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1 Que leitura faz do quadro juridico de propriedade intelectual?

2 as empresas estao preparadas para a defesa de marcas e patentes?

Manuel Lopes Rocha, Socio coordenador da equipa de propriedade intelectual da PLM)

1-Trata-se de um dos quadros juridicos mais unificados ao nivel da Unido Europeia e,

até, no mundo. Por isso, 0 nosso legislador ndo tem grande margem de manobra. Temos

diretivas sobre quase tudo: sobre direito de autor, parcialmente, pois s6 estao + PARTILHADAS
unificados os direitos sobre software, bases de dados e fotografia, marcas, segredos de

e : Como ler uma nota de liquidacdo do IRS
negocio e know-how, teremos ,em breve, sobre a nova figura da patente com efeito i

unitario, até temos sobre tutela penal do software, enfim. Do que precisavamos era de Ganhei o Euromilhes. E agora?
um legislador nacional conhecedor e dotado de um cariz simplificador, que nao
“inventasse”. Durante anos tivemos transposicoes de diretivas com “armadilhas”, agora ?&:ﬂ%g"ﬁ?jgg;‘t’:‘s‘ﬁ A 24 de abril de
continuamos a ter mas transposicoes, sobretudo na parte sancionatéria. O nosso
legislador é otimista quanto ao género humano, pelo que as sancbes sdo escassas e Mariana Mortagua conclui doutoramento em
D e - - - - - Economia na Universidade de Londres

pouco cogentes. A excecdo € a transposicdo da Diretiva Enforcement que € a primeira
lei local que defende os criadores, como a diretiva manda. Curiosamente, tem uma OCDE quer um travio aos falsos recibos
norma muito criticada por parte da doutrina local, com a excecao relevantissima do verdes
maalo rhespe-::lallsta‘ nacional no Fema. Mas o Trlbun,a.l de Justha refutou tais ErltICfiS, num Joana e Mariana Mortagua: "Leva o
acordao recente. E que, como dizia, o grande Vergilio Ferreira, os cavalos nao dao Bolsonaro para ao pé do Salazar”
coices dentro dos tratada de eauitacan...

- J
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colces dentro dos tratado de equitagao...

2 - 0 Pais tem um problema muito sério com a Propriedade Intelectual. Por exemplo,
temos um Gnico Tribunal de Propriedade Intelectual, algo verdadeiramente singular na
Europa. Este tribunal nao tem os meios que devia. O Direito de Propriedade Intelectual
esta cada vez mais complexo e este tribunal deveria ter assessores, juizes mais jovens,
por exemplo, que auxiliassem os juizes que la estdo. Estes vao entrando e saindo a uma
velocidade incompreensivel. A lei devia criar condigoes para uma certa estabilidade. Ha
anos que o Juiz Richard Arnold esta em fun¢des nos tribunais ingleses, nesta area. £ so
um os maiores especialistas mundiais de direitos conexos de direito de autor. O livro
dele sobre este tema € uma “biblia”. Depois, ao contrario do que se passa em Espanha,
por exemplo, aqui nunca vemos um académico defender a propriedade intelectual.
Ainda agora se viu a propdsito da Diretiva Copyright. Para defender os memes, alias
salvaguardados na propria diretiva, apareceu uma legido. Para defender o direito do
autor, quase ninguém. Faz falta mais pluralismo. O debate politico é escasso, 0s
defensores da propriedade intelectual pouco, ou nada, aparecem, vivem quase
clandestinos. Como resultado deste ambiente negativo, os titulares de direitos de
propriedade intelectual tém dificuldades. Enquanto, por exemplo, a jurisprudéncia de
muitos tribunais europeus, no direito de autor, protege o autor, como lhe exigem as leis
e os tratados internacionais, aqui € quase sempre ao contrario, ressalvadas as
excelentes excecoes que também as ha, felizmente. Com efeito, tenta ver-se, primeiro,
onde esvaziar o direito do autor, nem que se “descubram” normas que nada tém a ver
com o assunto. E 0 mesmo acontece nas outras areas do direito de Pl. Os litigios de
patentes farmacéuticas, complexissimos, vao ser julgados no TP, com a entrada em
vigor do CPI, assente nos poucos meios que tem, repito, sem assessores. Tal como como
vai acontecer com os segredos de comércio e know-how. Assim, por muito que as
empresas se preparem, as perspetivas nao sao muito radiosas. Atira-se tudo para cima
dos tribunais, e cada vez mais vai ser assim na Unido Europeia, mas ndo se lhes da os
meios minimos para decidirem com qualidade nesta area que esta muito longe de ser
facil. Noutro plano, uma PME do Norte de Portugal, sem grandes meios, como pode vir
litigar a Lishoa que é onde ha o Gnico tribunal especializado Acaba por desistir,
algumas vezes, da defesa dos seus ativos. E isto sao apenas alguns dos problemas que
nos, que trabalhamos nesta area, detetamos. Mas ha mais...

Lidia Neves, Advogada da Miranda & Associados e Agente Oficial de Pl

1-0 novo Codigo da Propriedade Industrial portugués, recentemente aprovado, traz
alteragbes a varios niveis, designadamente, no que respeita ao registo de marcas. Entre
essas alteragoes é de ressaltar a competéncia atribuida ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial para conhecer das acoes de anulabilidade de marcas e a
possibilidade de se invocar a auséncia de uso sério de marca, como meio de defesa, em
processos de oposicdo e em processos judiciais de violagdo de marcas. Por outro lado,
passa a ser possivel o registo de marcas que nado sejam suscetiveis de representacdo
grafica (designadamente, marcas olfativas).

