
lhos precisos.

A partir destas notas definitorias, podem apontar-se alguns
processos ou metodologias que ndo devem ser confundidos com
o pré-diagnostico em propriedade industrial, nomeadamente:
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5. O que devo acautelar para assegurar a protec¢do dos meus activos intelectuais?

- Um estudo sobre liberdade da exploracao (freedom to opera-
te) de um dado activo intelectual da empresa (ou pertencen-
te a uma terceira entidade e que a empresa queira explorar);

> A redaccdo e deposito de um pedido de direito de proprieda-
de industrial;

> O desencadeamento ou a conducdo de um contencioso de
propriedade intelectual;

> A redaccdo de um contrato de transferéncia de tecnologia.

No que concerne a realizacdo do pré-diagndstico, devem ser
respeitadas quatro fases:

1.Preparacao (due diligence)

Esta fase caracteriza-se pela recolha de informacdo sobre
e T T T e e Ty

2.Identificagdo da empresa

No decorrer desta fase é importante identificar:

< Produtos, servi¢os, processos;

- Tecnologia, I&D, inovagdes em geral (produto, processo,

gestdo, entre outras);

-> Fornecedores, subcontratantes, distribuidores;

- Organizagdo, recursos humanos, formagoes;

< Situagdo financeira.

3.Entrevista

Um dos tragos caracterizadores desta metodologia é a realiza-
¢do de uma entrevista com as instancias decisérias da empresa alvo
do estudo.

Nesta entrevista, regra geral, um Gerente ou Administrador
(mas sempre alguém com profundo conhecimento da actividade
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e projectos, actuais e futuros, da empresa) respondera a uma bate-
ria de questdes que passam em revista os toOpicos acima referidos
e onde o entrevistador devera evidenciar o trabalho de pesquisa
realizado sobre a actividade (publicamente conhecida) da empre-
sa e do ambiente em que se insere.

Recorde-se a necessidade de garantir a confidencialidade deste
processo, dado o entrevistador, caso seja alguém externo a empresa
- aregra, alids —, tomar conhecimento de informacao privilegiada
relativa aos projectos desta. S6 assim sera, por outro lado, possivel,
obter a full disclosure de todos os aspectos relevantes para a carac-
terizagdo da empresa e da sua envolvente competitiva.

4.Analise, sintese e redac¢ao do Relatorio
Deve ser elaborado um relatério que contenha:
> 0Qestadoactual da protecgaodos:activos intelectuais na empre-
sa (com especial atengdo a detecgédo e avaliacao das lacunas);

> Desenvolvimentos possiveis e interesse competitivo da empre-
sa e dos seus activos intelectuais (riscos, oportunidades direc-
tas e indirectas);

> Uma relacdo do estado actual dos concorrentes, parcei-

ros, associados e quaisquer outras entidades relativamente
a protecgdo dos respectivos activos intelectuais (por anali-
se das bases de dados de direitos de propriedade industrial
disponiveis);

> Apresentagdo de uma estratégia de accao;

> Identificagdo dos recursos e das ferramentas que permitem

a sua elaboracao.

Uma vez mais, recorde-se que este relatoério tem por destinata-
rios os decisores da empresa, razdo pela qual o mesmo sera trata-
do como confidencial, salvo autorizagdo expressa da empresa
objecto do estudo para a sua divulgacao.

5. O que devo acautelar para assegurar a protec¢ao dos meus activos intelectuais?

5.Analise dos resultados por parte da empresa

Deve ser feita a andlise do pré-diagnostico no sentido de perce-
ber se na empresa existem aspectos a melhorar ou mesmo a neces-
sidade de uma redefinigédo estratégica do negocio.

Tradicionalmente, as empresas objecto deste tipo de estudos
apresenta margem para melhorias, tanto ao nivel interno (proce-
dimentos de tutela de activos, politica activa de protec¢do), como
no conhecimento que passam a desfrutar quanto as actividades
dos seus concorrentes (vertente externa) Em'muitoscasosyapos
este estudo, as empresas empreenderam mudancas significativas
na forma de abordagem da proteccgéo e valorizagao dos seus acti-
vos intelectuais.

