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Empresas devem prestar mais atencao
a defesa dos segredos comerciais

Portugal encontra-se na cauda da Europa no nimero de producio de patentes. Apesar do potencial de crescimento,
os especialistas consideram que é preciso continuar a mudar mentalidades.

asarmento@jornaleconomico.pt

De acordo com o IP Statistics Data
foram apresentados 663 pedidos de
patente directamente em Portugal.
No entanto, cerca de 80% desse ni-
mero corresponde a pedidos provi-
sorios de patente que, na maioria dos
casos, ndo sao convertidos em pedi-
dos definitivos. “A nossa performan-
ce nas estatisticas de patentes conti-
nua a ser bastante desanimadora. O
indicador econdémico que analisa o
ntmero de patentes por cada milhdo
de habitantes mostra que Portugal
estd cerca de 10 vezes abaixo da mé-
dia da Unidio Europeia. Ou seja, ao
longo das ultimas décadas, Portugal
n3o tem conseguido convergir com o
pelotio da frente (Alemanha, Franca,
Reino Unido) em termos de produ-
3o de patentes”, diz ao Jornal Econ6-
mico Vasco Stilwell d' Andrade, ad-
vogado sénior da Morais Leitao.

Em Portugal, segundo elementos
constantes da informacio estatistica
do INPI, em primeiro lugar encon-
tra-se o pedido de registo de patentes
de Necessidades da Vida (30,9%),
Quimica /Metalurgia (16,3%), Téc-
nicas Industriais diversas; Transpor-
tes (14,6%) e Fisica (12,4%).

“Contudo, dada a natureza moro-
sa do processo de registo de inven-
¢des, o nimero de concessdes nio
acompanha o nimero de pedidos,
muito embora se tenha vindo a ve-
rificar, nos ultimos dois anos, um
acréscimo no nimero de invengoes
nacionais concedidas, depois das
quedas sucessivas verificadas desde
2012 (235 concessoes)”, acrescenta
Barbara Pestana, socia da PMCM
Advogados.

Ja Manuel Moniz Pereira, da dire-
¢a0 da Gastdo Cunha Ferreira, sa-
lienta que ainda existe em Portugal o
“mito” de que uma patente é um pro-
cesso caro e burocrdtico. Ainda as-
sim, realca a evolucdo registada.

“A nivel de pedidos apresentados
junto do Instituto Europeu de Paten-
tes, em 2018 foram apresentados 220
pedidos por residentes em Portugal.
Este nimero revela um crescimento
impressionante face a 2017 (46,7%),
sendo Portugal o pais com o maior
crescimento ao nivel da zona euro. E,
no entanto, um volume muito abai-
x0 de alguns de outros paises da zona
euro, sendo o 29° pais a nivel de pe-
didos de patente europeia por habi-

tante (21,2 pedidos por milhdo de
habitantes)”.

No entanto, Portugal tem um
grande ndmero de pedidos de registo
de marcas, sendo um ndmero mais
expressivo que o ndmero de pedidos
a nivel de patentes. “Podemos assim
concluir, que muitos dos pedidos de
registo de patentes sdo efetuados sem
uma analise critica, detalhada e cons-
ciente por parte dos cidadios ou pes-
soas coletivas, refletindo a falta de
apoio especializado e sensibilidade na
drea”, esclarece Mircia Dias Lomba,
associada da Antas Da Cunha ECIJA.

O relatério WIPO (World In-
tellectual Property Organization) de
2018 evidéncia um franco cresci-
mento de pedidos de registo de pa-
tentes, a nivel mundial. O maior ni-
mero de pedidos de patentes adveio
da Asia, designadamente China, In-
dia e Republica da Coreia. “No que se
refere a patentes nacionais assistimos
auma diminuicio dos pedidos, masa
um ligeiro aumento de patentes eu-
ropeias requeridas por residentes na-
cionais. Concluimos que Portugal,
impulsionado pela crise, passou a
apostar mais no empreendedorismo,
sendo a propriedade industrial a sua
base. Contudo, no momento, o in-
vestimento ainda fica aquém do de-
sejavel”, afirma Sandra C. Sousa, ad-
vogada da RSN Advogados.

Nas dreas industriais, mais relacio-
nadas com o registo de patentes de
invencio, encontramos a medicina,
aindustria farmacéutica, a digitaliza-
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¢d0 ou as telecomunicagoes. “Portu-
gal no quadro mundial é um pais re-
cetor de tecnologia mais do que um
pais emissor de tecnologia, mas exis-
te qualidade empresarial, industrial e
técnica para poder desenvolver in-
dustrias no ambito de licencas de ex-
ploracao de patentes, o que é susceti-
vel de criar valor, conhecimento e
maior capacidade de exportacio de
produtos”, explica Manuel Durdes
Rocha, sécio da Abreu Advogados.

Por que nio se registam mais
patentes em Portugal?
“Hé causas vérias para tal fendmeno:
por um lado, faltarem incentivos ade-
quados ao fomento da investigacio,
do empreendedorismo e da inova-
¢ao; depois, também em decorréncia
directa desse défice, haver um me-
nosprezar da importancia em tratar e
digerir informacgo deste cariz, assim
como, naturalmente, 0s custos asso-
ciados a tais pedidos, ndo s6 no mo-
mento do pedido em si, como na sua
manutenciio e, por fim, uma ainda
deficiente percepcao e divulgacgio do
valor e importancia econdmica da
protecgio da criacio e da inovacdo,
isto decorrente de um atraso cultural
e cientifico ainda ndo recuperado e de
falta de apoios vérios”, esclarece Car-
los Pinto de Abreu, sécio fundador da
Carlos Pinto de Abreu e Associados.
O registo de uma patente repre-
senta o culminar de um processo,
muitas vezes longo, de investimen-
to em investigacio e desenvolvi-

mento. “Muitas vezes o que sucede é
que, devido & conjuntura econémi-
ca do pafs, nem as entidades publi-
cas, mais concretamente as univer-
sidades, nem as empresas possuem
recursos financeiros suficientes
para investir e aprofundar a inova-
¢a0, mesmo sabendo que a mesma
contribui de forma decisiva para o
aumento de competitividade e de
diferencia¢do nos mercados”, escla-
rece Joana Mota, advogada de Pro-
priedade Intelectual da UM-PC.