Em sede de protecao de segredos comerciais, o novo Codigo passou a incluir um
capitulo sobre esta matéria, autonomizando assim o regime de protecao dos segredos
comerciais relativamente a concorréncia desleal. Esta alteracdo acarreta uma maior
protegao de ativos ndo registaveis (como € o caso do know-how). E que, ndo obstante
ser recomendavel que, sendo possivel, se acautele a protecao de direitos por via do
registo (na medida em que este tem um efeito facilitador na comprovacéo da existéncia
desses direitos) existem determinados ativos intelectuais que, pela sua natureza, estao
excluidos de patenteabilidade ou cuja opcdo estratégica ndo passa pela protecdao em
sede de direito industrial.

2 = Existe uma maior preocupacao na protecao de ativos em sede de propriedade
intelectual e industrial e um maior interesse no que respeita as novas tecnologias. As
empresas comecam a reconhecer, cada vez mais, a importancia da protecdo dos seus
ativos e da valorizacao das suas criagoes e invengdes. Por outro lado, ha uma maior
consciencializacdao de que estas areas nao se encontram num vazio legal e de que
cumpre obter aconselhamento especializado.
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No que respeita, em concreto, as marcas, denota-se uma aceitacao geral de que o
registo das mesmas atribui um direito de exclusivo que ndo s assegura um monopolio
legal, como permite que os respetivos titulares se liguem de forma mais efetiva a sua
clientela e se distingam em relacao a sua concorréncia.

Claudia Xara Brasil, Agente Oficial de Pl e consultora da CCA

1-Em termos gerais, podemos afirmar que temos uma legislacao de Pl abrangente,
transversal, em que ndo existem situacoes graves de lacunas, uma legislacdao que se
pode dizer protetora do detentor de direitos de Pl e que confere seguranca juridica para
todos os interessados envolvidos. Ha esforgcos continuos em aglutinar legislacdo que de
algum modo se encontra dispersa (& o caso, por exemplo, dos Direitos de Autor, outro
ramo da Propriedade Intelectual, cuja legislacdo em vigor, embora bem estruturada, ja
se augura a necessidade de uma nova compilacao, de um novo Codigo do Direito de
Autor e dos Direitos Conexos) e, por outro lado, em ir atualizando e aperfeicoando a
legislacdo de Pl em vigor, através da criacao de diplomas que transpdem para o
ordenamento juridico portugués importantes directivas da EU sobre a matéria de PL. E o
caso mais recente do Decreto-lei n.2 110/2018, de 10 de Dezembro, que aprova 0 novo
Codigo da Propriedade Industrial (CPI), o qual entrara em vigor, integralmente, em 1 de
Julho de 2019 (ja que, uma parte, a relativa a prote¢ao dos segredos comerciais, entrou
ja em vigor em 1 de Janeiro de 2019).

Este novo diploma transpde para a ordem juridica interna duas diretivas da UE no
dmbito das marcas (a Diretiva (UE) n.2 2015/2436, de 16 de Dezembro) e dos segredos
comerciais (Diretiva (UE) 2016/943, de 8 de Junho). Introduz ainda um conjunto de
alteracdes noutros dominios como a area das infragdes aos direitos de propriedade
industrial tendo como objectivo a simplificacao e a clarificacao de procedimentos
administrativos. Este Diploma, para além de aprovar o novo CPl, vem ainda revogar o
regime da arbitragem necessaria para os litigios que envolvem medicamentos de
referéncia e medicamentos genéricos, instituindo nestas areas a arbitragem voluntaria
(Lei n.2 62/2011, de 12 de dezembro), e alterar a Lei da Organizacao do Sistema
Judiciario, transferindo do Tribunal da Propriedade Intelectual para o INPI a
competéncia para apreciar a validade dos registos (Lei n.2 62/2013, de 26 de agosto). Em
termos de patentes, por exemplo, uma das medidas impulsionadoras mais significativas
ocorre precisamente ha cerca de 10 anos atras, quando, a partir de 1 de Outubro de
2008, passou a ser possivel apresentar Pedidos de Patente Provisoria (PPP) em Portugal
ao abrigo do Artigo 62.2-A do CPI de 2008. O PPP afigura-se desde logo como uma
ferramenta de interesse (pela simplificagdo quanto a forma do pedido, baixo custo,
confidencialidade, possibilidade de se solicitar pesquisa ao estado da arte, marcagao
da data de prioridade e ainda possibilidade de submissao de textos em Inglés), sendo
considerada um caso de sucesso na legislacdo nacional (CPI), pois permitiu dar
continuidade e até mesmo incrementar o nimero de pedidos de registo de invencdes.
No que ao sistema judicial diz respeito, a criagao do Tribunal da Propriedade Intelectual
(tribunal de competéncia especializada de primeira instancia) foi de facto uma
conquista, fruto de uma crescente necessidade e do aumento de casos judiciais no
ambito do Direito da Pl O Tribunal da Propriedade Intelectual tem assegurado
eficazmente a defesa dos direitos de Pl, sendo apenas de referir a necessidade da
criacao de um tribunal de recurso, de segunda instancia igualmente especializado em
matérias de PI, que de facto actualmente ndo existe (embora haja um projecto para a
sua criagdo). Recorrendo-se actualmente para o Tribunal de 22 Instancia, que ndo tem
competéncia nem secgoes especializadas.