Em suma, os resultados esperados para a empresa da realizacao
deste estudo passam por:

> Receber de um ente externo e independente um diagnoésti-
co fidedigno sobre o estado actual da empresa relativamente
as suas necessidades em matéria de propriedade industrial,
assente numa analise objectiva e qualificada;

> Fomentar uma visdo prospectiva baseada numa compreen-
sdo das vantagens competitivas que podem ser geradas pela
propriedade industrial, sublinhando tanto a dimenséao da
proteccdo como os outros aspectos da utilizagdo da PI, enfa-
tizando quer a dimenséo da protecgdo, quer a perspectiva da
utilizacdo da PI (vigilancia técnica, juridica e informativa,
licencas e parcerias, activos valorizaveis, etc.);

- Uma clara identificagdo das competéncias e uma abertura de
espirito sobre os actores e os custos da PI.
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ACTIVOS INTANG{VEIS (ACTIVOS INTELECTUAIS)
Compreendem todo o conhecimento imaterial que existe numa
determinada organizacgao e que pode ser agrupado em tres

es areas: capital humano (ex: know-how e propriedade intelectu-
al), capital organizacional (cultura) e capital de informagédo (Bases
de Dados, por exemplo).

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Designa-se por propriedade intelectual o conjunto de todas as
criacdes do espirito humano, tais como m
ma—m distintivos, criacdes estéticas ou obras
artisticas e literarias.

A propriedade Intelectual opera uma tradicional divisdo quanto
ao Ambito de criacdes a tutelar. Assim, dentro deste Melo geral,

encontramos os Direitos de Emgrledade Industrial, por um lado

e o Direito de Autor e os Direitos Conexos, por outro.
L - -

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
A Propriedade Industrial refere-se a um conjunto de direitos atri-
buidos por um Estado ou por Orgamzagoes Internacionais, que

~ ~ ~ 7

tém por objecto a u ni-

cas, das criacdes estéticas com aplicagdo industrial e dos sinais
ragao e um correlativo poder de exclusdo de terceiros dessa mesma
exploragao.

oL
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AS MODALIDADES DE PROTECCAO
Proteccdo dos sinais distintivos do comércio
> Marcas
- Outros Sinais Distintivos
> Logotipos
> Denominagdes de Origem
> Indicagdes Geograficas
> Recompensas e
> Firma e Denominacdo Social
Proteccdo de Design ou aparéncia de produtos
> Desenhos ou Modelos
Proteccao das Invengdes
> Patentes de Invencao
> Modelos de Utilidade
- Topografia dos Produtos Semicondutores

PROTEC(;[\O DOS SINAIS DISTINTIVOS DO COMERCIO

A MARCA (artigos 222° e seguintes do CPI)

As marcas sdo sinais ou conjuntos de sinais susceptiveis de repre-
sentagdo grafica, que visam distinguir produtos ou servicos de
outros iguais ou afins. Podem ser constituidas nomeadamente por
palavras, incluindo nomes (marca nominativa), figuras ou dese-

rases ou jingles publicitarios e toda e qualquer realidade que possa
ser representada graficamente.
Também a forma de um produto ou da sua embalagem, tal como
1 arcas,
esde que possuam caracter distintivo e independentemente da
sua protecgao pelo Direito de Autor.
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DIREITOS CONFERIDOS PELO REGISTO

O registo da marca da ao seu titular o direito de propriedade e do
uso exclusivo do sinal para os produtos e servigos a que esta se
destina, incluindo o seu uso por terceiros e assegurando um mono-
polio legal que permite a sua promocao, utilizacao, licenciamen-
to ou mesmo a sua venda, com segurancga.

Desta forma, a marca permite ao seu titular ligar-se de forma mais
efectiva a sua clientela e a0 mesmo tempo ser identificado por esta
face a sua concorréncia.

O AMBITO TERRITORIAL DA MARCA

marca tem o seu ambito territorial tados onde é concedi-
%Porém, a escolha quanto ao tipo de registo a efectuar deve base-
ar-se na estratégia a seguir por partes dos seus titulares de acordo
com a comercializacdo dos produtos e servicos sobre os quais a
marca é aposta, ou ainda de acordo com a visibilidade que se lhes
pretende conferir.

Existem trés tipos de processos de registo, cada um deles com
ambito territorial distinto.

> Registo nacional;

- Registo Comunitario;

- Registo Internacional (via do Acordo de Madrid).