Para Jodo Pereira Cabral, coorde-
nador juridico de PI da Inventa In-
ternational, um dos requisitos para
que exista uma patente ¢ a existéncia
de uma inven¢ao técnica, ou scja,
uma solugzio técnica para um proble-
ma téenico. “Diria que o reduzido
ntimero de invencoes deverd ser a
principal justificacio para o reduzido
numero de Patentes com origem
portuguesa. Adicionalmente, Portu-
gal ndo tem muita tradico de uso do
sistema de Propriedade Industrial o
que, NO entanto, me parece que tem
mudado nos tltimos anos”, acres-
centa o especialista.

Ainda assim, existe outros fatores
que condicionam o nimero de regis-
to de patentes em Portugal: o finan-
ceiro, a falta de competitividade e o
desconhecimento. “Essencialmente,
face ao custo que representa o pedido
de registo marca ou patente, a gran-
de maioria de PME nio concebe be-
neficios que o justifiquem pois, na
verdade, no se projeta como um
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player suficientemente competitivo.
Consequentemente, preferem arris-
car no mercado com produtos nio
registados ou patenteados”, dizem
Maria Guadalupe Videira, associada,
e Francisco Colago, sécio da Albu-
querque & Almeida.

De acordo com Cliudia Xara-Bra-
sil, agente da Propriedade Industrial
e consultora da CCA, sdo vérios os
obstéculos a0 aumento do ndmero
de registo de patentes. “Baixa cultura
e reconhecimento das empresas no
sistema de patentes como uma mais
valia a0s negdcios, bem como fraco
conhecimento do sistema de paten-
tes pela populagio, incluindo insufi-
ciéncia de promociio nas escolas e
universidades”. Esta especialista su-
blinha ainda que é “essencial que al-
guns dos casos de sucesso ja ocorri-
dos com vendas e licenciamento de
patentes sejam do conhecimento pui-
blico da maioria das pessoas, para
passarem a acreditar que é possivel”.

Empresas devem defender-se

Na opinido dos especialistas, a Pro-
priedade Industrial é considerada a
base da economia da inovacio. Alids,
as maiores empresas do mundo s3o
também aquelas que tém mais porte-
folios de PI. “As nossas empresas ga-
nhariam - ¢ muito- em prestar mais
atencio & defesa dos seus segredos
comerciais e knowhow. Nem tudo é
patente e o valor pode estar numa
adequada politica de protegio dos se-
gredos”, explica Manuel Lopes Ro-
cha, s6cio e coordenador da drea de
Propriedade Intelectual, Marcas e
Patentes da PLM]J.

A Propriedade Industrial é tam-
bém considerada um ativo concor-
rencial e econémico muito valioso
para as empresas. “O registo de mar-
cas é ainda hoje um elemento absolu-
tamente essencial do portfolio de
uma empresa. A este segue-se, em to-
das as empresas ligadas a dreas de ino-
vacio ou de criatividade, o portfolio
de produtos. O custo de invenco, o
investimento em busca de novas so-
lugoes téenicas, o investimento em
design de qualidade s¢ ¢ devidamente
recuperado e recompensado se as
empresas estiverem alerta para a res-
petiva protecio. I inconcebivel no
quadro de concorréncia a nivel euro-
peu e mundial que se desenvolva um
negdcio sem protegiio dos direitos de
propriedade industrial inerentes”,
conclui Ana Rita Painho, s6cia da
Sérvulo & Associados.
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Agente Oficial da Propriedade Industrial

“A Propriedade Industrial e
um dos motores da economia”

Jodo Pereira da Cruz, socio do escritorio J.Pereira da Cruz, tem uma vasta experiéncia no setor.
Nesta entrevista avalia o novo Codigo, o que ainda falta fazer e as tendéncias mundiais no registo de patentes.

asarmento@joraleconomico.pt

Como é que avalia 0 novo
Codigo de propriedade
industrial?

Antevejo com esperanca um futuro
risonho para a Propriedade Indus-
trial em Portugal, que estd a ser
bem tratada. Com efeito, este Codi-
go da Propriedade Industrial é o re-
sultado do trabalho de um grupo
alargado de meios interessados. Em
finais de 2017, o Ministério da Jus-
tica constituiu um grupo de traba-
lho para a revisdo do CPI (Cédigo
da Propriedade Industrial).

O Cédigo tinha de sofrer alteracoes
para se transpor para a ordem juri-
dica nacional a Directiva dos Segre-
dos Comerciais e a Directiva de
Harmonizagao das Leis de Marcas e
aproveitou-se essa oportunidade
para uma revisdo mais profunda, ja
que em boa verdade o dltimo CPI
datava de 2003. Foi um trabalho ex-
tremamente interessante e produti-
vo. Em 2008 apenas tinham sido
feitas algumas simplificacoes admi-
nistrativas.

Hoje temos um Cédigo melhor,
mas precisamos ainda de dar mais
alguns passos em frente, nomeada-
mente no que respeita a Represen-
tacdo Profissional. Com efeito, hd
matérias muito técnicas e todos lu-
crariam se 0s actos fossem pratica-
dos por quem estd devidamente
preparado para o fazer.

A pedido do Governo anterior, a A
CPI-Associacio Portuguesa dos
Consultores em Propriedade Inte-
lectual preparou um projecto do
Estatuto do AOPI (Agentes Oficiais
da Propriedade Industrial), definin-
do claramente o acto proprio do
Agente da Propriedade Industrial e
a sua aprovacio seria importante
para melhorarmos a qualidade da
profissio em geral.

