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& ESPECIAL PATENTES E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

FORUM

LEGISLAGHAO NACIONAL E ROBUSTA, MAS EMPRESAS
NAO APROVEITAM 0S BENEFICIOS DA Pl

Os pedidos de patentes e registos tém aumentado em Portugal, contudo, especialistas defendem um aprofundamento
dos mecanismos de protecio de propriedade industrial ja existentes para incluir as tecnologias do futuro. ANTONIO VASCONCELOS MOREIRA

1 QUAIS SAO

AS PRINCIPAIS
LIMITAGOES

DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EM PORTUGAL?

2 COMO PREPARAR
A PROPRIEDRDE
INDUSTRIAL NO PAIS
PARA A PROXIMA
DECADA DO PONTO
DE VISTA LEGAL?

MANUEL LOPES ROCHA

Sécio Coordenador da area de
Propriedade Intelectual, Marcas e
Patentes, PLMJ

1. Ha uma grande limitagao, a
Justica. O Tribunal da Propriedade
Intelectual e os tribunais superiores.
Nao basta dizer que agora sao
especializados. Pelo TPI tém
passado juizes excelentes e outros
muito menos. E possivel alinhar pela
bitola superior e ndo pela faixa de
menor valia. Esse é o caminho
correto e praticavel. Ha 6timos juizes
em Portugal, a quem s6 falta a
oportunidade que nunca tiveram.

2.Er dria mais ializagéo
a sério, na Justica. E preciso um TPI
no Norte, nao faz sentido que a
regiao mais industrializada do Pais
nao tenha um TPI mais préximo. Sao
precisos assessores. E
humanamente impossivel que um
Juiz possa saber de tudo. E é preciso
investir, ja, em Inteligéncia Artificial e
Juizes-Robés, como auxiliares, nao
como substitutos.

ANA RITA PAINHO

Sdcia de Propriedade Intelectual,
TMT e Life-Sciences da Sérvulo
Correia e Associados

1. O reduzido investimento dos
grupos econdmicos nacionais, por
um lado, o tamanho de economia
face ao investimento base por outro.
Portugal ndo é um pais com tradi¢ao
de protecao de direitos de
propriedade industrial ainda que
desde muito cedo tenha procurado
esse rumo do ponto de vista legal.

Na verdade, a maioria dos players
econémicos nao estao centrados na
protecéo da propriedade industrial.
No que concerne as marcas, mesmo
quando pensamos nas novas
tecnologias e numa industria muito
mais progressista, o que notamos é
que a preocupagado com o branding é
grande mas nao é acompanhada de
estudos prévios e da protecio da
marca que esta na base da
estratégia de marketing. Se
pensarmos nas invengées, o
investimento nacional &
reduzidissimo face a media europeia.
E certo que o mercado nacional é
muito pequeno e nao compensa o
investimento em longos estudos e
departamentos de research &
development, mas nao é menos
verdade que a industria ndo tem o
foco nessa protegao mesmo quando
se justifique.

2. O pais modernizou-se no que
concerne aos instrumentos de
registos através do programa
simplex, mas mantem as instituicoes
sem meios suficientes e com
competéncias para que possa estar a
par com os maiores centros
europeus nesta matéria. E urgente
modernizar a infraestrutura do
Instituto Nacional da Propriedade e
Industrial, dotar o Instituto de meios
humanos e com alto grau de
qualificacoes por areas relevantes no
que concerne a analise de processos
de patentes. Para além disso é
importante que o sistema funcione
como um todo e que haja uma
efetiva tutela dos direitos de
propriedade industrial concedidos.
Em qualquer caso, nao devemos
perder o sentido de que a
propriedade industrial tendera evoluir
a uma escala europeia, até pela
prépria globalizacdo dos mercados.
A repressao das infragoes em sede
propriedade industrial deve ser
matéria de primordial interesse para
o Estado e os tribunais

pecializados tém de ser d
de meios efetivos que fagam valer
essa dita especializacao.

FRANCISCO COLACO
Sécio da Albuquerque & Almeida
Advogados

1. Em fungao da nossa experiéncia
mas, principalmente, do feedback
recebido dos nossos Clientes,
existem trés principais limitagdes a
propriedade industrial em Portugal: o
custo, o desconhecimento do
processo e, sobretudo, a descrenca
na protegao que o registo confere,
radicada também na segunda
limitacao referida, ou seja, o
desconhecimento. Quando pretende
registar uma marca, o titular do
direito depara-se, desde logo, com a
dificuldade em enquadrar o seu
produto numa ou mais classes da
Classificagao de Nice — que ira definir
o ambito de protecao da marca. Por
outro lado, n&o é barato (o custo
minimo para o registo de uma marca
com apenas uma classe assinalada é
de 127,37), a que acrescera o custo
com o apoio profissional para o fazer.
Este investimento apenas se justifica
no caso de o produto almejar um
alcance economicamente
consideravel, até porque o “nao uso”
de um registo pode acarretar
despesas para o titular do referido
direito. Assim, esta avaliacio da
relagao custo/beneficio pode tornar-
-se absol ! jad!

