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Manual pore. 0.
PROTECGCAO, GESTAO ¢ VALORIZAGCAO
do. Propriedade Tutelectual

Profiici

A investigacado cientifica € reconhecida internacionalmente como um recurso essencial
na criacdo de valor econdmico, quer pela formacdo de recursos humanos altamente qualifi-
cados, quer por servir de base ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras, susceptiveis
de serem transformadas em produtos ou servicos de alto valor acrescentado.

O sistema cientifico e tecnoldgico portugués teve um rapido crescimento nas ultimas
décadas, fruto de um investimento publico sustentado. Portugal alcangcou um perfil diver-
sificado de capacidades cientificas e tecnoldgicas e um nivel de maturidade na percepc¢ao
publica da importancia da Ciéncia e Tecnologia, que viabilizam a apropriacdo do conhe-
cimento pela sociedade e pela economia. Presentemente, Portugal é internacionalmente
competitivo em dreas como as Ciéncias Biomédicas, a Biotecnologia, as Tecnologias de
Informac¢cdo e Comunicacdo e as Engenharias, entre outras.

Tomando em conta a robustez do sistema cientifico e tecnoldégico nacional e a conjuntu-
ra econémica atual, uma das prioridades nacionais € a criagdo de valor econémico a partir
da investigacdo cientifica. Ora, a Propriedade Intelectual, por intermédio das patentes e
da sua venda, licenciamento ou utilizacdo empresarial directa, assume um papel essencial
nesta prioridade.

O sistema de patentes foi criado com o objectivo de fomentar a disseminagdo de conhe-
cimento e aumentar o potencial inovador das sociedades, oferecendo ao inventor, em troca
da divulgacédo publica da sua descoberta, o direito de impedir a exploracdo comercial das
suas invengdes por terceiros, a ndo ser que devidamente recompensado. Desde a sua géne-
se até a atualidade, o sistema de patentes tem vindo a adquirir uma importancia crescente
como ferramenta de criacdo de valor econdmico a partir da investigacdo e desenvolvimen-
to, tendo vindo a substituir progressivamente o mais tradicional “segredo comercial”’. Deste
modo, as patentes tém um papel muito importante ndo sé na comercializacdo, mas também
na divulgacdo do conhecimento cientifico.

Num passado ainda relativamente recente as inven¢cdes eram quase sempre de raiz em-
pirica, frequentemente aparecidas dentro das empresas; naturalmente, o valor da invengao
revertia para o investigador e para a propria empresa que a explorava directamente. Nas
ultimas décadas, todavia, a medida que a tecnologia se tornou progressivamente mais de-
pendente da ciéncia, as “invencdes” passaram a resultar sistematicamente de trabalhos de
investigacdo, longos e onerosos, quase sempre produzidos por equipas multidisciplinares
e pertencentes a vdrias instituicdes. E assim pertinente que os retornos da Propriedade
Intelectual sejam partilhados por inventores - na justa medida da sua contribuicdo relativa
para a descoberta, mas, também, pelas instituicdes onde essa investigacdo foi conduzida
e, ainda, pelas respectivas entidades financiadoras. Estas sdo situacdes de alguma comple-
xidade, cuja resolugcdo nem sempre € sistematicamente acautelada nos contratos entre as
instituicdes, as entidades financiadoras e os investigadores. Tradicionalmente, era doutrina



aceite que o conhecimento produzido com financiamentos publicos seria, por principio, de
acesso livre a todos, exactamente como hoje se argumenta para as publicacdes cientifi-
cas. Sem julgar a justica da evolucdo recente, tal doutrina estd hoje ultrapassada, sendo as
instituicdes publicas de I&D e as proprias agéncias de financiamento estatal os principais
promotores dos direitos dos inventores.

Em Portugal o funcionamento do sistema de patentes é regulado pelo Cédigo de Pro-
priedade Industrial. No entanto, em razdo do elevado numero de atores envolvidos no pro-
cesso (Instituicdes de Ensino Superior, Institutos de Investigacéao, investigadores, entidades
financiadoras, empresas, etc.) e das suas especificidades, é frequentemente dificil determi-
nar correctamente a titularidade e a justa partilha dos direitos de propriedade industrial. Por
sua vez, estas dificuldades, aliadas a alguma inexperiéncia de muitas instituicdes e investi-
gadores, resultam em perdas de tempo muito significativas e em dificuldades acrescidas na
exploracdo comercial de invencdes.

Neste contexto, a presente iniciativa da COTEC e do INPI é ndo sé inovadora como ex-
tremamente bem-vinda. O “Manual para a Protecdo, Gestdo e Valorizagcdo da Propriedade
Intelectual”, representa um precioso contributo para a valorizagdo econdmica e social dos
conhecimentos gerados a partir de 1&D.

Leonor Parreira
Secretdria de Estado da Ciduncia
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do. i Tutelectual

Noto. Tutrodutorio,

A Recomendacdo C(2008)1329 da Comissdo Europeia sobre a gestdo da Propriedade
Intelectual em actividades de Transferéncia de Tecnologia e a proposta de um Cdédigo de
Boas Praticas para adopg¢do por parte das Universidades e outras instituicdes publicas de-
dicadas a actividades de I&D representa um marco extremamente importante no reconhe-
cimento e consagracao definitiva, por parte da Unido Europeia, da importancia que as ac-
tividades de Transferéncia de Tecnologia e Valorizagcdo do Conhecimento assumem para o
desenvolvimento econdmico-social da Europa.

Com efeito, os sucessivos planos estratégicos delineados, ao longo dos ultimos anos,
pela Unido Europeia tém vindo a enfatizar a importancia em melhorar o relacionamento
entre as instituicdes publicas de I&D e a industria, facilitando-se, dessa forma, a utilizacdo e
exploracdo do conhecimento e contribuindo-se para uma maior competitividade da econo-
mia europeia e para um maior bem-estar social.

Atenta aos esfor¢cos que os Estados-membros tém vindo a desenvolver nos ultimos anos
no sentido de procurar reforcar esta cooperacdo estratégica entre Instituicdes publicas de
I&D e Industria, a Comissdo ndo deixa de apontar algumas discrepancias entre os diferentes
guadros regulamentares, medidas e estratégias adoptadas pelos Estados-membros, o que
acaba por ter repercussdes negativas ao nivel do sucesso dos processos de transferéncia de
conhecimento transnacionais e na consolidacdo da European Research Area.

A Recomendac¢do da Comissdo surge assim com o intuito de indicar aos Estados-mem-
bros a adop¢do de um conjunto de medidas e procedimentos, que permitam lograr uma
maior uniformiza¢cdo nos processos de protecg¢do, gestdo e valorizacdo da Propriedade In-
telectual com origem nas Instituicdes Publicas de I&D europeias.

Tendo em conta o disposto na Recomendagcdo C(2008)1329 da Comissado, as iniciativas
gue tém vindo a ser promovidas pelos diferentes Estados-membros no sentido de cumprir
as orientagcdes da Comissdo e, sobretudo, considerando a importancia que as actividades
de Transferéncia de Tecnologia e Valorizacdo Econdmica do Conhecimento assumem na
construcdo de um novo paradigma econdémico baseado na Inovacdo, Criatividade e Conhe-
cimento, o INPI e a COTEC decidiram responder ao desafio lancado pela Comissdo Europeia
e promover a elaboragdo de um Manual para a Protec¢do, Gestdo e Valorizacdo da Proprie-
dade Intelectual resultante de I1&D.