Aproveito a oportunidade que me
ddo para deixar um agradecimento
2 Secretéria de Estado da Justica e
a0 Conselho Directivo do INPI
(Instituto Nacional da Propriedade
Industrial) pelo enorme espirito de
colaboracao e apoio que tém dado a
esta matéria.

0O que é que faltou fazer?

Hoje temos um
Codigo melhor,

mas precisamos ainda
de dar mais alguns
passos em frente”
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Faltou ir mais longe na revisao do
artigo 10 do Codigo da Propriedade
Industrial, que define quem tem le-
gitimidade para promover actos.
Para dar um exemplo, diria que o
grupo de trabalho propos que os
actos ligados a proteccio das inven-
cdes, portanto andlise, pesquisas,
aconselhamento e redaccio das pa-
tentes até A sua concessdo, fossem
do pelouro exclusivo dos Mandaté-
rios de Patentes, que em Portugal
530 os Agentes Oficiais da Proprie-
dade Industrial. Alids, esse é o en-
tendimento geral e o que acontece
nos paises mais industrializados,
para nao dizer mais desenvolvidos
nesta drea.

No CPI aprovado pelo Governo, os
actos que ficaram do exclusivo dos
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AOPI limitam-se aos pedidos de ca-
ducidade dos registos de marcas e
aos pedidos de anulacio dos mes-
mos. Temos esperanca de que futu-
ramente se possa aprovar o acto
proprio do Agente Oficial da Pro-
priedade Industrial.

Sendo a Propriedade Industrial um
dos motores da economia - costu-
ma dizer-se que o nivel econémico
de um pais se mede pelos indices de
ID (Indice de Desenvolvimento) —
seria um passo importantissimo
que se reconhecesse a importancia
destas matérias, tornando obriga-
torio que os mesmos fossem trata-
dos por especialistas acreditados.

Quais as grande tendéncias
mundiais no registo de patentes
e de propriedade industrial?
Fala-se muito numa patente mun-
dial mas eu creio que nunca vai ha-
ver uma patente mundial. H4 é
mecanismos, ferramentas, que
permitem proteger uma invencao
através de uma patente no mundo
ou em quase todo o mundo, de
uma maneira mais ficil. Permite
aos proprietarios da patente ou a0s
titulares avaliarem com mais cal-
ma, com mais tempo, 0s paises
onde de facto interessa proteger.
Eu iria resumir ao assunto que eu
mais gosto nesta drea que é o da
patente Europeia. E o resultado da
convencio de Munique e faz com
que uma patente depois de pedida
inicialmente no pais de origem, ou
n3o - pode ser pedida diretamente
em Munique no Instituto Europeu
de patentes — permitindo mais a
sua protecdo para todos os paises
que fazem parte da convencio de
Munique, da qual fazem parte to-
dos os paises da UE. A patente eu-
ropeia tem depois de ser validada
em cada um dos estados membros
onde o seu titular tem interesse.
Inventaram uma patente comuni-
tdria, mas nunca teve asas para
voar, se eu Posso Usar esta expres-
sd0, porque n3o houve acordo nos
paises da Unio Europeia.

Como é que Portugal se
posiciona nesta area?

Como n3o era possivel uma patente
comunitdria, ao abrigo do tratado
de Lisboa, usou-se uma ferramenta
chamada “cooperacio reforcada”,

permitindo que os paises entrassem
4 medida que tém interesse, desde
que houvesse um niimero minimo
inicial. E houve esse niimero mini-
mo inicial para fazer ndo uma pa-
tente comunitiria, mas uma “pa-
tente unitdria”. Portugal como
sempre, estd na linha da frente e
nos retificimos a “patente unitdria”
e 0 acordo sobre o tribunal unifica-
do de patentes.

Deviam ser registadas mais
patentes em Portugal ou
estamos com um nimero
satisfatério?

Nio, 0 ntimero é muito baixo. Mas
para haver patentes tem de haver in-
vencdes. E para haver invencoes
tem de haver muita inovagio e mui-
ta investigacdo. Talvez o Estado
possa ter uma palavra e ajudar os pe-
quenos inventores. Ter uma patente
s6 em Portugal pouco interessa. O
mercado portugués é bastante pe-
queno, e quem tiver uma invencao,
digna desse nome, tem que exportar,
seja um processo ou um produto.
Tem de exporté-lo e, portanto, pre-
cisadeir para o estrangeiro.

Considera que os empresarios
portugueses estio conscientes
desse facto?

Eu creio que, neste momento, a
consciencializacio é muito maior.
O trabalho que tem sido feito tanto
por nds, como pelo Instituto Pro-
fissional da Propriedade Industrial,
tem sido notdvel. Mas acho que
ainda hd muito por fazer.

Na sua opinido, os empresarios
nacionais olham para o registo
de patentes como um custo ou
um investimento?

Comecam a ver como um investi-
mento, e éassim que tem de ser visto.
Veja aqueles negécios fabulosos que
todos os dias vemos no panorama in-
ternacional das empresas, dos “Goo-
gle’s” e dos “Facebook’s”. Eles tém mi-
lhares de patentes protegidas, e o va-
lor das empresas estd muitas vezes li-
gado ao portefélio de direitos que
tem, nomeadamente nas patentes.

Veja a entrevista esta sexta-feira
as 11h00, no “Falar Direito”,

na JE TV, via site e redes sociais
do Jornal Econémico
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PROTEGER INUVﬂQﬁES PARA VALORIZAR NEGOCIOS

QUE LEITURA FAZ DO
NOVO CODIGO DE PI

0 QUE E PRECISO
PARA IR MAIS ALEM?

-
Y Sécio
7 Fundador da
Carlos Pinto
.‘ de Abreu e
ol Associados

O novo Cédigo tem uma estrutura
idéntica & do anterior, sendo que se re-
velou necessario efetuar uma mudanga
no paradigma nacional da tutela da pro-
priedade industrial, nomeadamente em
virtude de vérios diplomas comunitarios
que careciam de transposi¢ao. Aprovei-
tou-se, entre outras modificagdes, para
corrigir algumas situagdes relativamente
amarcas, protegao de know-how e de
segredos comerciais, a tutela criminal no
combate a contrafacao e a pirataria.