consciéncia competitiva das
empresas. No entanto, para
acompanhar e estimular este
crescimento, é necessario, do ponto
de vista legal, simplificar o processo
de registo, adequar os custos do
registo a realidade econémica de
qualquer empresa que o deseje fazer
e, nao menos importante, credibilizar
o processo de fiscalizacao de
quaisquer atos de concorréncia
desleal. O Novo Cédigo da
Propriedade Industrial (CPI) deu ja
significativos avangos neste sentido,
como, por exemplo, o facto de ter
conferido ao INPI competéncia, em
primeira instancia, para declarar a
invalidade de marcas registadas, ou
ainda, as importantes alteragées no
combate a contrafacao. O
fortalecimento do papel do INPI na
fiscalizacao da concorréncia
representa um evidente estimulo ao
registo, credibilizando a sua eficacia.
Porém, existe um longo caminho a
percorrer na mudanca de
mentalidades, pois, como referimos,
supra, muitos empresarios
consideram ainda que o registo,
sendo caro, ndo traz grandes
beneficios e a falta dele também nao
Ihes trard maiores consequéncias.

LIDIA NEVES

1ente ¢ j
principalmente para o pequeno
empresario ou individual. Por outro
lado, a protecao em Portugal nao é,
por motivos socioculturais,
semelhante & que existe nos Estados
Unidos (grande lider do registo e da
patente). Sabemos que, além de ter
que passar por um processo judicial
moroso e com um custo com
despesas legais e judiciais elevado e
ter que provar a existéncia de danos
que, muitas das vezes, nao se
computam facilmente, o valor das
indemnizagées em Portugal nao faz
“fortunas™ e, portanto, acaba por
estar presente a ideia de que nao é
necessario ou Util para uma PME
registar uma marca.

a,

2. Portugal acompanha a tendéncia
europeia e mundial de crescimento
de pedidos de registo de marcas e
patentes. Este é um sinal muito claro
da crescente atividade inventiva e

iada Sénior
na Miranda

1. Aos ativos que compreendem o
conhecimento que existe numa
determinada organizagao (i.e. ativos
intangiveis), é atribuida cada vez
maior importancia. Todavia, nem
sempre é possivel a protecao dos
mesmos em sede de propriedade
industrial atentas as limitagées
associadas a esta protecao,
decorrentes da legislacao aplicavel.
As patentes sao o melhor exemplo
na medida em que existem
determinados ativos intangiveis que,
pela sua natureza, estao excluidos
de patenteabilidade. Entre outros, os
projetos, principios e métodos do
exercicio de atividades intelectuais
em matéria de jogo ou no dominio
das atividades econémicas, assim
como os programas de
computadores, como tais, sem
qualquer contributo, encontram-se
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excluidos de As ltar os d imentos ja | e a eficiéncia da
criagdes estéticas também nao ocorridos em sede de design digital, utilizacdo de recursos energéticos,
podem ser objeto de patente, sem deS|gnadamen(e a modelagem ponto, alias fundamental, para que
prejuizo da ibili protec indo o uso de Portugal possa alcancar a

das enquanto desenho ou logia BIM - Building Information Neutralidade Carbénica em 2050,

modelo. Por outro lado, de refanr que

Modeling (Modelagem de
C Parao

o registo de direitos de prop
industrial envolve ndo s6 o
preenchimento cumulativo de

C ¢
futuro, revela-se de extrema
importancia acompanhar os

adaptar-se aos planos ecolégicos
europeus e alavancar a economia.
Tal caminho passara por atribuir
incentivos, tais como uma reducdo

requisitos legais (de , no
caso das patentes, a necessidade de
que a invencao em causa seja
considerada nova) como o
cumprimento de diversas
formalidades, algumas de maior
complexidade. Sendo grande parte
dessas formalidades desconhecidas
pelo publico em geral. Outra

com
as tecnologias mais complexas,
designadamente as que assentem
numa reducao da intervencao
humana, incluindo com recurso a
mtehgéncla artificial. Devendo ser

ifi das taxas e prazos de
andlise e concessao dos pedidos de
patentes e marcas ecolégicas e
sustentaveis. E essencial apostar na
protecao da ecoinovagdo. A pratica e
a evolugao legislativa neste ambito

asp idades de
adequagao destas novas realidades
ao 5|stema de protecao existente ou