2 - De facto, em Portugal temos um nivel de utilizacdo do sistema de Marcas ja bastante
evoluido e com nimero de pedidos, por milhdo de habitantes, praticamente alinhado
com a média da UE, mas ao nivel do Design e principalmente nas Patentes, apesar de
ser ter melhorado nos iltimos 15 anos, estamos efetivamente muito longe de tornar a
investigacao em valor acrescentado. E de facto uma realidade que os inventores em
Portugal ou as empresas para 0s quais trabalham, nao protegem grande parte da
tecnologia associada as suas invencdes, ndo recorrendo aos direitos de Pl ao seu
alcance, tanto quanto poderiam e deveriam. Apesar desta realidade, notamos, no
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entanto, que as empresas Nacionais estdo cada vez mais conscientes da importancia da
Pl e preocupadas em proteger estes seus activos, recorrendo cada vez mais a Agentes
Oficiais da Propriedade Industrial para, no minimo, os aconselharem, o que ja denota
um grau de sensibilizacdo para esta questdo e uma permeabilidade necessaria. Por
outro lado, ainda encontramos diversas situagoes em que a Pl esta claramente mal
protegida ou muito fragil, sendo que nestas situacoes os titulares julgam que estao bem
protegidos e, na realidade, a sua posicao & bem mais débil do que aquela que
eventualmente poderiam ter.

Ha que ser optimista e valorizar o esforco que os inventores e as empresas em geral tém
vindo a fazer nestes {ltimos anos em aderir ao sistema de prote¢ao das suas invencoes.
Ha que continuar a insistir em campanhas de sensibilizacdo para a importancia destes
activos intangiveis em que se traduz a Propriedade industrial, na sua mais valia de
criacdo de riqueza, nos sistemas de incentivo de quando em quando aparecem e ajudar
os inventores portugueses, que sdo de facto muito bons, a transformar as suas
invengbes em patentes protegidas. E possivel competirmos também a este nivel, a partir
de Portugal, tornando o tecido empresarial nacional mais atractivo e prospero.

Jodo Paulo Mioludo, Managing Associate de Pl da CMS Rui Pena & Arnaut

1-Se falamos de propriedade intelectual temos de falar dos direitos de autor e dos
direitos de propriedade industrial. 0 quadro juridico esta, de um modo geral, atualizado
e em linha com o Direito Europeu, designadamente por via da transposicao de Diretivas
e dos Regulamentos diretamente aplicaveis em Portugal. Nao obstante, qualquer leitura
que se possa fazer sera neste momento incompleta, porquanto temos um novo Codigo
da Propriedade Industrial que entrara em vigor no dia 1 de julho e que, por forca da
transposicao da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16/12/2015 em matéria de marcas, e da Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 08/06/2016, em matéria de segredos comerciais, traz profundas
alteragdes, com particular destaque para as acoes de invalidade de marcas e desenhos
ou modelos, que em primeira instancia passam a ser decididos pelo INPI. Até agora um
processo relativo a anulagdo de um registo de marca teria de ser apresentado no
Tribunal da Propriedade Intelectual.

Por outro lado, no passado dia 28 de mar¢o o Parlamento Europeu votou e aprovou a
versao final da controversa Diretiva sobre o Direito de Autor no Mercado Digital Unico,
com o objetivo de proteger os autores de conteidos impondo varias obrigacées aos
detentores de plataformas online que, presentemente, beneficiam da partilha desses
conteddos.

Depois ha um tema sempre presente e que, por mais iniciativas legislativas que surjam,
nao deixa de crescer a um ritmo assustador, e que & o tema da contrafacao e da
pirataria. Também aqui sao ja discutidas diversas propostas, para além das novidades
previstas no novo CPl, e portanto ha muito a esperar num futuro proximo.

2 - Creio que estao cada vez mais conscientes disso, mas o tema ainda €, para uma
grande maioria, arido e de segundo plano no seu dia-a-dia, nao constitui o cerne da
sua atividade. Deparamo-nos com situagoes que claramente indiciam falta de
preparacgao e/ou conhecimento, e sobretudo falta de aconselhamento. Situa¢des como
a divulgacdo prévia de uma determinada invencdo, o que posteriormente vai
impossibilitar o registo da patente por falta de novidade, ou a utilizagdo de marcas sem
registo, ainda sao comuns, o que é revelador. Neste aspeto as Universidades, que tém
regulamentos internos proprios, ttém dado exemplos muito positivos na protecao das
invenc¢oes que resultam do labor dos seus centros de investigacao. A protecdo dos
segredos comerciais e hoje falada um pouco por toda a Europa, mas em Portugal tenho
sérias diividas que as empresas, de um modo geral, saibam como proteger os seus
segredos comerciais.

Natalia Garcia Alves, Socia coordenadora do Contencioso da Pl da SRS Advogados

1-Aimportancia do sistema da propriedade intelectual (abrangendo a propriedade
industrial e direitos de autor e direitos conexos) para o processo de desenvolvimento
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INQUSTrial e aIreitos ae autor e aIreltos CoNexos) para 0 Processo ae gesenvolvimento
econdmico, nomeadamente quando associado ao desenvolvimento cientifico e
tecnolégico e ao crescimento sustentado e sustentavel da economia, inspirando e
protegendo os resultados das atividades criativas e inventivas levou a publicagdao de um
novo Codigo da Propriedade Industrial (CPI) que, por um lado, transpos as Diretivas da
EU sobre marcas e segredos comerciais; por outro, introduziu um conjunto alargado de
alteracoes noutros dominios como a area das patentes, dos modelos de utilidade e das
infraces aos direitos de propriedade industrial, com vista a simplificar e clarificar
procedimentos administrativos. O novo CPI & um contributo para o reforco da utilizacao
da Propriedade Industrial/Intelectual em Portugal.