O novo Cédigo ja se encontra no cami-
nho certo na medida em que veio introdu-
zir um conjunto de medidas que tém por
objetivo simplificar e aperfeigoar, nao s6
os procedimentos administrativos para
concesséo de patentes, a tutela das mar-
cas, como os meios de combate a ilicitos
civis e penais atentatdrios dos direitos de
propriedade industrial. Desburocratizar
mais e proteger melhor, séo as expres-
sbes chave.
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A qualidade, a vastidéo e a abrangén-
cia da legislagio existente em Portugal e
na Unido Europeia, aliada as conven-
cbes internacionais que existem sobre a
propriedade industrial, na hossa perspe-
tiva fazem com que nao possam existir
grandes novidades legislativas no novo
cédigo. As novas solugdes que o codigo
traz, por exemplo em matéria de marcas,
alinham a legislagao portuguesa coma
legislagdo e as praticas europeias, e nao
constituem novidades relevantes. Em
matéria de segredos de negécio o novo
CPI transpde uma diretiva europeia. Po-
rém isto néo significa que esse alinha-
mento com a legisla¢&o europeia seja,
nalguns casos, uma opgao correta.
Consideramos, por exemplo, que aretira-
da de determinadas ac6es dos tribunais e
asua entrega ao INPI, conduz aumain-
desejavel administrativizagéo da justica
que vai ao arrepio da tradi¢&o do sistema
juridico portugués. Temos fortes dividas
que esta op¢éo do legislador seja correta
e temos poucas dlvidas que vai gerar
enorme confus&o préatica e menor quali-

Sécio da
Abreu
Advogados

dade das decisdes. Em Portugal existe
um tribunal especializado em Proprieda-
de Intelectual que vem funcionando com
boa qualidade técnica e ndo se observa
nenhuma razéo de direito, para que o
novo cédigo haja retirado competéncias
ao Tribunal da Propriedade Intelectual
em matéria de propriedade industrial.

Ir mais além ja n&o depende da legisla-
¢&o, porque essa existe ha muito tempo,
quer nacional, europeia ou internacional
e é de qualidade. O futuro depende mais
do investimento empresarial em PI, do
aprofundamento da relagéo entre univer-
sidades e empresas para que a investi-
gacio académica e empresarial crie no-
vos produtos e mais valor econémico.

Advogado
Sénior
Morais

LY Leitdao

Devido a diversas directivas e outros
actos legislativos da Unido Europeia, a
legislagao portuguesa em matéria de
propriedade industrial esta altamente
harmoenizada com a de outros paises eu-
ropeus. O novo Cédigo da Propriedade
Industrial, que entrou recentemente em
vigor, constitui mais um passo nesse
sentido. Em suma, de um modo geral, o
novo Cédigo da Propriedade Industrial
nao trouxe grandes surpresas para
quem & um utilizador habitual do sistema
de proteccéo de direitos de propriedade
industrial e, por exemplo, ja estava fami-
liarizado com as regras e procedimentos
do sistema da Marca da Uni&o Europeia.

As caréncias que existem nesta area
s&o mais ao nivel da jurisprudéncia do
que no plano legislativo. Existem dividas
sobre a interpretagao correcta de deter-
minadas normas legais que, infelizmen-
te, perduram anos a fio porque nunca
chegam a ser esclarecidas pelas instan-
cias superiores dos tribunais judiciais.
Estas incertezas interpretativas em torno
de alguns preceitos geram uma certa in-
seguranca juridica que, por vezes, afasta
investimento estrangeiro em Portugal.

Sécia de
Propriedade
Intelectual,
TMT e Life
Sciences

da Sérvulo &
Associados

Um cédigo da propriedade industrial &
uma ferramenta essencial numa socie-
dade onde se pretenda fomentar o des-
envolvimento econémico e cientifico, ba-
lizando a atividade econémica entre os
players de mercado através da protegéo
do branding, por um lado e permitindo
seguranga no retomo de investimento
cientifico através de um adequado siste-
ma de protegédo de invengdes, por outro.
Com o a atual Cédigo da Propriedade In-
dustrial, em pleno vigor e efeito desde
apenas 1 de Julho de 2019, pretendeu-
-se néo sé transpor para a ordem juridica
interna as alteragdes decorrentes do
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quadro comunitario em matéria de mar-
cas e segredos comerciais como tam-
bém atualizar o regime de patentes e
modelos de utilidade vigente. O resulta-
do final, a meu ver, é bastante modesto
para a ambicao do processo, hao estan-
do a altura do desafio, ndo revelando ca-
pacidade de inversao na tendéncia de
desinvestimento na prote¢&o nacional da
propriedade industrial. Por exemplo, per-
demos a oportunidade de corrigir o “mal
jafeito” e de acabar com um sistema de
cisdo no que concerne as patentes, aca-
bando com um regime especial, mas ndo
necessariamente eficiente, para paten-
tes da indlstria farmacéutica na area dos
medicamentos de uso humano.