G prop
industrial consiste na curta duragao
de alguns dos direitos did

de criagdo de novas
formas de protec;ao que

No caso das patentes, decorrida a
duracao de 20 anos prevista na lei,
as respetivas invengoes entram no
domlmo pubhco podendo ser

0s d
que venham a ocorrer. Na pratica,
tratar-se-a de acompanhar o
Progresso, porque com o progresso

tra-nos que uma politica
regulatéria de propriedade industrial
adequada, produz um impacto
extremamente positivo na inovacao
e, por conseguinte, na economia,
pelo que este sera, certamente, um
ponto de ordem na préxima década.
Um grande trabalho de preparagio
dos Tribunais e agentes da Justica
sera le

surgem nao s6 novas op

| na préxima década, por

De apontar alnda que os prépnos
direitos conferidos pelo registo em
sede de propriedade industrial
acarretam limitagdes quanto ao uso
dos mesmos. A titulo de exemplo,
uma marca, uma vez registada,
devera conservar-se inalterada. No

que respeita a p de segred
comerciais, para a qual se tem
aumcl

em alternativa aos registos de
propriedade industrial,
designadamente ao registo de
patentes, de referir que esta protecao
tem as suas proprias limitagdes. Isto
porque apenas é possivel a protecao
enquanto segredo comercial de
informacées que preencham
determinados requisitos. Um desses
requisitos é o de que as informagoes
em causa tenham sido objeto de
diligéncias consideraveis, atendendo
as circunstancias, por parte da
pessoa que detém legalmente o
controlo das informagées, no sentido
de as manter secrelas Ora, tais

de écios como oportunidad

para a propriedade industrial.

BARBARA PESTANA
PMCM Advogados

1. Correndo o risco de simplificar
demais uma realidade que é tao
vasta, dividiria as limitagdes da
propriedade industrial em 3 vertentes
prlnmpals o desconhecimento; a

dili
custos, devendo ser implementadas
estratégias de protecao dos
segredos comerciais. Os custos
podem ser apontados como mais
uma limitacao da propriedade
industrial. Sendo que, no caso do
registo de patentes, os custos sao
especialmente mais avultados. Estes
custos ndo se nop

cao judicial e
ex!ra-judicial ineﬁcaz. As
modalidades de propriedade
industrial para protecao dos direitos
dos seus utilizadores, sao ainda
muito desconhecidas e pouco
exploradas por estes, apesar do
inegavel crescimento progressivo
neste sentido. Existe pouco

hecimento do que é uma patente

de registo, havendo ainda lugar ao
pagamento de anuidades durante o
tempo de vida da patente. A
ponderacao de todos estes fatores,
aquando da tomada de decisao
quanto ao caminho a seguir para a
protecao de ativos intangiveis, é
determinante.

2. Tendo por base todo o

ou um modelo de utilidade, por
exemplo, para que servem, que
direitos protegem, qual a dimensao
geografica dessa protecao e como
iniciar e instruir um processo de
propriedade industrial. Tudo é ainda
muito complexo e moroso, para além
de que é ainda bastante notéria a
distancia entre a administragéo e os
criadores. E absolutamente

io um melh: ito

ocorrido na tltima década, prevé-se
que o mesmo continue em modo
crescente nos préximos dez anos.
Sendo da maior unlldade a pro(sg:éo
em sede de p!

substanmal no que toca a difusao da
informacao, a simplificacao do
procedimento e celeridade de analise
& concessdo de registo, mas

b numa fase e

dos ativos lnlangiveis decorrentes
desse desenvolvimento tecnolégico.
Um ativo intangivel, uma vez
registado, podera beneficiar de
protegao acrescida na medida em
qus s30 atribuidos direitos de

lusivos aos respeti

eventual, que se agilizem os
mecanismos de reclamagao graciosa
e judicial.

2. Nao tenho qualquer divida de que
o caminho a seguir na préxima
década é o da valorizagéo da

mulares luindt ibilidade de
Ilcenmamento desses direitos).
Devevé por |ssu ser realizado um

propriedade industrial
verde. Portugal apela, com urgéncia,
a implementagéo de medidas de
|nova<;ao tecnolégica amblen(al e

de adaptag do
sistema de propriedade industrial aos
o e | De

Existe umar
inegavel de incitar a inovagao

forma a garantir o cumprimento
célere e eficaz dos direitos de
propriedade industrial. Sem este
salto qualitativo na Administracao e
na Justica, a propriedade industrial
nunca sera capaz de proteger de
forma eficiente os direitos dos seus
agentes mais importantes, os autore
e inventores.