Este Manual visa pois, em termos muito sintéticos, ilustrar as diferentes fases do proces-
so de protecgcdo, gestdo e valorizacdo da Propriedade Intelectual gerada em actividades
de 1&D, seja ela resultante de actividades de investigacdo de iniciativa e financiamento ex-
clusivamente publicos ou decorrente de projectos de colaboracdo entre o sector publico e
o sector privado. Para o efeito, adoptou-se no presente Manual uma sistematizagdo muito
proxima da seguida no Coédigo de Boas Praticas da Comissdo, com os diferentes temas a
serem tratados em trés grandes capitulos:



I. Principios orientadores para a gestao da Propriedade Intelectual
Il. Principios orientadores para a Valorizagdo do Conhecimento
Il. As Relacdes Ciéncia/Empresa

A verdade é que o processo de protecdo, gestdo e valorizagdo da Propriedade Intelec-
tual resultante de I1&D é complexo e exigente, convocando um conjunto de conhecimentos,
aptiddes, perfis e competéncias profissionais bastante distintas mas, simultdnea e neces-
sariamente, complementares. E, assim, bastante comum que nestes processos, para além
dos intervenientes principais (inventores e/ou criadores intelectuais), participem ainda, em
suporte as diferentes fases do processo: juristas, gestores, financeiros, tecnélogos, markete-
ers e intermediadores tecnoldgicos, entre outros, o que, naturalmente, reflete a diversidade
dos temas, matérias e interesses que se relacionam com o processo de Transferéncia de
Tecnologia.

Assim, os inventores e criadores, os profissionais de transferéncia de tecnologia e, mais
ainda, agueles que aspiram a sé-lo, independentemente da sua formacdo académica de
base, bem como os decisores, constituem os destinatarios naturais deste Manual, aos quais
se juntardo todos aqueles que, por algum motivo, tenham interesse em estudar e conhecer
0s processos de protecgdo, gestdo e valorizagdo da Propriedade Intelectual. Cabera pois, a
cada um, procurar neste documento os conteldos que mais Ihe possam ser Uteis.

Também a equipa que se logrou constituir para elaborar o presente Manual espelha bem
a ja referida diversidade e complementaridade de competéncias e experiéncias profissio-
nais que coabitam e se relacionam no dmbito da Propriedade Intelectual e Transferéncia
de Tecnologia. Desde logo, as instituicdes promotoras do Manual entenderam que seria
fundamental para os objectivos inerentes a esta obra, que a mesma pudesse refletir a visdo,
conhecimentos e praticas dos profissionais que lidam diariamente com estas matérias. Por
outro lado, pareceu igualmente crucial assegurar que nesta equipa estivessem represen-
tados profissionais que lidam com estas matérias no sector publico e no sector privado,
procurando-se obter por esta via uma simbiose dos diferentes, mas complementares, pon-
tos de vista e experiéncias. Neste sentido, na qualidade de Coordenador Geral deste Manu-
al, gostaria de expressar o meu sentido e reconhecido agradecimento a este conjunto de
brilhantes profissionais pela disponibilidade, entrega e entusiasmo com que se dedicaram a
este projecto, bem como, as respectivas entidades patronais pela pronta e positiva resposta
ao convite que lhes foi enderecado pelo INPI e pela COTEC para se associarem a esta inicia-
tiva através da disponibilizacdo dos seus recursos humanos (e muitas vezes também fisicos
e materiais) e das suas experiéncias e casos praticos.

Por fim, e em nome dos Autores deste Manual, resta-me manifestar o desejo de que a
presente obra possa contribuir para um maior conhecimento e percep¢do dos processos,
actividades e instrumentos relacionados com a protecc¢do, gestdo e valorizagdo dos activos
intelectuais que resultam da capacidade inovadora e criativa das Instituicdes de Ensino Su-
perior, Centros de I&D e Empresas nacionais.

Telmo Vilela
Vogal do Conselho Directivo do INPI
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Masual para o Principios orientadores Tutrodugao
PROTECCAO, GESTAO ¢ VALORIZAGCAO para.o. GESTAO
do. Propriedade Tutelectual do. Propriedade

1, Tutroduedo

Constitui o primeiro conjunto de principios apontados pelo Cédigo de Boas Praticas para
Instituicdes de Ensino Superior (IES) e outras estruturas de base publica dedicadas a 1&D
relativo a gestdo da Propriedade Intelectual em actividades de transferéncia e valorizacdo
do conhecimento /ato sensu, parte integrante da Recomendacdo da Comissdo, aguele que
diz respeito ao estabelecimento de uma politica interna de Propriedade Intelectual (PI).

Assim, este Capitulo | visa justamente responder a esta realidade.

1.1. SUMARIO

A PI, assumiu na ultima década em Portugal, uma relevancia e divulgagcdo crescentes, em
particular no que concerne aos direitos de propriedade industrial, fruto em grande medida
do trabalho de promocgé&o e disseminacdo desenvolvido pelo Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial (INPI), consubstanciado, no lancamento em Portugal da Rede de Gabinetes
de Apoio a Promocg¢é&o da Propriedade Industrial, conhecida como REDE GAPI.

Se é certo que numa fase inicial se assistiu a uma maior dindmica junto das Instituicdes
de Ensino Superior (IES), a Pl € hoje reconhecidamente uma area de relevo crescente para
a generalidade dos operadores econdmicos.

Neste Capitulo | pretende-se apresentar o tema da regulamentacdo da PIl, com enfoque
na questdo da titularidade dos direitos de PI, dada a sua natureza estruturante e condicio-
nadora da posterior valorizacdo a que esses activos possam ser sujeitos, partindo-se de
seguida para abordagem de tematicas concretas relacionadas com a gestdo destes direitos
nos diferentes contextos institucionais em gque os mesmos sdo gerados.

1.2. TOPICOS EM ANALISE

Neste capitulo pretende-se apresentar uma andlise objectiva e baseada nas normativas
vigentes de um conjunto de tépicos, que foram considerados de maior relevo e importancia
pratica no que concerne a protec¢cdo e gestdo dos direitos de Pl, em particular, no que diz
respeito ao caso especifico das patentes de invencao, procurando também acompanhar o
elenco de principios previstos no citado Cédigo de Boas Praticas.

Assim, este capitulo inicia-se com uma andlise da regulamentacdo da PI, com um espe-
cial enfoque na questdo da determinacdo da titularidade do direito a patente de invenc¢ao.
Trata-se, no fundo, de saber quem tem legitimidade para solicitar, em seu nome, uma pa-
tente de invengcdo para proteger uma determinada invencdo, nomeadamente, quando se
trate de invencdes desenvolvidas no ambito de uma empresa ou |IES. Ainda no dominio
da regulamentacdo da PI, apresenta-se uma incursdo pela tematica dos Regulamentos de
Propriedade Intelectual, aprovados pelas IES nacionais no inicio deste milénio, os quais de-
sempenham um papel extremamente relevante na regulamentacao de alguns aspectos rela-
cionados com a titularidade e gestdo dos direitos de Pl gerados no decurso de actividades
de leccionagédo e investigacao cientifica e que complementam as disposi¢cdes do Cddigo da
Pl e do Cdédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Avancando, depois, para uma
andlise de instrumentos legais de extrema utilidade, de igual modo, na clarificacdo de ques-
tdées importantes relacionadas com a titularidade e gestdo dos direitos que, por um lado,
podem ndo estar suficientemente claras na legislacdo e nos regulamentos aplicaveis ou que,
por se tratar de direitos que estdo na disponibilidade das partes, devem ser objecto de uma
definicdo e negociacdo prévia a fim de evitar dissabores aquando dos respectivos proces-
sos de valorizacdo econdmica. Dar-se-3 especial relevancia, na esteira das orientacdes da
Recomendacdo da Comissdo que justificam e norteiam este manual, a questdo da definicdo
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da titularidade dos direitos que derivem de projectos de colaboracdo entre as empresas e

IES. Por fim, completam este capitulo um conjunto de subcapitulos sobre temas especificos

em que a questdo da titularidade e da gestdo dos direitos de Pl assume especial relevancia

e que, como tal, sdo dignos de particular referéncia. Sdo os subcapitulos dedicados as Bol-

sas de Doutoramento Universidade-Empresa (subcapitulo 2.6); a Regulamentacdo da Pl nos

Concursos de Empreendedorismo (2.7); a Introdu¢do da Pl nos curricula Universitarios (2.8)

e a referéncia as Bolsas de Patentes (2.9).