No entanto, antes do pedido de registo, é necessario ter em conta
se existem outros pedidos ou sinais ja protegidos que possam
impedir a concessao da protec¢iao que se pretende obter, seja por
serem iguais, seja por apresentarem manifesta confundibilidade
(grafica, fonética, visual), dentro do mesmo ambito merceologi-
co. Para tal, o interessado pode pesquisar gratuitamente as bases
de dados do Instituto Nacional da propriedade Industrial (INPI)
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em www.inpi.pt ou efectuar um pedido de pesquisa de anteriori-
dade aos servigos deste Instituto, mediante o preenchimento de
um formulario préprio.

Registo Comunitario

(Regulamento 207/2009 de 26 de Fevereiro de 2009, que alterou
0 Regulamento 40/94/CE de 20 de Dezembro de 1993)

A marca comunitaria tem caracter unitario, o que significa que um
pedido ou um registo sdo Unicos e validos em toda a Unido Euro-
peia, estendendo-se de forma indivisivel e automatica a todos os
seus Estados-Membros e ndo delimitando o ambito da proteccao
apenas ao territério de um Estado-Membro. Porém, caso o pedido
venha a ser recusado num dos Estados, isso ndo significa que a
recusa se alargue a outros Estados. Isto porque esta previsto um
mecanismo de transformacao que possibilita a conversao de um
registo comunitario recusado num pedido de registo de marca
nacional em cada um dos Estados onde nao se verificou qualquer
motivo de recusa. O requerimento de transformacéo é apresenta-
do no IHMI (Instituto de Harmonizacao do Mercado Interno) com
indicagdo do Estado Membro em que o requerente pretende que
seja iniciado um processo de registo nacional.

Regras aplicaveis aos Nomes de Dominio registados directamente
Podem registar directamente Nomes de Dominio sob “.pt” todas as
pessoas colectivas, as entidades publicas com autonomia adminis-
trativa, os empresarios em nome individual, os profissionais libe-
rais e ainda os titulares de marcas registadas com ambito nacional,
comunitario ou internacional.

No caso das pessoas colectivas, 0o Nome de Dominio devera coin-
cidir com a firma ou denominacéo social constante no cartao de
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identificacdo de pessoa colectiva emitido pelo Registo Nacional de
Pessoas Colectivas (RNPC).
No caso dos empresarios em nome individual, o Nome de Dominio
devera coincidir integralmente com a respectiva designacgao
constante do documento comprovativo da referida qualidade.
Por fim, no caso dos titulares de marcas registadas quer em regis-
to nacional, comunitario ou internacional, o registo de Dominio
é aceite, desde que se tenham em conta as seguintes condigdes:
- Para as marcas nominativas e para os elementos nominativos
das marcas mistas registadas a favor do requerente do Dominio,
tal como constam do respectivo titulo de registo e relativamente
a marcas internacionais, desde que nos respectivos registos as
marcas sejam também extensivas a Portugal.
> Para os Nomes de Dominio baseados em pedidos de registo de
marca, desde que apresente a pesquisa certificada do sinal da
marca em todas as classes em que foi efectuado.

LOGOTIPOS (artigos 304°%-A e seguintes do CPI)

O logétipo pode ser constituido por um sinal ou conjunto de sinais
susceptiveis de representagao g , 0Ssam servir para refe-
ualquer entidade que preste servigos ou comercialize

EI’O utos.

RECOMPENSAS (artigos 271° e seguintes do CPI)

As recompensas sdo prémios e titulos oficiais ou oficialmente reco-
nhecidos, tais como condecoragdes, medalhas, diplomas, atesta-
dos de analise ou louvor passados por laboratoérios ou servigos do
Estado ou por organismos para tal fim qualificados e prémios pecu-
niarios ou de qualquer outra natureza obtidos, entre outros even-
tos, em exposigdes, feiras ou concursos e atribuidos a industriais,
comerciantes, agricultores e demais empresarios, como prémio ou
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demonstragao de louvor ou preferéncia pelos seus produtos cons-
tituindo propriedade sua, independentemente de virem ou nio
a efectuar o seu registo junto ao INPI.