2 - Ainda nao totalmente. A experiéncia mostra-nos que as empresas portuguesas so
mais recentemente comecaram a dar as marcas e patentes o valor que tém como bens
que compoem o patrimonio da empresa e podem valoriza-la. A consciencializagao
dessa importancia, com impacto ao nivel da regulagdo da concorréncia e como garante
da protecdo do consumidor é essencial para que os agentes economicos acautelem a
defesa dos seus direitos, através do registo dos mesmos, quer a nivel nacional, quer
internacional.

Manuel Duraes Rocha, Socio e responsavel pela area de pratica de Pl da Abreu

Advogados
César Bessa Monteiro, jr Socio da Abreu Advogados

1- 0 quadro juridico que envolve a propriedade industrial, onde avulta o novo Codigo
da Propriedade Industrial, neste caso, limitou-se a transpor para a ordem juridica
interna duas diretivas comunitarias: a Diretiva (EU) 2015/2436 que aproxima as
legislagdes em matéria de marcas e a Diretiva (EU) 2016/943, relativa aos segredos
comerciais. “Atualizamos”, por isso, a nossa legislagao, em linha com a legislacao
comunitaria.

De qualquer forma perdemos uma oportunidade para modernizar a nossa legislacao e
dar um passo rumo ao futuro. A titulo de exemplo, poder-se-ia ter repensado a figura do
modelo de utilidade e estendé-la aos produtos farmacéuticos; poder-se-ia ter
repensado os atos em que € indispensavel (e deveria ser obrigatoria) a intervencao de
profissionais qualificados, de modo a assegurar que o agente econdmico que utiliza o
sistema recebe o aconselhamento devido e necessario; e poder-se-ia ter modernizado
a figura do logotipo, de modo a evitar confusées com outros direitos. Igualmente
consideramos incompreensivel a retirada de competéncias ao TPI, designadamente em
sede de recursos e a sua entrega ao INPL

2 - 0 tema da protecao da Propriedade Intelectual esta diretamente relacionada com a
inovacdo e a inovacdo esta diretamente relacionada com o crescimento econémico,
porquanto a inovagao é fundamental para se criarem vantagens competitivas, valor
economico. As empresas estao, por isso, mais despertas para o tema da propriedade
intelectual, e sua protecao e potenciagao. O sistema da protecdo da propriedade
intelectual esta bastante difundido. As empresas, cada vez, mais identificam os ativos
intangiveis que tém para poderem assegurar uma protegao correta e um retorno
adequado, rentabilizando, assim, todo o esfor¢o concentrado na producao desses bens
intangiveis.

Luis Sommer Ribeiro, Especialista em Pl da Gastdao Cunha Ferreira

1- Portugal tem ainda um sistema muito arcaico no que toca ao quadro juridico da
propriedade intelectual. Todas as transposicdes de directivas comunitarias ficam sempre
muito aquém do esperado. Mesmo o Cddigo da Propriedade Industrial que ainda nao
entrou em vigor parece ser um documento datado e ultrapassado que ndo acompanha
o progresso e as necessidades em termos de Propriedade Industrial. Pelo contrario, tudo
aponta para um retrocesso com o possivel regresso da necessidade de pagamento das
taxas de concessao dos registos de marca. Outro entrave ao registo € a possibilidade do
INPI recusar um registo de marca por existéncia de direitos anteriores conflituantes, sem
que os titulares destes direitos se tenham oposto ao registo. Em matéria de

roantrafarcr3in amhnra haia nrndraccne rantinna a car nnecival 2 amtaridada iudiciaria
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contrafaccdo, embora haja progressos, continua a ser possivel a autoridade judiciaria
ordenar a realizacdo de exame pericial da mercadoria apreendida, mesmo sem
existéncia de queixa. Esta possibilidade configura, as mais das vezes, um custo
injustificado para o lesado que além de ver os seus produtos contrafeitos ainda tem de,
sob pena de desobediéncia, gastar recursos com os exames periciais. Também em
matéria das patentes as alteracdes legislativas ficaram aquém do esperado nao tendo
resolvido de forma cabal a questao dos litigios referentes as patentes de medicamentos.

2 - As empresas ainda nao estdo completamente preparadas para a defesa dos Direitos
de Propriedade Industrial, seja por desconhecimento do seu potencial, seja por
desinteresse, ou apenas por descrédito do sistema. Com efeito, a Lei e os Organismos
nacionais nao dao as necessarias garantias para que as empresas vejam na Pl um
verdadeiro activo. Assim, embora ja muitas empresas registem os seus direitos, a maior
parte fa-lo mais para evitar problemas do que para criar valor. S6 quando o sistema
funcionar de modo satisfatorio sera feita uma defesa efectiva dos direitos, até la as
empresas continuardo a olhar para a Propriedade Industrial comoe uma burocracia
necessaria e nao como uma verdadeira mais-valia.