Em suma, visa-se com este Capitulo | responder, nos seus dez subcapitulos, aos sete
principios relativos ao estabelecimento de uma politica de Pl que enquadre as actividades
de transferéncia do conhecimento nas IES e demais instituicdes de base publica, nomea-
damente:
¢« O desenvolvimento de instrumentos de regulagdo da Pl como activos estratégicos e de

longo prazo das instituicdes (designadamente nos subcapitulos 2.2. e 2.7.);

« O estabelecimento de regras claras e precisas para todos os quadros internos envolvidos
em actividades de I&D (cfr. os subcapitulos 2.2, 2.3., 2.4. € 2.6.);

< A promoc¢do da identificacdo, proteccdo e efectiva exploracdo dos activos intelectuais
gerados, tendo em conta as distintas vias e estratégias que podem ser seguidas (em
especial, os subcapitulos 2.1, 2.3., 2.4, 2.5, 2.7. € 2.9.);

¢ A concessdo de verdadeiros incentivos aos envolvidos em I&D ao nivel interno para po-
tenciar o seu envolvimento em casos futuros (subcapitulo 2.2., assim como o subcapitulo
14 infra);

¢ A criacdo de portfolios de direitos de Pl emergentes da I&D interna (cfr. subcapitulo 2.9);

¢ O aumento das competéncias dos quadros das instituicdes em questdes de Pl e de trans-

feréncia do conhecimento (tema explorado em concreto nos subcapitulos 2.7. e 2.8.);

* A promoc¢ado de uma politica de disseminacdo e de publicacdo de resultados emergentes
das actividades de 1&D ao nivel interno, coordenando estes amplos efeitos de dissemina-
¢do com as necessidades e imperativos de proteccdo dos mesmos resultados (aspecto
tratado no subcapitulo 2.2. e igualmente no subcapitulo 2.9.).

Apresentada a correspondéncia entre estes principios sugeridos pelo Cédigo de Boas
Praticas e os temas a abordar neste Capitulo |, cumpre seguidamente trata-los de forma
sistematica, sem embargo de outros que os Autores consideraram adequados tendo em
particular considerag¢do o facto deste Manual ter por destinatdrios tanto sujeitos enquadra-
dos no sector Campus, como no sector Corporate. Ambos ainda necessitados de adquirir
o maximo de experiéncia e competéncias no dominio da transferéncia do conhecimento.
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PROTECGCAO, GESTAO ¢ VALORIZAGCAO para.o. GESTAO
do. i Tutelectual do. Propriedade.

2. A Regulamentacao da Propricdade Tutelectual

2.1. TITULARIDADE DE DIREITOS DE PI: O REGIME LEGAL
DAS INVENGOES EM CONTEXTO LABORAL E DE PRESTAGAO DE SERVIGOS

2.1.1. Base Geral

A questdo da determinacdo da titularidade dos Direitos de Pl é essencial para o sucesso
dos processos de proteccdo dos resultados de I&D, por via destes direitos e para a respec-
tiva valorizacdo econdmica.

Assim, naturalmente, antes de se delinear qualquer estratégia relativa a proteccao legal
e a exploragcdo econdmica dos resultados de investigacdo, a primeira questdo que se coloca
é determinar quem ¢ o titular de tais direitos.

Esta questdo, que aparenta ser de facil resposta €, na realidade, algo complexa e, como
tal, exige um especial cuidado na sua analise. Desde logo porque o regime aplicado a titula-
ridade dos Direitos de Propriedade Industrial, nomeadamente no que diz respeito ao direito
a patente, é bastante distinto do regime aplicavel a titularidade do Direito de Autor. Por
outro lado, em ambos os regimes, mas em particular no que se aplica ao direito a patente,
existem um conjunto de factores e condi¢cdes que influenciam e determinam a titularidade
dos direitos.

Tratando este Manual da tematica da protecgdo, gestdo e valorizagdo da Pl resultante
das actividades de 1&D, este capitulo centra-se na andlise das regras relativas a titularidade
do direito a patente, por serem precisamente as patentes de invengdo o Direito Industrial
mais apto a garantir uma proteccdo adequada, util e que se revela, na grande maioria das
ocasides, uma mais valia fundamental para o processo de valorizagdo dos resultados de I&D.

E, assim, no n.2 1 do artigo 58.2 do Cédigo da Propriedade Industrial (CPI) que se encon-
tra consagrada a regra geral sobre o direito a patente, estabelecendo a referida disposicdo
legal que tal direito “pertence ao inventor ou aos seus sucessores por qualquer titulo”.

Assim, como principio geral, atribui-se o direito a patente ao seu criador intelectual ou
Q0S seus sucessores.

O regime geral consagrado no CPI é, pois, uma manifestacdo da liberdade de criacdo
intelectual, artistica e cientifica consagrada no artigo 42.2 da Constituicdo da Republica
Portuguesa (CRP). De acordo com o n.2 1 deste artigo, “E livre a criacdo intelectual, artistica
e cientifica.”, referindo ainda o n.2 2 que “Esta liberdade compreende o direito a invencéo,
produgdo e divulgacdo da obra cientifica, literaria ou artistica, incluindo a protecgcdo legal
dos direitos de autor.”.

Convira, no entanto, fazer uma importante ressalva para que ndo se confunda o direito a
patente previsto no artigo 58.2 do CPI com a prioridade de registo prevista no artigo 1.2 do
mesmo diploma legal. Na realidade, este artigo visa apenas regular a questdo do direito a
requerer a patente, definindo quem tem legitimidade para requerer um pedido de patente
de invencdo em seu nome, vindo a figurar no pedido de registo como requerente do direito.
Por sua vez, o artigo 11.2 do CPI, sob a epigrafe “Prioridade”, fixa as regras que hdo-de pre-
sidir a determinacdo da prioridade de um ou mais pedidos de patente apresentados para
proteger uma determinada invencado. Significa isto que se, por exemplo, forem submetidos
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) dois pedidos de patente relativos a
mesma invenc¢ado, serd necessario aferir qual o pedido que ha-de ser considerado prioritario
para efeitos de registo. Com efeito, pode observar-se uma situagdo em que as invengdes
foram desenvolvidas de forma autdnoma e independente por dois inventores e, neste caso,
na qualidade de criadores intelectuais das respectivas invencdes ambos teriam o direito a
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patente nos termos do n.21do artigo 58.2 do CPI. Sucede, no entanto, que apenas um desses
pedidos de patente podera ser concedido, tendo o legislador portugués optado por seguir
a regra do first to file em detrimento da regra do first to invent como forma de determinar a
prioridade de um pedido de patente de invencdo. A semelhanca, alids, dos demais ordena-
mentos juridicos, incluindo, desde Setembro de 2011, os Estados Unidos da América, que até
esta data consagravam a regra first to invent, em contraciclo com a tendéncia dominante
neste particular.

Feita esta importante ressalva e retomando a andlise da regra geral sobre a titularidade
da patente prevista no artigo 58.2 do CPI, constata-se que, tal como toda a regra, também
esta comporta uma excepcdo. E assim que se encontra no artigo 59.2 do CPI um regime
especial para a titularidade da patente.

Este artigo visa regular a questdo da titularidade da patente de invencdo, sempre que
esta seja desenvolvida durante a execucdo de um contrato de trabalho, estabelecendo o
regime juridico aplicavel a titularidade das denominadas “invencdes laborais”.

Assim, refere o n.2 1do artigo 59.2 do CPI que “se a invencéo for desenvolvida pelo traba-
lhador durante a execugcdo do seu contrato de trabalho em que a actividade inventiva esteja
prevista, o direito a patente pertence a empresa”.