DENOMINACOES DE ORIGEM E INDICACOES GEOGRAFICAS

(artigos 305° e seguintes do CPI)

Define-se por denominacio de origem o nome de uma regiao, local
determinado Mesigne
ou identifique um produto originario dessa zona e cujas qualida-
des ou caracteristicas se devem essencial ou exclusivamente ao
meio geografico, a factores naturais e humanos e cuja producao,
transformacao e elaboragdo ocorrem na area geografica delimitada.
Por seu lado, define-se por indicagdo geografica o nome de uma
regido, de um local determinado ou em casos excepcionais, de um
pais, que designa um produto originario dessa zona, cuja reputa-
¢do, determinada qualidade ou outra caracteristica podem ser atri-
buidas a essa origem geografica e cuja transformacao ou elabora-
¢do ocorrem na area geografica delimitada. Designa ainda produtos
que, podendo ser produzidos com idéntica qualidade noutras
zonas geograficas, devem a sua forma e certas caracteristicas a area
territorial delimitada.

Ou seja, enquanto na denominacao de origem, os produtos devem
as suas caracteristicas exclusivamente a factores humanos ou
geograficos localizados em determinada zona, o que os torna
merecedores deste sinal distintivo; na concessdo da indicacao
geografica, relevam as qualidades tinicas dos produtos que nao
dependam exclusivamente das caracteristicas intrinsecas da
regido ou dos factores humanos que lhes estdo associados,
podendo ser produzidos noutras regides, mas devendo todavia a
sua forma ou outras caracteristicas a uma darea territorial
delimitada.
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. istadas, constitue iedade comum dos reside

sl caislecdnaalocalidade, ogias o trekEaE T NORo
efectivo e sério, podendo ainda ser usados por aqueles que na
respectiva area explorem qualquer ramo de producao caracteris-
tica, mediante autorizagdo do titular do registo.
De salientar ainda que, o exercicio deste direito ndo depende da
importancia da exploraciao, nem da natureza dos produtos, poden-
do a denominarao de origem ou a indicac¢do geografica aplicar-se
a quaisquer produtos caracteristicos e originarios da localidade,
regido ou territorio, nas condicdes tradicionais e usuais, ou devi-
damente regulamentadas.

DESENHO OU MODELO (artigos 173° e seguintes do CPI)

A aparéncia pode ser protegida por um direito de propriedade
iﬁ'—'Hm},ﬁmlsem pre que disponha a8 caractereeaT Gue :
ram distmﬁgr

A designagdo “desenho ou modelo” emerge dos mais recentes
desenvolvimentos legislativos (2008), como forma de unificar duas
perspectivas - bidimensional (para os desenhos) e tridimensional
(para os modelos) - que consubstanciam a aparéncia da totalida-
de (ou de parte) de um produto resultante das caracteristicas de,

nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou mate-
riais do proprio produto e da sua ornamentagao.

Aspectos relevantes

Os actos de divulgacdo revestem sempre extrema importancia.
No caso concreto dos desenhos e modelos aconselha-se ao desig-
ner ou criador a assinatura de um acordo de confidencialidade
sempre que pretenda dar a conhecer o objecto das suas criagdes
antes do processo de registo. Isto porque nao se considera como
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divulgagédo ao publico o facto do desenho ou modelo ter sido dado
a conhecer em condig¢des de confidencialidade, conforme dispoe
o nimero 2 do artigo 179° do CPI (cfr. o capitulo 1 sobre a maté-
ria da confidencialidade).

Por outro lado, alei permite ainda determinados actos de divulga-
¢do antes de registo que ndo pdem em causa a novidade da criagao.
No que a proteccao diz respeito, refira-se que gozam de protecgao
legal os desenhos ou modelos novos que tenham caracter singu-
lar, ou aqueles que ndo sendo inteiramente novos realizem combi-
nagoes novas de elementos conhecidos ou disposi¢des diferentes
de elementos ja usados, de molde a conferirem aos respectivos
objectos caracter singular. Saliente-se que um desenho ou mode-
lo é novo se, antes do respectivo pedido de registo ou da priorida-
de reivindicada, ndo houve desenho ou modelo idéntico divulga-
do ao publico dentro ou fora do pais, considerando-se para este
efeito que houve divulgacao ao publico caso tenha sido apresenta-
do numa exposicdo, utilizado no comércio ou tornado conhecido
de qualquer outro modo, excepto se esses factos ndo puderem,
razoavelmente, ser conhecidos nos circulos especializados do
sector em questao que operam na Unido Europeia.