Marta Alves Vieira, Associada coordenadora da VdA

1- A propriedade intelectual abrange, por um lado, o Direito de Autor e Direitos
Conexos, onde se incluem, designadamente, as criagdes intelectuais no dominio
literario, cientifico e artistico e, por outro lado, a Propriedade Industrial, que inclui,
entre outros, as patentes e os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos e as
marcas. Desde logo, ha que referir que Portugal tem vindo a ratificar todos os
instrumentos internacionais de protecao da propriedade intelectual. Alias, Portugal foi
um dos Estados signatarios da Convencao da Unido de Paris em 1883. Para além dos
instrumentos legais internacionais que ratificou, sdo também aplicaveis em Portugal os
instrumentos legais da Uniao Europeia, sendo que nas marcas e nos desenhos, existe ja
uma grande harmonizacdo, mas, por exemplo, ao nivel do direito de autor a
harmonizagao entre os Estados Membros da Uniao Europeia € ainda menor. Em
Portugal, contamos, essencialmente, e por um lado, com o Codigo do Direito de Autor e
Direitos Conexos €, por outro, com o Codigo da Propriedade Industrial.

Alias, em dezembro de 2018, foi aprovado o novo Codigo da Propriedade Industrial, o
qual vem traspor duas Diretivas da Unido Europeia, uma no ambito das marcas e outra
no ambito dos segredos comerciais (que € uma novidade no nosso regime juridico). O
novo regime também introduziu algumas alteragdes ao anterior regime, as quais visaram
a simplificacdo e a clarificacao dos procedimentos administrativos. Assim, no plano
substantivo, o quadro juridico da propriedade intelectual é, em geral, adequado. £ ao
nivel da concreta aplicacdo do regime legal que os maiores desafios se vdao colocando.

2 - Nota-se, em geral, uma crescente preocupagdo com os temas da inovacdo e da
propriedade intelectual e as empresas comecam a ter cada vez mais nogao de que a
protecdo de ativos intangiveis das empresas pode ser determinante no seu sucesso. E
essa consciéncia nao corresponde necessariamente ao tamanho da empresa. Veja-se
que existem muitas start-ups com um foco muito tecnoldgico e inovador que ja tém uma
certa cultura de propriedade intelectual. Por outro lado, sao cada vez maiores 0s
desafios que a sociedade de informacdo global e que o mundo digital coloca no ambito
da propriedade intelectual, para os quais as empresas terao de estar cada vez mais
alerta. £ necessario que cada empresa, em fungao da sua atividade, bem como do seu
orcamento e da sua capacidade financeira, faca uma gestao e uma selecdo racionais do
que deve proteger e de que modo, tendo em conta as diversas modalidades de
protecao da propriedade intelectual. Se esta estratégia for levada a cabo de modo
inteligente e ponderado, as empresas certamente concluirdo que os custos associados a
protecao da propriedade intelectual se traduzem necessariamente num enorme
beneficio e, em muitos casos, num motor do desenvolvimento do seu negocio.

Paulo Sampaio Neves, Associado Sénior do Departamento de Pl da FCB Sociedade de
Advogados

1- N&o obstante toda a incerteza, particularmente devido ao Brexit, e concretamente

-

[Copyright 2009 - 2019 MediaMonitor Lda. ] [2019—05—16] [Pégina 6de 11



r

Data: 2019/04/26 O Jornal Econémico Online Imagem:

Hora:
. CUPP_ING Titulo: Empresas mais conscientes na prote¢cao dos ativos
. MediaMonitor GRP:
Tema: Industria Farmacéutica/Medicamentos Inv.:

7/11
00:10:09

960.00 €

-

| INHU UUSWII WUUG B UL B, PO ULUII T L UL YUY BY UIUVATG U LU LU T
no que diz respeito ao Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, a situagao
(leia-se os entraves constitucionais) na Alemanha e também, mais recentemente, na
Hungria, a Unido Europeia, e Portugal em concreto, tém hoje uma legislacao de
propriedade industrial moderna, adequada e preparada para ser eficaz. 0 mesmo se
pode dizer quanto a legislacao de propriedade intelectual, sem prejuizo do “ruido” em
torno do famoso artigo 13, hoje artigo 17, da Directiva e da necessidade de acompanhar
a respectiva transposicao para o direito nacional de forma criteriosa, critica e atenta.
Numa vertente mais pratica, todo temos consciéncia de que os Tribunais sdo
confrontados com matérias com elevada complexidade técnica que requerem
conhecimentos especializados e para as quais os juizes nao receberam formagao,
requerendo destes um maior esforco de compreensao, e das partes também um maior
investimento, por vezes em peritos, para procurar clarificar e contribuir para a melhor
decisdo possivel. E verdade, que existe a possibilidade de o juiz se fazer acompanhar
de um técnico, mas salvo rarissimas situagoes, tal nao se verifica. Dividas ndo ha que
criagao do Tribunal de competéncia especializada para propriedade intelectual se
revelou uma decisdo acertada e que tem dado bons resultados.

2 - Diria que depende da dimensdo. As empresas portuguesas estao despertas para a
necessidade de protegeram a sua identidade, o caracter distintivo dos seus produtos e
as suas invengoes, e aqui incluo também as pessoas individuais, artistas plasticos,
investigadores, etc. Mas enquanto que a proteccao de marcas representa um
investimento que se pode considerar moderado, e com poucos recursos se obtém uma
proteccao a nivel comunitario ou mesmo para além das fronteiras da UE, ja a proteccao
de uma patente em miltiplas latitudes, devido ao principio da territorialidade,
representa em regra um investimento relativamente ao qual as expectativas das
empresas portuguesas raramente coincidem com a realidade. E isto & particularmente
relevante para as startups ainda que procurem obter financiamento, ao abrigo de
programas como o Portugal 2020, e que se podem ver limitadas na protec¢ao da sua
propriedade industrial e também intelectual.