A primeira conclusdo a retirar da leitura desse artigo é que o legislador exige, como
condi¢cdo fundamental para que o direito a patente pertenca a empresa, que a actividade
inventiva desenvolvida pelo assalariado (inventor) esteja prevista no respectivo contrato
de trabalho. Caso essa actividade inventiva ndo esteja prevista no contrato de trabalho e
a invencdo se integre na sua actividade a empresa terd, apenas, um direito de opc¢ado a pa-
tente; podendo, caso opte pelo exercicio deste direito, assumir a respectiva propriedade ou
reservar-se ao direito a sua exploragdo exclusiva, a sua aquisicdo ou a faculdade de pedir ou
adquirir patente estrangeira (al. b) do n.2 3 do artigo 59.2) do CPI. Por outro lado, é impor-
tante assinalar que em qualquer destas situacdes, a empresa terd que remunerar o inventor
de harmonia com a importancia da inven¢édo (al. a) do n.2 3 do artigo 59.9).

E, pois, recomendavel que as empresas ou entidades do sistema cientifico e tecnoldgico
nacional (o conceito empresa € aqui utilizado em sentido amplo) consagrem nos contra-
tos de trabalho dos seus trabalhadores que se dedicam a investigacdo e desenvolvimento
(I&D), a actividade inventiva por eles desempenhada. Claro estd que constituindo o objecto
do contrato de trabalho a realizag&do de actividades de I1&D e sendo essa a principal presta-
¢do exigida ao trabalhador, a actividade inventiva acaba por ser inerente e uma consequén-
cia natural das actividades de I&D levadas a cabo pelo trabalhador. Assim, e pese a previsdo
da actividade inventiva no contrato de trabalho a que se refere o n.2 1 do artigo 59.2 poder
ser, em certas ocasides muito especificas, uma previsdo implicita, tal como sucede nos con-
tratos de trabalho que tenham por objecto o desenvolvimento de actividades de investiga-
¢do, entende-se que, por uma questdo de seguranca e certeza juridicas, as empresas devem
prever de forma expressa na letra do contrato o desenvolvimento da actividade inventiva
por parte do trabalhador. Tal serd, pelo exposto, uma forma mais segura de garantirem ab
initio o direito a essas patentes.

Por outro lado, é também recomendavel que no contrato de trabalho do assalariado que
se dedica a actividades de I&D figure expressamente, para além da actividade inventiva, a
atribuicdo de uma remuneracdo especial devida pelo desenvolvimento dessa actividade
inventiva. Isto porque, o n.2 2 do referido artigo 59.2 estabelece que “sempre que a invengcdo
seja desenvolvida por um trabalhador no dmbito do seu contrato de trabalho, no qual esteja
prevista a actividade inventiva, mas no qual ndo se preveja uma remuneracdo especial pelo
desenvolvimento de tal actividade, este tem, na qualidade de inventor, o direito a remune-
racdo de harmonia com a importdncia da invengdo”. Ou seja, se o contrato de trabalho ndo
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previr expressamente o pagamento de uma determinada remuneragdo como contrapartida
pela actividade inventiva do trabalhador, este tem o direito a reclamar da empresa o paga-
mento de uma compensacdo, a apurar de harmonia com a importancia da invencao.

Em suma, se a empresa pretender assumir ab initio o direito a patente sobre as invengcdes
desenvolvidas por um trabalhador, sem ter que Ihe pagar qualguer compensac¢ao adicional
pelo facto deste ter inventado algo susceptivel de ser protegido por uma patente de inven-
cdo, deve prever expressamente no contrato de trabalho:

* A actividade inventiva do trabalhador;
¢ A atribuicdo de uma remuneracado especial como contrapartida pela actividade inventiva
do trabalhador.

Caso a actividade inventiva ndo se encontre prevista no contrato e a inveng¢do se integre
na sua actividade, a empresa apenas beneficia de um direito de opc¢do sobre a patente, nos
termos e condi¢cdes supra explicados. Por outro lado, na auséncia da previsdo especifica de
uma remuneracao especial a atribuir ao trabalhador em fun¢do da sua actividade inventiva,
e desde que a actividade inventiva esteja prevista no contrato, a empresa continua a ser
titular do direito a patente, mas é obrigada a atribuir uma compensac¢do ao inventor, calcu-
lada de harmonia com a importancia da invengéo.

Cumpre ainda salientar que o critério utilizado pelo legislador para determinar a remune-
racdo especial a pagar ao inventor/trabalhador naqueles casos em que a actividade inventi-
va e/ou a remuneracao especial ndo estejam previstas no contrato de trabalho, ao apelar ao
pagamento de uma valor que esteja “em harmonia com a importédncia da invengcdo”, pode
suscitar enormes dificuldades quanto a sua determinacdo. A principal dificuldade consistira
em apurar o real valor ou potencial econdmico de uma invengcdo no prazo de trés meses
a contar da data da comunicacdo da invenc¢do pelo inventor a empresa, prazo fixado pelo
legislador para a entidade patronal proceder ao apuramento e pagamento deste valor. A
pratica vem demonstrando o quéo dificil se pode tornar determinar o real valor econdmico
da invencdo sem que a mesma se encontre ja a ser explorada no mercado. Nestas situa-
¢Oes, o que sucede é que a afericdo do valor econdmico da invengdo terd que basear-se
numa avaliacdo do potencial econdmico da invencdo. Esta realidade tanto pode originar
uma sobreavaliacdo da invengdo, com prejuizo para a entidade patronal, ou, inversamente,
causar uma subavaliacdo da invencdo, prejudicando o trabalhador. De qualguer modo, exis-
tindo desacordo entre a entidade patronal e o trabalhador quanto ao valor da invencédo e
ao montante a atribuir pela entidade patronal ao trabalhador em cumprimento do disposto
no n.2 2 do artigo 59.2 do CPI, tal diferendo devera ser dirimido por recurso obrigatoério a
arbitragem, tal como previsto no n.2 6 do mesmo artigo.

O artigo 59.2 do CPI regula ainda um conjunto de aspectos acessoérios, mas extremamen-
te relevantes, neste contexto do regime juridico das invencdes laborais e que sdo merece-
dores de uma breve analise.

Assim, por exemplo, a alinea b) do n.2 3 do artigo 59.2 refere que o trabalhador devera,
independentemente da actividade inventiva constar ou ndo do seu contrato de trabalho co-
municar a empresa o desenvolvimento de qualquer invengdo no prazo de trés meses apos
a conclusdo da mesma. Esta disposi¢cdo legal é extremamente relevante na medida em que
fixa o prazo no qual o inventor é “obrigado” a comunicar o desenvolvimento de uma inven-
¢do a entidade patronal, tendo o legislador estabelecido até trés meses apds a conclusdo
da invenc¢do para que este dever seja cumprido. Esta norma legal, que estabelece o denomi-
nado dever de informacgé&o (ou, de acordo com a terminologia anglo-saxdnica comummente
utilizada, duty of disclosure), pode originar algumas dificuldades de aplicacdo pratica tendo
em conta a dificuldade em determinar qual o momento da “conclusdo da inveng¢&o”. Ora, se-
gundo a doutrina dominante, este momento ha-de ser aquele em gque a inven¢do aparenta



reunir todas as condi¢des e requisitos necessarios para ser objecto de proteccdo por via do
direito de patente. Nao se exige, neste momento, uma convic¢cdo e certeza de que a inven-
cdo é patentedvel. Com efeito, ndo seria legitimo exigir tal conhecimento ao inventor. O que
é legitimo esperar do inventor € que este, assim que disponha de resultados de investigacdo
(ainda gue intermédios) que julgue susceptiveis de poderem vir a ser protegidos através
de um direito de patente, actuando de boa-fé, os comunique a entidade patronal para que
esta possa desencadear os mecanismos e procedimentos de avaliacdo dos resultados que
entenda por convenientes e assim decidir qual a melhor estratégia para a protecgcédo legal e
valorizacdo econdmica da alegada invencdo.