O processo de registo

Existem duas vias para efectuar o registo deste direito de proprie-
dade industrial: a via nacional, da responsabilidade do INPI,
e a via Comunitaria, assegurada pelo Instituto de Harmonizacao
do Mercado Interno (IHMI) sedeado em Alicante, Espanha.

A via Comunitaria

A via Comunitaria produz efeitos no territério da Unido Europeia
como um todo e prevé duas possibilidades de protecc¢io: “Desenho
ou Modelo Registado” e "Desenho ou Modelo Nio Registado”.
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Este ultimo é protegido a partir da data da primeira divulgacao ao
publico desde que preenchidos os requisitos tipicos de protecgao
(novidade e caracter singular), mantendo-se a protec¢do por um
periodo de 3 anos, mas conferindo (apenas) ao seu titular um direi-
to anti-copia.

A proteccao mediante Desenho ou Modelo Registado é similar a
verificada pela via nacional, nomeadamente quanto ao processo,
duracao da proteccgado e direitos conferidos, tornando-se assim
mais efectiva.

PROTECCAO DAS INVENCOES

PATENTES

sa gireito de Batente é um titulo que Eroteﬁe temgorariamente uma
W, seja ela de produto ou de processo, desde que sejam
respeitadas trés caracteristicas fundamentais, os chamados requi-

sitos de patenteabilidade:

Novidade
A invencdo ndo deve estar compreendida no estado da técnica.

Actividade inventiva
A invencdo, ndo deve, para um perito na especialidade, resultar
Obvia a partir do estado da técnica.

Aplicacao industrial
O seu objecto deve ser susceptivel de ser fabricado ou utilizado

em qualquer género de industria ou na agricultura.

Assim, podem obter-se patentes para quaisquer invengdes - quer
se trate de produtos ou processos — em todos os dominios da tecno-
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logia, desde que essas invencdes respeitem os citados requisitos
de patenteabilidade, conquanto néo estejam, por outro lado, abran-
gidos pelas excep¢des materiais a patenteabilidade previstas na lei
(desde logo, nos artigos 52° e 53° do CPI).

Uma patente pode vigorar por um periodo maximo de 20 anos
contados da data do respectivo pedido, desde que periodicamente
renovada pelo pagamento das competentes anuidades fixadas pelo
Office), sendo um direito atribuido, quer por um Estado quer por
organizacdes internacionais e valido no 4mbito do territorio para
o qual é concedido.

Quanto a esta dltima questdo, deve ter-se em conta que o ambito
territorial de protec¢do de uma patente pode ser tanto mais alar-
gado quantos os Estados identificados no pedido.

Para os requerentes interessados em registar as suas patentes para
outros territdrios que ndo apenas o nacional, diversos Tratados
e Convengdes Internacionais permitem com um sé6 pedido, esten-
der os efeitos da protecgdo simultaneamente a um conjunto de
territérios. No entanto, existem algumas precaugdes a tomar, uma
vez que um pedido de patente nacional deixara, passado um ano
sobre a data de entrada do requerimento no INPI, de poder esten-
der os seus efeitos a outros paises (art.® 4° e 11° da Convencdo da
Uniao de Paris de 1883). Quer isto dizer que existe apenas um ano
para que o requerente tome a decisdo de registar a sua patente
internacionalmente, beneficiando assim do direito de prioridade,
cujas raizes radicam na citada Convencao e que encontra acolhi-
mento em todas as legisla¢des internas dos Estados.

A via nacional

O pedido de patente é apresentado no INPI através de um reque-
rimento redigido em lingua portuguesa onde devem constar
as reivindicagdes do que é considerado novo, a descri¢ao do objec-
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to da invencgdo, os desenhos e figuras, um resumo da invencao,
o seu titulo e a identificacdo dos inventores e do requerente.

A via europeia

A adesdo de Portugal a Convencdo de Munique sobre a Patente
Europeia (EPC) e ao Tratado de Cooperacdo em Matéria de Paten-
tes (PCT) veio ampliar e facilitar as vias de protec¢do internacional
das patentes requeridas pelos entes domiciliados no nosso pais.
As vantagens de recorrer a via europeia ou a via internacional
assentam na simplicidade, uma vez que basta apenas um sé pedi-
do, numa s6 lingua e para varios Estados para iniciar o processo
de patente internacional, reduzindo-se os custos relativos a esses
actos e conferindo maior seguranca relativamente aos direitos
concedidos.