Nuno Cruz, Advogado na J. Pereira da Cruz

1-Em grande parte, a Propriedade Intelectual em Portugal esta devidamente “alinhada”
com as jurisdicoes dos demais estados da Uniao Europeia, por via dos regulamentos e
das diretivas. No direito interno, o quadro normativo responde adequadamente, em
geral, as necessidades das empresas.

Quanto a Propriedade Industrial, o novo Codigo vem introduzir relevantes alteracoes
nos regimes dos diversos direitos privativos, nos procedimentos administrativos e nas
normas relativas as infrac¢des, para além dos Segredos Comerciais. Bastante infeliz foi,
no entanto, a alteracao a Lei 62/2011, referente as patentes e medicamentos genéricos,
que criou um sério risco de se assoberbar o TPl com dezenas de processos
desnecessarios. No Direito de Autor, estdo neste momento em discussdo na AR
propostas de lei para esclarecer a competéncia jurisdicional em varias matérias que tém
suscitado (inaceitaveis) conflitos negativos. As entidades de gestdo colectiva tomaram ja
uma posicao — unanime - sobre a questdo, que é indispensavel acolher na elaboracao
da nova lei.

2 - Felizmente, o panorama € incomparavelmente melhor do que o que existia ha 20 ou
30 anos atras. As empresas focadas na investigacdo ou no design estdo hoje,
geralmente, sensibilizadas para a importancia da Pl e procuram apoio profissional na
area. Mesmo que isso possa ainda suceder, por vezes, somente ap6s um percalgo
inicial... Para muitas outras empresas, a Pl traduz-se sobretudo na protec¢ao das marcas
e o do chamado trade dress. Aqui, a facilidade no acesso ao registo e a aparente
simplicidade da matéria, convida a pratica dos actos sem o devido aconselhamento,
levando por vezes a erros de estratégia dificeis ou impossiveis de corrigir mais tarde.

Primordial, para as empresas, € que o Tribunal da Pl esteja dimensionado para o niimero
de processos existentes e, obviamente, preparado para as especificidades das matérias.
Contudo, a excessiva rotatividade dos Juizes, desde a instalacdo do TPI em 2011, ndo tem
permitido a indispensavel consolidacdo de especializacao e experiéncia.
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Joana Mota, Advogada da Uria Menéndez - Proenca de Carvalho

1- A publicagdao, em dezembro do ano passado, do novo Codigo da Propriedade
Industrial, materializou a intencao do legislador portugués de dar continuidade aos
objetivos de reforco de utilizagao da propriedade industrial em Portugal, procurando
fomentar a inovacdo das empresas portuguesas para se poderem tornar mais
competitivas tanto no mercado nacional como no mercado europeu. A par da
necessaria adaptacao do ordenamento juridico portugués a reforma europeia em
matéria de marcas, destaca-se a transposigao, ha muito aguardada, da Diretiva aplicavel
aos segredos comerciais, que representa um avango regulatério muito significativo no
que diz respeito ao reconhecimento da crescente importancia economica desta nova
realidade que no regime anterior ocupava um lugar de menor destaque junto da
concorréncia desleal e que, por essa razao, via a sua defesa muito dificultada. O
reconhecimento do segredo comercial como direito autonomo procura agora facilitar
uma punicdo mais exemplar pela sua violagao.

2 - Cada vez mais as empresas portuguesas reconhecem a importancia de proteger os
seus ativos intangiveis. Apesar do grau de maturidade para o enforcement deste tipo de
direitos nao ser tao avancado como noutros paises europeus, a verdade & que temos
vindo a assistir a um ganho de consciéncia crescente na valorizacao do registo e da
protecao destes direitos que permite as empresas portuguesas um aumento visivel de
competitividade e de diferenciagdo nos mercados. A estratégia governativa de
modernizacao e simplificagao administrativa, a par da uniformizacao das regras a nivel
europeu no que diz respeito a tutela dos direitos de propriedade industrial, representam
contributos valiosos para dotar as empresas portuguesas de recursos mais eficazes para
rentabilizar os seus investimentos nesta area.

Vasco Stilwell d’Andrade, Associado principal da MLGTS

1- Do ponto de vista da propriedade industrial (i.e., marcas, patentes e design), o novo
Codigo da Propriedade Industrial, recentemente aprovado pelo Decreto-Lei n.2
110/2018, de 10 de Dezembro, veio actualizar a legislacdo nacional nesta area. Temos
hoje em Portugal legislacdao extremamente harmonizada com a de outros Estados-
Membros da Unido Europeia (sendo certo que a maior parte das alteracdes so entrarao
em vigor no dia 1 de Julho de 2019). No que diz respeito ao direito autoral, tem havido
algumas alteragdes cirirgicas ao longo dos altimos anos, mas, de um modo geral, o
Codigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos continua a ser uma manta de retalhos
obsoleta. £ fundamental levar a cabo uma reforma profunda do CDADC e adaptar a lei
as realidades do século XXI. As instituicoes europeias tém feito algum trabalho nesta
matéria e temos, neste momento, varias novas directivas na calha. No entanto, o
processo legislativo & penosamente lento e nunca conseguira acompanhar a velocidade
dos desenvolvimentos tecnologicos. Em todo o caso, importa frisar que, em Portugal, os
principais problemas que existem nao resultam da legislagao em vigor, mas antes da
parca jurisprudéncia produzida pelos tribunais nacionais, especialmente em matéria de
patentes de invencao e direitos de autor. Quem procura interpretar e aplicar a lei em
Portugal vé-se frequentemente confrontado com dividas que nunca foram discutidas ou
resolvidas pelos tribunais.