A alinea ¢) do n.2 3 do mesmo artigo estabelece ainda que, caso o inventor tenha ja
requerido a patente de invencdo em seu nome, este dispde apenas do prazo de um més, a
contar da data do depdsito no pedido no INPI, para informar a empresa da invencdo e da
solicitacdo do pedido. Finalmente, a alinea d) do n.2 3 do artigo 59.2 determina que caso o
inventor se furte ao cumprimento das obrigacdes que |he sdo impostas nas alineas b) e ¢)
do n.2 3 do mesmo artigo, este podera incorrer em responsabilidade civil e laboral. Esta ser3,
pois, a consequéncia para a omissdo por parte do inventor do dever de informacao que lhe
é imposto pelo legislador.

O n.2 5 do artigo 59.2 convoca uma chamada de aten¢do especial. Com efeito, estabelece
que “As invengdes cuja patente tenha sido pedida durante o ano seguinte a data em que o
inventor deixar a empresa consideram-se feitas durante a execu¢cdo do contrato de traba-
lho”. Ora, conclui-se que este artigo consagra uma presuncdo ilidivel mediante prova em
contrario. Assim, tanto o inventor como a sua nova entidade patronal poderdo provar que
a patente solicitada no ano seguinte a data em que o inventor cessou o seu vinculo com a
empresa em que anteriormente exercia fungdes ndo esta relacionada com os projectos de
investigacdo ou actividades ai desenvolvidas. Neste caso, o direito a patente podera per-
tencer ao inventor ou a sua nova entidade patronal, consoante se aplique o regime geral
previsto no artigo 58.2 ou o regime aplicavel as “invenc¢des laborais” fixado no artigo 59.2

Outra questdo gue se pode legitimamente colocar diz respeito a determinacdo da titu-
laridade de uma invencdo que se desenvolve de uma forma continua, ao longo do tempo,
num periodo em que o trabalhador ou investigador desempenhou fungdes em mais do
gue uma empresa ou instituicdo. Nesse caso, a resposta a questdo da determinacdo da
titularidade do direito a patente podera originar uma situacdo de co-titularidade entre as
diferentes entidades patronais. Ou seja, independentemente de a invencado se ter concluido
na vigéncia do segundo contrato de trabalho (aqui entendendo-se, tal como supra indicado,
a conclusdo da invengdo como o momento em gque esta se encontra apta a ser protegida
por direito de patente), esta pertencerd a ambas as entidades patronais na medida em que
foi desenvolvida no decurso das respectivas relagcdes laborais. Neste caso, as quotas-partes
podem ser iguais ou diferenciadas, consoante a relevancia da investigacado realizada e dos
resultados alcancados para o desenvolvimento da invencgéo.

Os aspectos que acabamos de referir sdo particularmente relevantes em dominios tec-
noldgicos, caracterizados por uma elevada rotacdo dos quadros afectos a tarefas de 1&D,
onde estes ndo so facilmente transitam da (ou acumulam a) qualidade de investigador ou
docente junto de uma IES para (ou com) a qualidade de empresario - por exemplo, como
promotores ou sécios de uma start-up tal como definida no subcapitulo 22. deste Manual
- como também poderdo transmutar-se de trabalhador assalariado em gerente ou admi-
nistrador de uma sociedade, 0 mesmo valendo, em todos estes casos, em sentido inverso.

O n.2 8 do artigo 59.¢, por sua vez, determina a aplicacdo do regime estabelecido no re-
ferido artigo 59.2 ao Estado, corpos administrativos e aos seus funcionarios e servidores a
qualqguer titulo. Este preceito legal serviu de base a criacdo dos Regulamentos de Pl pelas
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IES nacionais, fixando o regime de titularidade e exploracdo das denominadas “patentes
universitarias”. Esses Regulamentos, como se verd infra no subcapitulo 2.2., devem assim
ser redigidos e interpretados tendo por base o respeito pelo preceituado neste artigo 599,
norma nuclear na regulacdo das inveng¢des laborais.

Por fim, uma mencdo ao n.2 9 do artigo 59.2, que declara nula toda e qualguer rendncia
antecipada do trabalhador aos direitos que |he sdo reconhecidos neste artigo. Esta dispo-
sicdo legal visa proteger o trabalhador no momento de assinatura do contrato de trabalho,
no qual a entidade patronal, tirando partido da posi¢cdo de maior fragilidade negocial do
trabalhador, o poderia forcar a renunciar ao importante conjunto de direitos que aqui lhe
sdo garantidos.

Saindo da esfera dos contratos de trabalho, serd muitas vezes necessario determinar
a quem pertence o direito a patente sobre uma invencdo desenvolvida no ambito de um
contrato de prestacdo de servigcos, bem como, a titularidade de uma invencdo desenvolvida
por um “bolseiro” abrangido pelo Estatuto do Bolseiro de Investigacdo Cientifica, aprovado
pela Lei N2 40/2004, de 18 de Agosto.

Ora, na falta de convencdo entre as partes que determine em sentido diverso, tanto
numa como noutra situacdo, aplicar-se-a a regra geral de titularidade do direito a patente.
Com efeito, ndo sendo o contrato de bolseiro um contrato de prestagcdo de servicos e muito
menos se reconduzindo a um qualguer tipo de contrato de trabalho, ndo havera porque
divergir da aplicagdo da regra geral que atribui o direito a patente ao inventor.

No que diz respeito aos bolseiros, o artigo 42 do referido Estatuto € muito claro quanto a
natureza do vinculo estabelecido entre o bolseiro, a Fundacdo para a Ciéncia e Tecnologia
(na qualidade de entidade financiadora) e a entidade acolhedora. Refere o dito Estatuto
gue “Os contratos de bolsa ndo geram relacées de natureza juridico-laboral nem de pres-
tacdo de servicos, ndo adquirindo o bolseiro a qualidade de funciondrio ou agente”. Assim
sendo, e atendendo a que o referido Estatuto € omisso quanto a questdo da titularidade
dos Direitos de Propriedade Intelectual desenvolvidos pelo bolseiro no &mbito do contrato
de bolsa, aplicar-se-a quanto a titularidade do direito a patente sobre as invencdes desen-
volvidas por bolseiro abrangido pelo Estatuto, na falta de acordo em contrario, a regra geral
prevista no artigo 58.2 do CPI.

No entanto, nada impede que, por via contratual, as partes possam convencionar a aplica-
¢do de um regime de titularidade distinto. Este regime pode vir a ser convencionado por uma
das seguintes vias: através da previsdo no contrato de bolsa das normas a aplicar a titularida-
de, gestado e valorizagdo dos resultados de investigacao; através da assinatura de um Acordo
de Adesdo ao Regulamento de PI da IES; ou, ainda, mediante a assinatura de um Acordo
de Regulacdo de Contributo Inventivo (vide infra 2.3 e 2.4, respectivamente). Qualquer uma
desta vias é idonea para regular a titularidade do direito a patente, sendo que, é sempre ne-
cessario estar atento a eventuais disposicdes que possam existir a respeito desta matéria nos
Regulamentos das distintas bolsas. Tal € o caso, por exemplo, do Regulamento de Bolsas de
Doutoramento em Empresas (BDE), homologado pela Fundagcdo para a Ciéncia e Tecnolo-
gia (FCT) em 11 de Novembro de 2004, onde se estabelece a obrigatoriedade de incluir nos
documentos de suporte a candidatura um Acordo assinado pela universidade, a empresa e o
bolseiro que indique: a titularidade dos direitos da propriedade intelectual e da propriedade
industrial resultantes da investigacdo e os outros deveres das partes. (vide infra 2.6).