Investimento. Investimento sério em
meios humanos qualificados quer ao ni-
vel do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial quer no nivel judicial, o que em
Portugal tem sido sucessivamente adia-
do. O Cédigo da Propriedade Industrial &
uma espécie de manual que garante a
quem investe, a protegéo do seu investi-
mento e o retorno econémico do mesmo.
Esse “manual garante” s6 pode funcionar
se amontante e ajusante, tivemos insti-
tuicbes capazes, dotadas de meios técni-
cos suficientes. O INPI sofre de um pro-
blema crénico de falta de pessoal. O tri-
bunal da propriedade intelectual deveria,
necessariamente, ser constituido por jui-
zes “residentes” (para a indispensavel
consolidagao da especializacéo e da ex-
periéncia) com possibilidade de formacéo
continua e com um quadro de assesso-
res técnicos permanente. No quadro cri-
minal o panorama nao é melhor, haven-
do inimeros casos de contrafagdo e uma
sensacao de fraca repressao no que con-
cerne a este tipo de ilicitos.

Coordenador
Juridico de

Pl da Inventa
International

Na minha opinido, este Cédigo da Pro-
priedade Industrial (CPI) apenas € novo
formalmente. Penso que, materialmente,
do que se fala é do mesmo Cédigo, com
algumas alteragdes. N&o concordo que
as alteragdes sejam abrangentes ao pon-
to de se justificar a aprovagéo de um
novo Cédigo. Este fundamento pode ser
encontrado no preambulo do Decreto-lei
n.2110/2018 juntamente com o de que as
sucessivas alteragdes que foram sendo
introduzidas ao longo de 15 anos ac CPI
justificariam a aprovagao de um novo C6-
digo. Ou seja, uma das razdes apresenta-
das para a aprovagéo de um novo Cédigo
é a existéncia de alteragdes ja introduzi-
das no Cddigo anterior, o que na minha
opini&o nao é compreensivel. Em relagao
as alteragdes as regras da Propriedade
Industrial agora introduzidas, penso que
tém sobretudo a finalidade de transpor
para alei portuguesa duas diretivas da
EU: uma sobre marcas (Diretiva (UE) n.2
2015/2436, de 16 de Dezembro) e outra
sobre Segredos Comerciais (Diretiva
(UE) 2016/943, de 8 de Junho). As nor-
mas que regulam a protegéo de inven-
cdes técnicas - direito de patente e direito
de modelo de utilidade - ndo foram objeto
de alteragbes significativas.

N&o ha necessariamente razdes que
justifiqguem que o legislador va mais alem
nas alteragdes ao regime da propriedade
industrial. Se o que se visa é o melhora-
mento da indUstria portuguesa penso
que alteracdes ao regime da Proprieda-
de Industrial, que é quase idéntico ao da
maioria dos paises desenvolvidos, nao
produzirdo efeitos significativos.
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Constitui a transposigéo obrigatdria
de duas diretivas UE, reforga os pode-
res do INPI, liberta alguma atividade

dos tribunais, mas as leis s6 se avaliam
nasua pratica.

Sécio e
coordenador
da area de
Propriedade
Intelectual,
Marcas

e Patentes
da PLMJ

Meios para o INPI, meios para o Tribu-
nal da Propriedade Intelectual, incluindo
garantir assessores mas, para tal, € pre-
ciso que o Estado liberte verbas e ains-
talacdo de um TPI no Porto. Teremos
em breve uma secgéo de Propriedade
Intelectual no Tribunal da Relacéo de
Lisboa, isso podera ser um grande pas-
so em frente, vamos ver.

Advogada de
Propriedade
Intelectual
da UM-PC

O codigo de Pl veio materializar a in-
tengao do legislador portugués de dar
continuidade aos objetivos de reforgo de
utilizag&o da propriedade industrial em
Portugal, procurando fomentar a inova-
¢éo das empresas portuguesas para se
poderem tornar mais competitivas tanto
no mercado hacional como no mercado
europeu. A estratégia governativa de
modernizacéo e simplificacao adminis-
trativa, a par da uniformizacéo das re-
gras a nivel europeu no que diz respeito
atutela dos direitos de propriedade in-
dustrial, representam contributos valio-
sos para dotar as empresas portuguesas
de recursos mais eficazes para rentabili-
zar os seus investimentos nesta area.

Apesar das reformas que se tém feito
neste setor, a nivel legislativo e adminis-
trativo, e do ganho de consciéncia cres-
cente na valorizagao do registo e da pro-
tecéo destes direitos que permite as em-
presas portuguesas um aumento visivel
de competitividade e de diferenciagao
nos mercados, persiste por vezes a ideia
errada de que proteger a propriedade in-
dustrial pode ser um processo demora-
do, oneroso e complexo, sendo que essa
ideia muitas vezes se manifesta numa
altura em que muitas empresas estéo no
arranque da sua atividade, nao dispdem
de grandes recursos financeiros e julgam
que proteger a propriedade industrial
n&o é uma prioridade por ser um proces-
s0 pouco acessivel e demasiado técnico.
Desmistificar os processos de registo
dos direitos de propriedade industrial e

sensibilizar as empresas para o fator de
diferenciagéo que representa a protegéo
dainovagéo logo no inicio da sua ativida-
de representam passos importantes a
dar para o futuro. Um exemplo destes
passos futuros reside na redugao dos
custos de registo de patentes durante a
realizagao do Web Summit.

Advogada
da RSN
Advogados

O Cédigo de Propriedade Industrial (PI)
€ um instrumento fundamental na prote-
¢ao das criagbes, destinado a garantira
lealdade da concorréncia. E muito impor-
tante proteger os “criadores” da utiliza-
Géo n&o autorizada das suas marcas, pa-
tentes e designs, evitando um aproveita-
mento resultante de “imitagdes” que in-
validem as suas criagdes. Destaca-se o
papel essencial das marcas e patentes
no mercado mundial e na economia glo-
bal. O cédigo de Pl tem por fungéo ga-
rantir a seguranca e certeza juridicas in-
dispensaveis a credibilidade do sistema
de propriedade industrial, assumindo po-
sicao de garante do beneficio ou retorno
econdmico.