2 - As empresas portuguesas sao grandes utilizadoras do sistema de registo de marcas,
tendo apresentado cerca de 23 mil pedidos nacionais de marca em 2018. No entanto,
essas mesmas empresas sao menos activas no plano da defesa dos seus direitos,
havendo relativamente poucas dispostas as contratar servigos de vigilancia ou a iniciar
litigios para preservar os seus exclusivos. Parte da explicagdo parece residir no facto de
o INPI efectuar um exame oficioso de confundibilidade com marcas preexistentes, o
que, na pratica, leva muitas empresas a optar por nao ter uma estratégia de controlo e
defesa das suas marcas e simplesmente entregar essa tarefa ao INPL

No que toca as patentes, € pilblico e notério que as empresas portuguesas investem
muito pouco na proteccao de invengdes e novas tecnologias. Infelizmente, ainda nao
faz parte da cultura empresarial portuguesa patentear os avangos tecnolégicos
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produzidos no seio das empresas. Dado existirem poucas patentes em Portugal (em
comparagdo com outros paises europeus), todo o sistema de defesa deste tipo de
direitos esta bastante subdesenvolvido, havendo ainda um longo caminho a percorrer
nesta matéria.

Sofia Barros Carvalhosa, Socia CSTU - Sociedade de Advogados
Joana Mota Agostinho, Associada CSTU - Sociedade de Advogados

1- No passado dia 10 de Dezembro de 2018, foi publicado o novo Cédigo da
Propriedade Industrial, o qual contempla as solugoes estabelecidas pelas novas
regulacoes europeias, designadamente a Diretiva (EU) n.2 2015/2436, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislagdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas, e a Diretiva (EU) n.2 2016/43, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 8 Junho de 2016, relativa a protecao de know-how e de
informacdes comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisicdo,
utilizacdo e divulgacao ilegais. Para além da necessidade de transposicao destas normas
comunitarias, as alteragoes legais contempladas neste novo Codigo visam sobretudo
clarificar, atualizar e fortalecer os regimes de protecao de direitos de propriedade
industrial, ao estabelecer medidas concretas na repressao dos ilicitos cometidos nesta
matéria. Isto porque, ndo so assistimos a tipificacao de novos crimes relacionados com
a violacdo de direitos de propriedade industrial, como verificamos a criagao de novas
competéncias do INPI para dirimir processos de declaracdo de nulidade e anulagio de
direitos e tramitacdao dos mesmos, relativamente aos registos de desenhos ou modelos,
marcas, logotipos ou denominagoes de origem, dos drgaos de policia criminal, que
detém agora competéncias mais alargadas em situacGes claras de contrafacdo e do
Tribunal de Propriedade Intelectual para acoes de enforcement de patentes
farmacéuticas em relacdo a medicamentos genéricos, que outrora se encontrava ao
abrigo do regime de arbitragem necessaria (Lei n.2 62/2011, de 12 de Dezembro).

Algumas das alteragoes ora introduzidas pretendem promover ainda a simplificagdo e
modernizacao dos varios procedimentos administrativos aplicaveis, em resposta a
preocupacao que tem vindo a ser manifestada nos altimos anos no sentido de facilitar
0 acesso ao sistema de propriedade industrial pelos agentes economicos. A elaboragao
do novo Codigo resulta de um amplo debate promovido junto dos meios interessados e
dos contributos significativos prestados pelos diversos agentes economicos, incluindo
as autoridades plblicas competentes na area de defesa dos direitos de propriedade
industrial. Em vigor desde Janeiro de 2019, o novo Codigo de Propriedade Industrial
pretende assim uma melhor sistematizacao e coeréncia na protecao de direitos de
propriedade industrial e uma maior eficacia na aplicacao da lei. Eficacia essa que ficara
dependente da dotacdo do INPI, 6rgaos de policia criminal e Tribunal de Propriedade
Intelectual dos meios humanos e técnicos capazes de assegurar a efetiva
implementacao deste Codigo.

2 - Temos assistido a crescente consciencializacao do tecido empresarial portugués
para a importancia fulcral da investigacdo e desenvolvimento (I&D), e consequente
aplicacao pratica das “descobertas” geradas, para o sucesso econdmico. Num mercado
global como o que vivemos hoje, onde os concorrentes podem estar a milhares de
quilémetros de distancia, acreditamos que a concorréncia empresarial se desenvolve
com base na inovacao, qualidade e diferenciacdo, fatores que até ha pouco tempo
eram secundarios face ao custo de producdo (e outros acessorios).