Ja no caso particular dos contratos de prestacdo de servigcos, existem duas situacdes que
podem levar a aplicacdo de um regime de titularidade diverso daquele que decorre do arti-
go 58.2do CPI. A primeira tem a ver com o facto de nada impedir que as partes possam, tal
Ccomo no caso antes analisado, no exercicio do principio da liberdade contratual, determinar
contratualmente que tal direito pertenca a entidade contratante ou até a uma entidade
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terceira. J& a segunda tem a ver com aquelas situacdes em que o contrato de prestacdo
de servigos tem por objecto o “desenvolvimento de uma inveng¢do por encomenda”. Nesta
situacdo, segundo o disposto no n.2 7 do artigo 59.2 do CPI, aplicam-se, com as necessarias
adaptacodes, as regras especiais sobre a titularidade da patente previstas neste artigo. Faz
pois todo o sentido que, naquelas situacdes em que uma pessoa (singular ou colectiva) &
contratada para desenvolver uma determinada invencao, a titularidade do direito a patente
possa pertencer a entidade contratante. Mas ressalve-se que mesmo nestas circunstancias a
atribuicdo da titularidade do direito a patente a entidade contratante n&o € imperativa, nem
sequer “automatica”’. Segundo o legislador, a determinacdo da titularidade das invencdes
desenvolvidas por encomenda estd sujeita a aplicagdo das normas previstas nos n.2s 1, 2, 4
e 5, pelo que sempre terd que ser determinada em fungcdo do que ai se dispde.

2.1.2. A titularidade da “Patente Universitaria”

O legislador portugués ndo consagrou nenhum regime juridico especial e auténomo relati-
Vo a titularidade das denominadas invengdes universitarias em sentido amplo, inven¢des con-
cebidas e realizadas pelos docentes, investigadores e demais funciondrios ou agentes de uma
IES, em conexdo com as actividades de docéncia, investigacdo e discéncia desenvolvidas.

Neste sentido, a resposta a questdo de determinar a quem pertencem as invengdes de-
senvolvidas no contexto universitario terd que procurar-se nas disposicdes do CPIl, nomea-
damente, nos artigos 58.2 e 59.2 j4 analisados, com excep¢do para as invencdes que sejam
desenvolvidas pelo pessoal abrangido pelo Estatuto da Carreira de Investigacdo Cientifica
cujo diploma legal, tal como serd explorado infra no subcapitulo 2.1.3, Ines consagra um re-
gime especial de titularidade sobre estes direitos (um caso Unico no ordenamento juridico
portugués). Mas, por agora, procura-se uma resposta a questdo de determinar a quem per-
tencem as invenc¢des desenvolvidas por docentes, investigadores e discentes universitarios
no ambito das suas funcdes de investigacdo na IES.

Ora, tal como referido supra, € nos artigos 58.2 e 59.2 que se deve procurar a resposta para
esta pertinente questdo. E a primeira conclusdo a que necessariamente se chega € que os re-
gimes de titularidade de uma invencdo desenvolvida numa IES no ambito das actividades de
docéncia, investigacdo e discéncia poderdo ser distintos em funcdo de quem é ou quem sdo
0s respectivos inventores. Pois serd relevante a distincdo entre a titularidade das invengdes
que sdo desenvolvidas ou em que participam os alunos (de qualquer grau) ou outros inven-
tores sem qualquer vinculo laboral com a IES (como, por exemplo, os bolseiros) e aquelas
cujos inventores sdo os docentes, investigadores ou outro pessoal contratado. Conforme ja
visto anteriormente, se por aplicacdo dos artigos 58.2 e 59.2 do CPI as primeiras pertencem
aos respectivos inventores (na integra ou na respectiva quota-parte, dependendo do facto de
serem os Unicos inventores ou de existirem mais inventores) as segundas podem pertencer a
IES (na integra ou na respectiva quota-parte). Assim, em termos praticos, pode ocorrer uma
situacdo (tal como amiude sucede) em que os titulares do direito a patente podem ser o
aluno/inventor e a IES. Este assunto da co-titularidade serd novamente abordado no subca-
pitulo 2.2 seguinte, a propdsito de saber como estdo as IES a tentar debelar, por via dos seus
Regulamentos de Propriedade Intelectual, esta sensivel e na maior parte das ocasides proble-
matica questdo da co-titularidade de patentes. Por ora, o foco incide em perceber como se
determina e justifica afinal a titularidade das patentes universitarias.

Assim, no caso dos alunos ou de outros inventores sem qualquer vinculo laboral com as
IES, é facil de perceber que o seu direito a patente advém da aplicagcdo da regra geral sobre
o direito a patente previsto no artigo 58.2 do CPI que determina, como vimos supra, que o
direito a patente pertence ao inventor ou aos seus sucessores. Nao ha pois, em relacdo a
estes, qualquer excepcgdo que faca “desviar” a aplicacdo da regra geral.
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Ja em relacdo aos docentes, investigadores e outro pessoal contratado pelas IES por inter-
médio de um contrato de trabalho, é no artigo 59.2 do CPI que se encontra a solu¢cdo para a
determinacédo da titularidade do direito a patente sobre as invencdes por estes desenvolvidas.
E a solucdo, no fundo, estard na resposta a dar as seguintes duas importantes questdes:

- Estard a actividade inventiva prevista, de forma explicita ou implicita, no contrato de
trabalho dos professores, investigadores ou do outro pessoal contratado pela IES?

- (Caso a resposta a primeira questdo seja positiva) O desenvolvimento dessa actividade
inventiva é especialmente remunerado?

Ora, na resposta a estas duas questdes é necessario efectuar uma distingcdo entre os pro-
fessores, os investigadores e o demais pessoal contratado, tendo em conta que a actividade
profissional dos primeiros é regida actualmente pelo Estatuto da Carreira Docente Univer-
sitaria, aprovado pelo Decreto-Lei 205/2009 de 31 de Agosto, que influencia e determina
certas caracteristicas dos seus contratos de trabalho.

Em primeiro lugar, analisem-se as invencdes desenvolvidas pelos docentes universita-
rios. Neste caso, efectivamente, a actividade inventiva ndo estd expressamente prevista nos
respectivos contratos de trabalho. No entanto, a meng¢do expressa da actividade inventiva
no contrato de trabalho n&o se afigura necessaria, uma vez que faz parte do conteudo fun-
cional da carreira docente universitaria, previsto no respectivo Estatuto, o desenvolvimento
de actividades de investigacdo, cujos resultados se poderdo traduzir, naturalmente, em in-
vencdes. Neste sentido, a actividade inventiva deve ser entendida como parte integrante do
conteudo funcional das actividades a desenvolver pelo docente universitario e, como tal,
pese embora a actividade inventiva ndo constar expressamente do contrato de trabalho en-
tre o docente e a IES, deve considerar-se inerente ao desenvolvimento das suas actividades
de investigacdo no seio desta. Assim, sendo positiva a resposta a primeira questao, o direito
a patente desenvolvida pelos docentes universitarios pertence a IES. Pelo menos, assim sera
no caso dos contratos de trabalho em regime de exclusividade. Pode, no entanto, suceder
gue o contrato de trabalho entre o docente e a IES preveja um regime de dedicacdo ndo
exclusiva. Neste caso, € necessario verificar em que condi¢des foi desenvolvida a invengao,
a fim de determinar a guem pertence o direito a patente. Foi desenvolvida durante o horario
de trabalho do docente na IES? Utilizaram-se os recursos humanos, materiais e financeiros
da IES? Estes poderdo ser alguns dos indicadores utilizados para aferir se a invengéo foi ou
ndo desenvolvida no dmbito das funcdes de docéncia e investigacdo desenvolvidas ao abri-
go do contrato de trabalho com a IES. Nestes casos, um precioso auxilio pode ser prestado
pelos livros ou cadernos de laboratoério, também conhecidos na terminologia anglo-saxo-
nica por lab books. A existéncia destes registos laboratoriais, cuja utilizacdo se recomenda
vivamente, permitird assim uma memoaria das actividades de investigacdo realizadas pelo
docente ou investigador e dos resultados alcancados podendo, como antes referido, ser
um elemento fundamental para determinar a titularidade da patente de inven¢do. Tudo no
sentido de prever mecanismos para avaliar, de forma segura, se a dita invencgéao foi realizada
no seio da IES e/ou com o emprego dos seus recursos, através do contributo intelectual de
guadros a si afectos no desempenho das suas fungdes correntes (caso em que serdo aplica-
veis as regras sobre a titularidade das ditas patentes universitarias, sempre que se observe o
emprego dos ditos recursos da IES com o trabalho concreto dos seus quadros como tendo
sido decisivo para o surgimento do invento).