O cédigo Pl vigente, apesar de impul-
sionado pela transposicéo para a ordem
juridica interna da Diretiva (UE) n.2
2015/2436, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 16 de dezembro de
2015, que aproxima as legislacdes dos
Estados-Membros em matéria de mar-
cas e da Diretiva (UE) 2016/943, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de
8 de junho de 2016, relativa & protegao
de know-how e de informacGes comer-
ciais confidenciais (segredos comer-
ciais) contra a sua aquisicéo, utilizagdo
e divulgagéo ilegais, responde a uma
necessidade ha muito sentida a nivel de
simplificacao e clarificacdo dos procedi-
mentos de atribuicdo, manutengéo e
cessagcao de vigéncia dos direitos de
propriedade industrial, assim como in-
troduz mecanismos de reforgo de prote-
céo dos direitos de propriedade indus-
trial. Estamos na presenga de um cédi-
go que vai de encontro aos progressos,
apesar de lentos, da economia nacio-
nal, destacando-se sobretudo a inova-
G&o na matéria dos segredos comer-
ciais e da sua separagao da matéria da
concorréncia desleal.

O cddigo Pl reclama do legislador inova-
Gao e adequagédo nas matérias nao
abrangidas pelas diretivas comunitérias,
em alguns casos obsoletas face a reali-
dade do pais.

Apesar da legislagéo relativa a protegédo
da propriedade industrial estar mais apro-
ximada das necessidades impostas pela
economia e pelo mercado fortemente
competitivo € ainda insuficiente. Eviden-
cia-se uma necessidade de inovar nos te-
mas n&o abrangidos pelas diretivas co-
munitrias, com destaque para a area
das patentes.

No que se refere as medidas repressivas
daviolagéo dos direitos de propriedade
industrial € necessario fazer mais, me-
diante a criagao de medidas fortemente
dissuasoras da prética dos licitos con-
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traordenacionais ou criminais. Nao raras
vezes, é compensatdria a pratica do ilicito
por o sistema de repressao ser leve, mo-
roso e ineficaz.

Anossa jurisprudéncia, em termos de
responsabilidade civil pela violagéo des-
tes direitos, fica aquém do desejavel. O
Estado necessita de assumir um papel
mais ativo no ambito do uso das marcas.
Esta é uma matéria muito importante,
quer pela quantidade de marcas regista-
das e ndo usadas, quer pelo uso no sé-
rio das marcas. O Estado enquanto ga-
rante da propriedade industrial deveria ter
aseu alcance um instrumento capaz de
garantir a lealdade da concorréncia, nao
uma atitude dependente dos utilizadores
do sistema. E urgente uma maior espe-
cializagao a nivel judiciario. O pais conta
com um tribunal especializado, manifes-
tamente insuficiente, e esbarra com os tri-
bunais superiores, cujos conhecimentos
técnicos na matéria sao parcos.

Associada
da Antas
Da Cunha
ECIJA

O novo Cadigo tem como principal ob-
jetivo dar continuidade a estratégia glo-
bal, que Portugal tem adquirido no senti-
do de reforcar a simplificagdo dos proce-
dimentos e relacionamentos entre os ci-
dadéos e empresas com os Servigos Ad-
ministrativos.

O novo Cddigo de Propriedade Industrial
tem uma estrutura bastante semelhante
ao codigo anterior, no entanto, trata-se
de uma transposicéo da Diretiva (UE) n.®
2015/2436, do Parlamento Europeu e do
Conselho de 16 de Dezembro de 2015,
que aproxima todos os Estados- Mem-
bros em matéria de marcas. Para além
disso, o novo Cédigo também transpde a
Diretiva (UE) n.¢ 2016/43 que estabelece
aprotecao de know-how e das informa-
cOes comerciais confidenciais, matéria
que néo se encontrava protegida no C6-
digo revogado e que na legislagao atual
mereceu finalmente protecéo expressa
nalegislagdo portuguesa. A titulo de
exemplo, uma das alteracbes mais ino-
vadoras da legislacdo atual é a atribuicdo
ao INPI (Instituto Nacional de Proprieda-
de Intelectual) da competéncia para deci-
dir sobre os pedidos de invalidade dos di-
reitos de propriedade industrial (em 1.2
instancia) com a excecéo de patentes,
certificados complementares de prote-
cao, de modelos de utilidade e de topo-
grafias se produtos semicondutores, que
carecem de decis&o judicial.

Contudo, apds a andlise do Codigo em
vigor, verificamos que existem algumas
lacunas por parte do legislador, como por
exemplo o facto, de o presente Cddigo
revogar a legislagdo anterior e, ao mes-
mo tempo deixar um periodo em aberto
no que respeita a algumas matérias,
uma vez que sé prevé a entrada em vigor
apartirde 1 de julho de 2019.

B

e Advogada,
Sécia
da PMCM
Advogados

Para além da uniformizacéo das legis-
lagdes europeias nesta matéria, o objeti-
vo deste novo cédigo é o de incentivar o

empreendedorismo e a inovagdo em
Portugal e, reflexamente, na Europa, fa-
cilitar o recurso & PI, tornar mais clara e
completa ainformagao respetiva, e dis-
suadir e punir as suas violagbes. A aboli-
¢éo do requisito da representagéao grafi-
cavem simplificar a apresentagéo do pe-
dido do registo da marca e abrir caminho
para o registo de outras que nao tém
agora, necessariamente, uma represen-
tagdo gréfica (ex: sonoras, olfativas, mul-
timédia...). Outra novidade é a alteragao
de competéncia para a anulagao e decla-
ragéo de nulidade do registo da marca,
que passara a caber ao INPI, facilitando
desta forma, pelo menos aparentemen-
te, aimpugnagéo da validade da marca.
No que respeita as patentes, poucas sao
as novidades. Contudo, verifica-se a
preocupacéo de dar ao autor da inven-
Géo, cada vez mais, o incentivo para que
continue a inovar e a proteger a sua cria-
céo. Por fim, a fransposigao da diretiva
relativa & protecéo de know-how e infor-
magdes comerciais confidenciais, e a se-
paracéo dos segredos comerciais da fi-
gura da concorréncia desleal, merece
um forte aplauso.