A via internacional

Entende-se por pedido internacional o pedido apresentado
nos termos do Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes
(PCT - Patent Cooperation Treaty), celebrado em Washington, em
19 de Junho de 1970.

Os pedidos internacionais formulados por pessoas singulares ou
colectivas que tenham domicilio em Portugal devem ser preferen-
cialmente apresentados no INPI, podendo também ser instruidos
directamente no Instituto Europeu de Patentes (EPO) ou na Orga-
niza¢do Mundial da Propriedade Internacional (OMPI/WIPO).

MODELOS DE UTILIDADE
Tal como a patente, o modelo de utilidade protege as solugdes
técnicas para problemas técnicos especificos e precisamente iden-
tificados que obedecem a requisitos legais como a novidade, a acti-
vidade inventiva e a aplicac¢do industrial.
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No entanto, o seu ob]'ectivo éa Brotecséo das pequenas invensées
ou simples melhoramentos técnicos através de um procedi
minicisive mai impl Feado & eclerade 43 Aue o s aELCRLES
vantagem para o requerente do modelo de utilidade revela-se em
poder pagar unicamente a taxa do pedido para requerer o modelo,
adiando o pagamento da taxa de exame (que é normalmente mais
cara por se tratar de um procedimento mais exigente e dispendio-
s0), para quando este se mostrar necessario.
Por outro lado, a pedido do requerente, a inveng¢iao submetida
a protecgdo por modelo de utilidade pode ser objecto de protec-
¢do por patente (ou vice-versa), simultdnea ou sucessivamente,
0 que permite ao requerente tomar decisdes relativamente ao tipo
de proteccdo nacional que deseja para sua invengdo, desde que
o faga em momento anterior a publicag¢do do pedido.

Protecc¢ao Nacional

O pedido de modelo de utilidade requerido ao INPI s6 tera, no caso
de ser concedido, validade para o territério nacional.

O modelo de utilidade confere ao seu titular o direito exclusivo
de explorar a invenc¢do em qualquer parte do territorio portugués
e de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico,
a oferta, a armazenagem, a introdugdo no comércio ou a utiliza-
¢do de um produto objecto de patente, ou a importagdo ou posse
do mesmo, para algum dos fins mencionados.

Se pretender estender a proteccdo da invengdo a outros paises,
orequerente tera que o fazer apresentando correspondentes pedi-
dos nos respectivos paises.

Para que a novidade da sua invenc¢do nio seja posta em causa
enquanto decide e prepara a protec¢ao noutros paises, podera
usufruir do direito de prioridade.

A duragdo do modelo de utilidade ndo pode exceder 10 anos
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a contar da data da apresentagdo do respectivo pedido. Saliente-
-se porém que nem todos os paises admitem esta figura, pelo que,
este titulo é mais aconselhado perante pequenos melhoramentos
técnicos.

O pedido de modelo de utilidade requerido ao INPI s6 tera, no caso
de ser concedido, validade para o territério nacional.

O modelo de utilidade confere ao seu titular o direito exclusivo
de explorar a invencao em qualquer parte do territoério portugués
e de impedir terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a ofer-
ta, a armazenagem, a introduc¢do no comércio ou a utiliza¢cdo de um
produto objecto de patente, ou a importagdo ou posse do mesmo,
para algum dos fins mencionados.

Se pretender estender a protecg¢do da invencao a outros paises,
o requerente tera que o fazer apresentando correspondentes pedi-
dos nos respectivos paises.

Para que a novidade da sua invengdo nao seja posta em causa
enquanto decide e prepara a protec¢do noutros paises, podera
usufruir do direito de prioridade.



IEP — Instituto Europeu de Patentes
http://www.european-patent-office.org

IPR Helpdesk — Intelectual Property Rights Helpdesk
ESPACENET

http://www.espacenet.com/index.en.htm

IGAC — Inspecc¢ao Geral das Actividades Culturais
http://www.igac.pt

IHMI — Instituto de Harmonizaciao do Mercado Interno
http://oami.eu.int

INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial
http://www.inpi.pt

LESI — Licensing Executives Society International
http://www.lesi.org/

OMPI/WIPO — Organizac¢ao Mundial da Propriedade
Industrial

http://www.wipo.int

Proton Europe — pan-European Network of Technology
Offices linked to Public Research Organisations and