Isto porque ndo raras vezes observa-se a situacdo de um docente de uma IES que de-
senvolve actividades empresariais externas a esta, no seio das quais pode ter originado um
invento, que desta forma ficara fora do dmbito de aplicagdo das regras que por ora se ocupa
este Manual, relativas as patentes universitarias.

Cabe entdo referir que as IES e os seus quadros especialmente envolvidos em activi-
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dades empresariais independentes da sua prestacdo laboral junto da IES devem prever
mecanismos de prova (como os /ab books supra mencionados) quanto a estes trabalhos
intelectuais e a sua origem concreta, no sentido de evitar litigios fundados na titularidade
de invengdes, em especial aguelas desenvolvidas por um docente de uma IES no contexto
de uma sua actividade empresarial independente, sem o emprego de quaisquer recursos
fisicos, humanos ou econémicos da IES.

Retomando a andlise do regime estabelecido no n.2 2 do artigo 59.2 cumpre encontrar a
resposta para a segunda guestdo atrds colocada: serd a actividade inventiva dos docentes
universitarios especialmente remunerada?

A resposta a esta questdo terd que ser forcosamente negativa. Com efeito, a remune-
racdo auferida por um docente universitario que se dedica a actividades de investigacao
cientifica e tecnoldégica e que por for¢ca dessas actividades desenvolve uma invencao, é
exactamente a mesma que aufere um docente que ndo desenvolve qualquer tipo de activi-
dade inventiva. Neste sentido, por for¢a do supra referido n.2 2 do artigo 59.2 CPI, o docente
universitario/inventor terd direito a receber uma remuneracdo de harmonia com a impor-
tancia da inveng¢do, sendo o pagamento dessa remuneracdo uma condi¢cdo essencial para
que a |IES assuma a titularidade do direito a patente.

Em resumo, uma inveng¢do desenvolvida por um docente universitario no dmbito da sua
funcdo de investigacdo na IES pertence a esta, sob a condi¢gdo de |he ser atribuida uma
remunerag¢do de harmonia com a importancia da inveng¢ao.

J& no caso dos investigadores (ndo abrangidos pelo Estatuto da Carreira de Investigacdo
Cientifica, cujo regime especial serd analisado infra no subcapitulo 2.1.3.) e demais pessoal
contratado, a questdo do direito a patente sobre as invencdes por estes desenvolvidas, es-
tando igualmente dependente da resposta a dar as duas questdes colocadas supra, depen-
de essencialmente das provisdes do referido contrato. Ou seja, ndo hd aqui, como no caso
dos docentes universitarios, nenhum estatuto que regule a natureza das prestagcdes que
Ihes sdo devidas no d&mbito dos contratos firmados com as IES, pelo que, a resposta a ques-
tdo da titularidade do direito a patente sobre as invencdes que estes venham a desenvolver
terd necessariamente que ser encontrada no contrato que regula a sua relacdo laboral ou de
prestacdo de servicos com a |IES.

2.1.3. O caso especial do Estatuto da Carreira de Investiga¢cao Cientifica (ECIC)

O Decreto-Lei n.2124/99 de 20 de Abril aprovou o Estatuto da Carreira de Investigacdo
Cientifica (ECIC). O legislador portugués, atento a necessidade de promover uma investiga-
¢do cientifica de qualidade e rigor, consagrou neste diploma um conjunto de regras especi-
ficas que determinam a elaboracdo de uma disciplina prdpria cuja aplicagdo incide sobre os
laboratdrios do Estado e, ainda, sobre todas as instituicdes publicas nas quais se realizem
actividades de investigacao cientifica, incluindo, naturalmente, as |ES.

O legislador consagrou a Secg¢édo IV do ECIC, mais precisamente o seu artigo 59.%, ao
estabelecimento das regras relativas a titularidade e exploracédo dos direitos de proprieda-
de industrial que venham a incidir sobre os resultados de investigacdo desenvolvidos pelo
pessoal investigador.

Assim, estabelece o n.2 1 do artigo 59.2 do ECIC que “As invengdes, os desenhos e os mo-
delos, feitos ou criados pelo pessoal investigador no desempenho da sua actividade publica,
sdo propriedade daqueles e da instituicdo na qual prestam fungdes, sendo o pedido de registo
dos direitos de propriedade industrial feito a favor do inventor individual ou da equipa inven-
tora e da instituicdo.”. Ora, da leitura deste n.2 1 do artigo 59.2 pode desde ja concluir-se que
o legislador criou, para os direitos de propriedade industrial resultantes das actividades de-
senvolvidas pelo pessoal investigador abrangido por este Estatuto, um regime legal especial.
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Neste sentido, os resultados de investigagcdo que originem direitos de propriedade indus-
trial, obtidos pelo pessoal investigador abrangido pelo ECIC, no &mbito dos seus contratos
de trabalho com os laboratérios do Estado, ou com outras instituicdes publicas que se de-
diguem as actividades de investigacdo cientifica e tecnoldgica, incluindo o caso particular
das IES, serdo regulados pelas disposi¢cdes do citado artigo 592

Assim, estatui o n.2 1 do artigo 59.2 do ECIC gque a titularidade das inven¢cdes desenvolvi-
das pelo pessoal investigador no ambito da sua actividade publica pertencerdo, em regime
de compropriedade e em partes iguais, ao inventor ou equipa inventora responsavel pelo
desenvolvimento da invengédo e a instituicdo publica acolhedora.

Serd importante realcar que, ndo obstante o legislador utilizar aqui a expressdo “inven-
¢cOes”, deve entender-se que o objecto deste artigo sdo as invencgdes susceptiveis de ser
protegidas pela atribuicdo de um direito de propriedade industrial reconhecido no CPI por-
tugués; ou seja, as invencdes susceptiveis de serem protegidas por via da concessdo de
uma patente de invencdo ou modelo de utilidade. Nado faz qualguer sentido interpretar-se
o conceito de invencgédo utilizado neste artigo num sentido lato, ou seja, englobando todo o
tipo de invencgdes, sejam elas susceptiveis de ser protegidas por um direito de propriedade
industrial ou n&o, uma vez que, a propria epigrafe do artigo se refere, especificamente, aos
direitos de propriedade industrial.

Conclua-se, portanto, que, de acordo com o n.21 do artigo 59.9, as inven¢des susceptiveis
de serem protegidas pela atribuicdo de um direito de propriedade industrial feitas pelo pes-
soal investigador no desempenho da sua actividade publica pertencem ao(s) inventor(es)
e a instituicdo publica.

Do n.21 do artigo 59.2 do ECIC decorre, ainda, a obrigacdo de requerer o pedido de regis-
to do direito de propriedade industrial em nome do(s) inventor(es) e da instituicdo publica.

Analisada que estd a questdo da titularidade da invencdo desenvolvida pelo pessoal
investigador, observe-se o que estabelece o artigo 59.2 do ECIC relativamente a exploragcdo
econdmica e a reparticdo dos beneficios decorrentes de tal exploracdo.