Com o quadro legislativo que temos
atualmente, penso que, acima de tudo,
precisamos da boa e efetiva aplicagdo
dalei. Precisamos de simplificagéo e ra-
pidez na andlise dos pedidos de registo
de marcas, invengdes e designs, preci-
samos de meios de repressao da viola-
céo dos direitos de propriedade industrial
eficazes, precisamos de mais magistra-
dos especializados nesta area e de mais
tribunais de propriedade intelectual. Se
todos os mecanismos que estéo ao nos-
so dispor funcionarem bem, notar-se-a ja
uma grande diferenga e daremos um
passo em frente.

Associada

e Sécio
Albuquerque
& Almeida

O Novo Cédigo da Propriedade In-
dustrial (CPI) veio transpor para a or-
dem juridica interna a Diretiva (EU) n.¢
2015/2436, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 16 de dezembro de
2015, numa tentativa de aproximar as
legislagbes dos Estados-Membros em
matéria de marcas.J4 o regime das pa-
tentes manteve-se praticamente inalte-
rado. Esté agora prevista a simplifica-
céo da representagéo da marca (que
antigamente tinha de ser visual); a pos-
sibilidade de associar cores a produtos
enquanto marca; a limitagéo do secon-
dary meaning; a condi¢o do “uso sé-
rio” para efetivar o registo e, ainda, a
ma-fé como fundamento de recusa. Te-
mos uma importante alteracéo relativa-
mente ao INPI (e nao ja ao Tribunal de
Propriedade Industrial) que, agora, tem
competéncia em primeira instancia
para declarar a invalidade de marcas
registadas e, ainda, no combate a con-
trafacéo, o titular de um registo de mar-
ca podera impedir terceiros de introdu-
zir mercadorias no territorio nacional,
ainda que estejam apenas em transito,
se estas ostentarem, sem autorizacéo,
uma marca igual ou semelhante & mar-
ca registada. Estas sdo, portanto, alte-
ragbes que visam refor¢ar a protecéo
das marcas consubstanciam um evi-
dente estimulo ao registo.

E preciso, por um lado, simplificar o
processo de registo e, por outro, incen-
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tivar a ideia de que registar uma marca
ou patentear uma invencgao faz a dife-
renga no posicionamento do player no
mercado. Em Portugal, o processo de
registo é pouco claro. Quando pretende
registar uma marca, o titular do direito
depara-se logo com a dificuldade em
enquadrar o seu produto numa ou mais
classes da Classificagao de Nice —que
ira definir o &mbito de protegao da mar-
ca. Por outro lado, n&o é barato (o cus-
to minimo para o registo de uma marca
com apenas uma classe assinalada é
de € 127,37). Este investimento apenas
se justifica no caso de o produto alme-
jar um alcance economicamente consi-
deravel, pois além do custo para proce-
der ao registo, o “néo uso” é fundamen-
to para originar um processo com des-
pesas adicionais. Esta avaliagdo dare-
lagéo custo/beneficio é, para os menos
audazes, absolutamente desencoraja-
dora. Ainda, a prote¢ao em Portugal
nao &, por motivos culturais, semelhan-
te & que existe nos Estados Unidos
(grande lider do registo e da patente).
Sabemos que, além de ter de provar a
existéncia de danos, o valor das indem-
nizagdes em Portugal néo faz “fortu-
nas” e, portanto, esté presente a ideia
de que néo é necessario ou util para
uma PME registar uma marca.

Advogada

da Miranda

& Associados
e Agente
Oficial de PI

O novo Cédigo da Propriedade Indus-
trial importa alteragdes significativas ao
nivel dos varios direitos de propriedade
industrial, ressaltando-se, desde logo,
a eliminag&o do requisito de represen-
tacéo grafica das marcas, passando a
ser possivel desighadamente, o registo
de marcas olfativas. E também de parti-
cular importancia a competéncia agora
atribuida ao Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial para conhecer dos
pedidos de declaragéo de nulidade e
de anulacéo de registos de direitos de
propriedade industrial (nomeadamente,
de marcas e desenhos e modelos) e a
possibilidade de, no &mbito de proces-
sos de oposigéo e anulacdo de marcas
e de processos judiciais de violagdo de
marcas, poder ser exigida prova de uso
sério de marcas registadas ha mais de
cinco anos. Todavia, a alteracao mais
substancial refere-se a protegéo de se-
gredos comercias na medida em que o
novo Cédigo passou a incluir um capi-
tulo sobre esta matéria, autonomizando
o regime de protecéo dos segredos co-
merciais relativamente & concorréncia
desleal. Os segredos comerciais, ape-
sar de haturalmente distintos dos direi-
tos de Propriedade Industrial, passam
a beneficiar de uma tutela muito proxi-
ma & destes direitos desde que sejam
cumpridos alguns requisitos (designa-
damente, a adogéo de medidas razoa-
veis no sentido de manter a informacgéao
secreta). Todas estas alteracdes pode-
réo ser de extrema utilidade as empre-
sas nacionais, havendo um conjunto
mais abrangente de direitos e medidas
que podero facilitar a protecao e defe-
sadeinovagoes.

Fago especial referéncia ao regime
aplicavel aos desenhos ou modelos.
Os pedidos de registo destes direitos
séo simplesmente sujeitos a exame
substancial por parte do Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial no caso

de ser apresentada oposi¢éo. A facili-
dade de concesséo destes direitos (em
contraposigéo com os exigentes requi-
sitos de concessao aplicaveis aos res-
tantes direitos de propriedade indus-
trial) deveria ser objeto de ponderagéo.
No que respeita & competéncia agora
atribuida ao Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial para conhecer dos
pedidos de declaragdo de nulidade e de
anulagéo de registos, resta saber como
o recurso a estes pedidos funcionara na
prética (sendo que o website do Instituto
tem ja disponivel a possibilidade de sub-
missao dos mesmos via online), desi-
gnadamente, no que respeita & prevista
simbiose de competéncias do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial e do
Tribunal de Propriedade Intelectual nas
situagdes em que estes pedidos sejam
deduzidos em reconvengao.