Universities
http://www.protoneurope.org/
APDI — Associacao Portuguesa de Direito Intelectual SPA — Sociedade Portuguesa de Autores
http://www.apdi.pt/ http://www.spautores.pt
ASSOFT — Associacido Portuguesa de Software TII — European Association for the Transfer of Technologies,
http://www.assoft.pt Innovation and Industrial Information
ASTP — Association of European Science and Technology http://www.tii.org/
Transfer Professionals Uniao Europeia
http://www.astp.net/ http://europa.eu/
EPO— Instituto Europeu de Patentes USPTO — U.S. Patent and Trademark Office

http://www.epo.org/ http://www.uspto.gov
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1. O que devo acautelar para assegurar a protec¢do dos meus activos
intelectuais?

Introducao — contexto

“Intellectual Property”, 5th Edition, Bainbridge, David, Longman,
2002

Politica de visitas a espacos/empresas de I&D e/ou espacos restri-
tos (gestao da confidencialidade)

“Intellectual Property”, 5th Edition, Bainbridge, David, Longman,
2002

Os Segredos Industriais / Know-how / Trade Secrets

“Elementos bdsicos sobre los secretos comerciales”, in “La Clave de la
Propiedad Intelectual: guia para pequefios y medianos exportadores”,
Edicdo OMPI e Centro de Comércio Internacional UNCTAD/OMC,
p. 65-68

“Manual de Direito Industrial”, 22 Ed., Gongalves, Luis M. Couto, Al-
medina, Coimbra, Setembro 2008

Direito de autor, Software e bases de dados

“A protec¢do Juridica dos Programas de Computador”, Ascensdo, José
de Oliveira, ROA, 1990, p. 69

“Direito de Autor e Direitos Conexos”, Ascensido, José de Oliveira, Coim-
bra Editora, Coimbra, 1992

“Direito da Informagdo”, Gongalves, Maria Eduarda, Almedina, Coim-
bra, 1994

“Informadtica, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital”, Pereira, Ale-
xandre Dias, Coimbra Editora, Coimbra, 2001

“Codigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos”, 32 ed., Rebello,
Luiz Francisco, Ancora Editora, Lisboa, 2002
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MTA - Material Transfer Agreements

“Material Transfer Agreements: Perils, Pitfalls & Pratfalls”, Donaghue,
Terry, Apresentagdo no ambito do Semindrio GAPI “Os procedimentos
legais e contratuais ligados ao processo de inovagdo — 2005”, Universi-
dade de Coimbra, 27 de Fevereiro de 2005

Os Spotters de tecnologia

Os Regulamentos de Propriedade Intelectual nas Universidades
Portuguesas

Restricao a divulgacoes

“Legal Framework for e-Research Project — Queensland University of
Technology”, 2007

Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, LITEC, Paris, 1997
T.G. Wiseman, “Biotechnology patent application examination”, in
Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, PLI,
New York (1989)

Invenc¢oes laborais — regime legal

“Manual de Direito Industrial — Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas,
Concorréncia Desleal” - Gongalves, Luis Manuel Couto, Almedina,
2008 (2.2 Edicdo, Revista e Aumentada)

“A Patente Universitdria e a sua exploragdo nas Universidades Ibéricas”
- Vilela, Telmo Machado, inédito/ndo publicado, 2003
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2. O que consigo obter a partir das bases de dados de propriedade
industrial?

Introducao - contexto

Vantagens das pesquisas em bases de dados

Elenco de bases de dados

Técnicas de pesquisa

Preparacao do relatorio de pesquisa e do pedido de patente
(o estado da técnica)

Sites/motores de pesquisa ja assinalados no respectivo texto.