Esta nova realidade € reforcada pelos diversos mecanismos nacionais e comunitarios
conducentes a promocdo de atividades de 1&D, mediante a concessdo de incentivos
financeiros e beneficios fiscais a realizacao destas atividades e a exploragao econdmica
dos ativos que resultam das mesmas. Exemplos disso sao o Sistema de Incentivos a |&D
Tecnoldgico, no ambito do Portugal 2020, numa vertente financeira, o Sistema de
Incentivos Fiscais em Investigacao e Desenvolvimento Empresarial Il (SIFIDE Il) e 0
denominado “Patent Box", num plano fiscal. Nesta medida, e vincando a ideia inicial,
entendemos que a comunidade empresarial portuguesa perceciona a relevancia da I&D
com resultados diretamente aplicaveis e impactantes na sua atividade e com
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perspetivas de geracdo de resultados econdmicos positivos. Contudo, as empresas
ainda tém algum receio associado aos mecanismos de registo e protecao de
propriedade industrial, que na opinido de muitos players sdo mais uma forma de
divulgacao dos resultados das atividades de 1&D do que uma forma de protecdo efetiva.
0 mercado empresarial entende que, a partir do momento que regista a patente, passa
a estar numa situacao de fragilidade, dando acesso a informacao privilegiada a
potenciais concorrentes e estando exposto a eventuais copias. Adicionalmente, na
atualidade, os custos de litigdncia nesta tematica sao muito elevados. Esta situacao,
aliada ao processo algo burocratico para determinacao da elegibilidade de um
determinado ativo para registo como propriedade industrial e subsequente registo, tem
afastado muitas empresas de percorrerem este caminho, optando por guardar “segredo
industrial”, A recente alteracdo do quadro legislativo € muito importante para a
mudanca deste paradigma, para fortalecer os regimes de prote¢do de direitos de
propriedade industrial e simplificar todo o processo conducente ao registo efetivo
desses direitos. No entanto, apenas a experiéncia pratica podera ditar o impacto desta
alteracao legislativa e, nesse contexto, uma eventual mudanca de comportamento dos
agentes economicos.

Vitor Palmela Fidalgo, Diretor Juridico da Inventa International

1- 0 enquadramento juridico da Propriedade Intelectual em Portugal ndo é muito
diferente dos seus pares europeus, até porque esta matéria tem grande parte do seu
regime uniformizado por acordos internacionais, sem esquecer, igualmente, a
harmonizagdo que tem sido realizada pela legislacdo e jurisprudéncia europeias.
Contudo, o principal problema nao esta na legislacao de Propriedade Intelectual, mas
sim na sua execugao, que esta muito aquém do que é devido. Para além dos parcos
recursos detidos pelas entidades administrativas que gerem ou fiscalizam as atividades
relacionadas com os direitos de propriedade intelectual, as decisdes dos tribunais
portugueses em matérias de direitos de propriedade intelectual, tanto as do Tribunal da
Propriedade Intelectual como as das instancias superiores, t8m deixado muito a desejar.

2 - Creio que ainda nao. E verdade que, desde a crise, 0 cenario alterou-se um pouco,
Os portugueses viraram-se para o empreendedorismo, entenderam que, num pais com
um mercado modesto e competindo diretamente com paises europeus que tém
mercados significativamente maiores, no final do dia o que teremos para exportar sera a
nossa capacidade intelectual. Contudo, as empresas portuguesas continuam a
menosprezar a importancia da Propriedade Intelectual, quando diversas estatisticas
demonstram hoje a sua relevancia na atividade econdmica mundial, como é o caso da
Unido Europeia, onde as empresas que fazem uso, de forma significativa, deste sistema,
representam cerca de 42% do total da atividade econdmica do conjunto dos - ainda -
28 Estados-membros (v. Intellectual property rights intensive industries and economic
performance in the European Union, 2.2 ed, Qutubro de 2016).

Ana Tavares Nogueira, Coordenadora para o departamento de Pl da AVM

1-Vivemos numa era de rapida evolugdo tecnologica, numa escala sem precedentes. A
Propriedade Intelectual existe para proteger ativos no futuro, pois quando & criada uma
misica ou é inventado algo, a sua divulgacao ira ocorrer no futuro. O quadro juridico em
Portugal esta sobre pressdo, pois ndo so é essencial legislar sobre matérias que estao
em permanente evolucao, como adaptar as leis a realidade nacional e a legislacdo da
U.E. O novo Codigo de Propriedade Industrial foi aprovado pelo Decreto-Lei n® 110/2018,
de 10 de dezembro, em matéria de protecao dos segredos comerciais entrou em vigor
no dia 1 de janeiro e as restantes disposicoes entram em vigor no dia 1 de julho (com
excecao do artigo 42, sobre os seus efeitos, que entrou em vigor 30 dias apds a sua
publicacao). Apesar deste novo codigo lancar luz sobre alguns aspetos, permanecem
alguns desafios para adaptacdo a legislacdo da U.E. e a realidade tecnologica.

2 - Em geral, as empresas sabem que devem proteger as suas marcas e patentes, no
entanto, ndao podemos dizer que exista uma so realidade. As startups tém a
preocupacao de registar as suas marcas e patentes, Quando encontram dificuldades, ou
quando tém conhecimento que a sua marca/patente esta a ser imitada ou contrafeita,
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procuram assessoria técnica de advogados ou de Agentes de PIl. As pequenas e médias
empresas, ja estabelecidas no mercado, estdo mais vulneraveis. Apesar de terem
iniciado o registo das suas marcas, deixam o registo caducar por falta de renovagdo, ou
tendo uma marca registada valida, utilizam outra “ligeiramente” diferente o que,
frequentemente, equivale a nao terem a marca protegida. Ja as grandes empresas
compreendem que o registo das suas marcas e patentes € um investimento.
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