Agente da
Propriedade
Industrial

e consultora
da CCA

O novo Cadigo da Propriedade
Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto-
-lei n.2 110/2018, de 10 de Dezembro,
entrou em vigor em 1 de Julho de 2019
e trouxe importantes medidas para a
regulamentagao da Pl no nosso
sistema juridico. Este novo diploma
transpde para a ordem juridica interna
duas diretivas da UE no ambito das
marcas (a Diretiva (UE) n.¢ 2015/2436,
de 16 de Dezembro) e dos segredos
comerciais (Diretiva (UE) 2016/943, de
8 de Junho). Introduz ainda um
conjunto de alteragdes noutros
dominios como a area das infragdes
aos direitos de propriedade industrial
tendo como objectivo a simplificacéo e
a clarificagao de procedimentos
administrativos. Este Diploma, para
além de aprovar o novo CPI, vem
ainda revogar o regime da arbitragem
necessdria para os litigios que
envolvem medicamentos de referéncia
e medicamentos genéricos, instituindo
nestas dreas a arbitragem voluntaria
(Lei n.2 62/2011, de 12 de dezembro),
e alterar a Lei da Organizagao do
Sistema Judiciario, transferindo do
Tribunal da Propriedade Intelectual
para o INPI a competéncia para
apreciar a validade dos registos (Lei n.?
62/2013, de 26 de agosto).

Em termos gerais, podemos afirmar
que temos actualmente uma legislacéo
de Pl abrangente, transversal, em que
nao existem situagdes graves de lacu-
nas, uma legislagéo que se pode dizer
protetora do detentor de direitos de Pl e
que confere seguranga juridica para to-
dos os interessados envolvidos.

Hé esforgos continuos em aglutinar
legislagéo que de algum modo se en-
contra dispersa. E o caso, por exemplo,
dos Direitos de Autor, outro ramo da
Propriedade Intelectual, cuja legislagédo
em vigor, embora bem estruturada, ja
se augura a necessidade de uma nova
compilagéo, de um novo Cédigo do Di-
reito de Autor e dos Direitos Conexos.
No que ao sistema judicial diz respeito,
acriagéo do Tribunal da Propriedade
Intelectual (tribunal de competéncia es-
pecializada de primeira instancia) foi de
facto uma conquista, fruto de uma cres-
cente necessidade e do aumento de ca-
sos judiciais no ambito do Direito da PI.
O Tribunal da Propriedade Intelectual
tem assegurado eficazmente a defesa
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dos direitos de PI, sendo apenas de re-
ferir a necessidade da criagéo de um
tribunal de recurso, de segunda instan-
cia igualmente especializado em maté-
rias de PI, que de facto actualmente
nao existe (embora haja um projecto
para a sua criagao). Recorrendo-se ac-
tualmente para o Tribunal de 22 Instan-
cia, que ndo tem competéncia nem
secgbes especializadas.

Direcéo
Gastéo
Cunha
Ferreira

Portugal tem ainda um sistema muito
arcaico ho que toca ao quadro juridico
da propriedade intelectual. Todas as
transposicdes de diretivas comunita-
rias ficam sempre muito aquém do es-
perado. Mesmo o Cédigo da Proprie-
dade Industrial que entrou em vigor a 1
de Julho parece ser um documento da-
tado e ultrapassado que nao acompa-
nha o progresso e as necessidades em
termos de Propriedade Industrial. Pelo
contrario, tudo aponta para um retro-
cesso com o possivel regresso da ne-
cessidade de pagamento das taxas de
concessao dos registos de marca. Ou-
tro entrave ao registo é a possibilidade
do INPI recusar um registo de marca
por existéncia de direitos anteriores
conflituantes, sem que os titulares des-
tes direitos se tenham oposto ao regis-
to. Em matéria de contrafacéo, embora
haja progressos, continua a ser possi-
vel a autoridade judiciaria ordenar a
realizacdo de exame pericial da merca-
doria apreendida, mesmo sem existén-
cia de queixa. Esta possibilidade confi-
gura, as mais das vezes, um custo in-
justificado para o lesado que além de
ver os seus produtos contrafeitos ainda
tem de, sob pena de desobediéncia,
gastar recursos com os exames peri-
ciais. Também em matéria das paten-
tes as alteracées legislativas ficaram
aquém do esperado néo tendo resolvi-
do de forma cabal a questéo dos liti-
gios referentes &s patentes de medica-
mentos.

Em primeiro lugar, a excluséo do exa-
me oficioso de motivos relativos, bem
como do regime dos logétipos, man-
tém-se como aspetos a serem imple-
mentados. Por outro lado, para além
das necessarias melhorias do sistema
juridico, sobre as quais muito se tem
dito, sera também importante ir-se mais
além na prética e implementacao do
mesmo, o qual cabe, em grande parte,
ao Instituto da Propriedade Industrial.
Consequentemente, em virtude das no-
vas competéncias do Instituto quanto a
pedidos de anulagao e de declaragao
de nulidade bem como dos pedidos de
prova de uso sério de marcas, espera-
-se que o INPI consiga alcancar as ca-
pacidades e recursos necessarios para
uma mais célere e clara aplicagao do
Cddigo. O mesmo se espera da ASAE,
de forma a progredir a sua fundamental
atuagéo contra infragdes de direitos de
Propriedade Industrial. Por fim, uma
maior comunicagao e harmonizacéo de
critérios por parte do Registo Nacional
de Pessoas Coletivas e do INPI seria
também extremamente vantajosa, na
medida em que a sua insuficiéncia tem
levado a diversos conflitos.