3. Como devo negociar os meus activos intelectuais?

Introducao

Licenciamento e transmissao de direitos

Averbamentos no INPI

“Codigo da Propriedade Industrial Anotado” - Campinos, Antdnio;
Gongalves, Luis M. Couto; Robalo, André; Albuquerque, Carla;
Lopes, Inés Vieira; Marcelino, Jodo; Ramos, Maria Jodo; Gusmao,
Miguel; Vilela, Telmo, Almedina, Coimbra, 2010

“Intellectual Property Law”, 22 ed., Bently, Lionel; Sherman, Brad,
OUP Oxford, Oxford, 2004

“Manual de Direito Industrial”, Gongalves, Luis M. Couto, Almedina,
Coimbra, 2005

“Propriedade Industrial”, Vol. I, Maia, José Mota - Almedina, Coimbra,
2003

“Invengdes e Patentes - Guia prdtico do Produtor de Tecnologia”,
Marcelino, Jodo; Lopes Rocha, Manuel, IAPMEI, Lisboa, 2009
“PropriedadeIndustrial”,vol.I,Olavo, Carlos,Almedina, Coimbra, 2005

Contratos de Transferéncia de Tecnologia

“Essentials of Licensing Intellectual Property”, Poltorak Alexander,
Lerner, Paul, John Wiley & Sons, United States, 2004

175



IPédia — Guia da Propriedade Intelectual

“Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual
property regimes and their use”, v Autores, DG Research, European
Commission, 2009

“International Licensing: Managing Intangible Resources”, Ramu, S
Shiva, Sage Publications, 1997

Tipos de rendimentos possiveis para o detentor de tecnologia
“Negotiating an Agreement: Skills, Tactics, and Best Practices”,
Mahoney, Richard T., 2007

Técnicas de negociacio

Negotiating an Agreement:Skills, Tactics, and Best Practices, Mahoney,
Richard T. , 2007

“Fundamentals of IP and Licensing Negoatiations : Essential factors for
Negotiating and Competencies Required for Negotiators”, Report on the
International Patent Licensing Seminar 2008

Transmissao de know-how

“Elementos bdsicos sobre los secretos comerciales”, in “La Clave de la Pro-
priedad Intelectual: guia para pequenos y medianos exportadores”, Edi-
¢do OMPI e Centro de Comércio Internacional UNCTAD/OMC, p. 65-68
“Manual de Direito Industrial”, 22 Ed., Gongalves, Luis M. Couto,
Almedina, Coimbra, Setembro 2008

“A assisténcia técnica nos contratos de know-how”, Dias, Maria Gabriela
Figueiredo, Coimbra Editora, Coimbra, 1995

4. Quais sdo os modelos de avaliacdo detecnologias mais adequados?
“Technology Management — Developing and Implementing Effective Licen-
sing Programs”, Megantz, Robert C., John Wiley & Sons, Inc., 2002
“Managing Intellectual Property”, Fitzsimmons, Chris; Tim, Jones,
Capstone Publishing, 2002
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“Value-Driven Intellectual Capital”, Sullivan ,Patrick H., John Wiley &
Sons, Inc., 2000

“Dez mestres a inovar” - Jornal Publico n°® 4995, Publicado em 2003-11-26
“Role of Intellectual Property in Innovation and New Product Develop-
ment”, WIPO, 2009

5. O que sdo os pré-diagndsticos de propriedade industrial?

Qual a sua finalidade?

“Semindrio sobre Propriedade Intelectual para a Competitividade das
Pequenas e Médias Empresas: Servigcos do INPI destinados as PME”;
OMPI; INPI. [S.1]: edicao de autor, 2006

“Acgdo de Sensibilizagdo: Pré-Diagndsticos em Propriedade Industrial”.
Portugal, INPL; ISEG. [S.1]: edi¢do de autor, 18 -20 Mar¢o 2003. Evento
realizado no ambito dos Fundos Estruturais da Unido Europeia
e do Projecto PRIME

“Ferramentas de gestdo de tecnologia: um diagndstico de utilizagdo nas
pequenas e médias empresas industriais na regido de Curitiba“. Souza,
D., Centro federal de Educacao tecnoldgica do Parana

“Propriedade Intelectual e Gestdo Empresarial - Investimento e Avaliagdo
da PI”, Andrez, J. (2008), OTIC / UTL, 2008

“A importdncia das marcas e patentes no contexto da inovagdo para PME
em Portugal”, Andrez, Jaime (2007), Economista, 2007

“Catching up and Innovation”, Fagerberg, J, Mowery, D. e Nelson R.,
Handbook of Innovation, Londres, Oxford Univ. Press

“Les Prediagnostics Propriete Industrielle-Generalites”, Salaville, H
(2006), Apresentacdo em Lisboa, Formagdo Pré-diagndsticos em
propriedade industrial, Institut National de la Proprieté Industrielle
“Patents Go Global”, Schwart, E (2003), May 2003
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