Ora, a este respeito, ndo deixa de ser curiosa a posicdo assumida pelo legislador no n.2
2 deste artigo. Assim, estabelece o referido preceito legal que “A concessdo de licencas de
exploracdo ou a venda dos direitos de propriedade industrial referidos no numero anterior
ndo dependem do acordo prévio do inventor individual ou da equipa inventora, consoante
0s casos.”. Através desta norma legal o legislador que, no n.2 1 do mesmo artigo, atribuiu
a titularidade do direito de propriedade industrial em regime de compropriedade ao(s)
inventor(es) e a instituicdo, impde uma forte restricdo ao direito de propriedade atribuido
ao(s) inventor(es), ao permitir que a concessdo de outros direitos que incidem directamente
sobre o seu direito de propriedade, ou mesmo que a alienagcdo do seu direito de proprie-
dade, possa operar-se sem o seu consentimento. A opc¢do por esta solucdo legal tentard
justificar-se pela escassa preparacdo dos investigadores para negociarem e rentabilizarem
os direitos de propriedade industrial, cuja propriedade partilham com a instituicdo publica
a qual estdo vinculados laboralmente e na qual desenvolveram os resultados agora prote-
gidos por um direito de propriedade industrial, atribuindo-se, assim, tais competéncias a
instituicdo publica.

Ja no que diz respeito a distribuicdo dos lucros e royalties resultantes da exploracdo da
invencdo patenteada e dos demais direitos de propriedade industrial protegidos e, ainda,
dos lucros resultantes da exploracdo ou venda da patente e dos demais direitos de pro-
priedade industrial, a solucdo encontrada pelo legislador foi, sem sombra de duvida, mais
coerente com a regra da titularidade conjunta dos direitos de propriedade industrial fixada
no n.2 1 do artigo 59 do ECIC ao determinar, no n.2 3.2 do mesmo artigo, que tais lucros se
distribuirdo em partes iguais pelo inventor ou equipa inventora e instituicdo.
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O n.2 4.2 por sua vez, estabelece que os direitos atribuidos ao inventor ndo podem ser
objecto de renuncia antecipada, uma norma com o mesmo conteldo e sentido do n.2 9 do
artigo 59.2 do CPI ja aludido supra. Igualmente importante, € a norma constante don.2 5 do
mesmo artigo a qual, com o intuito de garantir o cumprimento das obrigacdes neste arti-
go fixadas para cada uma das partes, determina que o incumprimento de tais obrigacdes
implica a perda dos direitos que Ihes sdo atribuidos no mesmo artigo. Finalmente, havera
ainda a acrescentar que, segundo o n.2 62, os direitos de propriedade industrial gerados no
decurso de projectos de investigacdo contratada com entidades terceiras poderdo ndo se
reger pelas disposicdes constantes deste artigo sempre que os respectivos contratos esti-
pulem de modo diverso.

Para concluir a andlise deste regime especial dos direitos de propriedade industrial de-
senvolvidos pelo pessoal investigador no dmbito da sua actividade publica, resta recordar
que, aplicando-se o ECIC ao pessoal investigador das IES que beneficie, de acordo com as
regras estabelecidas pelo préprio ECIC, de tal estatuto profissional, as invengcdes por aque-
les desenvolvidas no &mbito das suas actividades de investigacdo na IES aplicar-se-&o as
regras previstas no referido artigo 59.2 do ECIC.

Assim sendo, encontram-se dois regimes distintos que regulam a atribuicdo do direito
a patente de invencdo desenvolvida numa IES e a reparticdo dos beneficios econdmicos
decorrentes da exploracdo econdmica de tais direitos. Neste sentido, no que diz respeito a
titularidade das patentes de invencdo desenvolvidas por um docente universitario abrangi-
do pelo ECDU, hdo-de reger as regras estabelecidas no ja analisado artigo 59.2 do CPI. J4 no
gue toca a titularidade das patentes de invencdo desenvolvidas pelo pessoal investigador
universitario abrangido pelo ECIC, hdo-de aplicar-se as disposi¢cdes constantes do artigo
59.2 do referido Estatuto.

Esta situacdo poderd mesmo levar a que para determinar a titularidade de uma patente
de invenc¢do desenvolvida por um professor universitario e por um investigador abrangido
pelo ECIC, tenha de procurar-se a solugdo nos distintos diplomas legais atrds mencionados
e aplicar regras distintas, que determinardo solugdes diferentes no que diz respeito aos
direitos reconhecidos a professores e a investigadores. Esta situacdo tornar-se-3 ainda mais
peculiar se a um docente universitario e a um investigador abrangido pelo ECIC se juntar no
conjunto dos inventores um aluno. Ai ndo serdo um, nem dois, mas trés os regimes a aplicar
a titularidade do direito a patente. Pelo exposto se conclui que, pese embora de aparente
resposta facil, a questdo da titularidade do direito a patente pode revelar-se de dificil e
complexa resposta, sob o ponto de vista juridico.

2.2. OS REGULAMENTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Conforme constatado no capitulo anterior, o CPI estabelece nos seus artigos 58.2 e 59.2
0s regimes geral e excepcional relativos ao direito a patente. Assim sendo, pode gquestionar-
-se qual a relevancia da existéncia de Regulamentos de Propriedade Intelectual destinados
a fixar as regras relativas a titularidade de patentes resultantes de actividades de investi-
gacado desenvolvidas ao abrigo de relagdes laborais entre um trabalhador e uma determi-
nada entidade colectiva ou, inclusive, inven¢des desenvolvidas por pessoas que mesmo
ndo abrangidas por um determinado vinculo laboral, utilizaram no desenvolvimento dessas
actividades de investigacdo que resultaram numa determinada inven¢do recursos e meios
que pertencem a uma pessoa colectiva.

N&o estard a titularidade do direito a patente sobre estas invencdes regulada, de forma
clara e cabal, no CPI?

A questdo, embora ndo seja despiciente, é de facil resposta. De facto, tal como oportu-
namente referido aquando da analise dos artigos 58.2 e, sobretudo, do artigo 59.2 do CPI, o
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legislador, ndo obstante consagrar os regimes geral e excepcional aplicaveis a titularidade
do direito a patente, utilizou alguns conceitos indeterminados que, ndo favorecendo a se-
gurancga e certeza juridicas, podem originar duvidas e incertezas quanto ao regime legal a
aplicar para determinar a titularidade do direito a patente.

Ora, foram precisamente essas duvidas e incertezas, aliadas a necessidade de operacio-
nalizar alguns dos procedimentos e normas de cujo cumprimento o proéprio legislador faz
depender a aplicacdo do regime geral ou excepcional de titularidade do direito a patente,
gue levaram algumas das principais |IES portuguesas, ha cerca de uma década atras, a ini-
ciar um processo interno de codificacdo e regulacdo das matérias relativas a titularidade
quer dos Direitos de Propriedade Industrial, quer do Direito de Autor (em certos casos),
resultantes das obras, criagdes intelectuais e artisticas e invencdes desenvolvidas pelo seu
pessoal docente, discente e investigador. Isto porque as IES confrontaram-se desde logo
com o facto de os seus docentes, investigadores e alunos requererem, em nome proprio, a
titularidade de patentes de invencdo relativas a resultados de actividades de investigacdo
desenvolvidas no &mbito das suas funcdes de docéncia e investigacdo junto das IES e/ou
mediante a utilizacdo dos seus meios e recursos,

Os primeiros Regulamentos de Pl surgem assim no inicio deste milénio nas principais IES
publicas sob a forma de despachos normativos internos, umas vezes emanados do préprio
Reitor (como sucedeu com o primeiro Regulamento de Propriedade Intelectual da Univer-
sidade do Minho, aprovado pelo Despacho Reitoral n? 32/2001, de 5 de Julho de 2001) e
outras do Senado Universitario.

A estas motivacdes, de ordem mais pratica, juntaram-se de igual modo aquelas que
resultaram do “despertar” das IES para uma nova realidade relacionada com o redimen-
sionamento da sua func¢do social. Ou seja, deixaram de ser apenas agentes de educagéo e
ensino e passaram a acrescentar ao nucleo essencial da sua miss&o e as suas atribuicdes o
desenvolvimento de actividades de investigacdo cientifica destinadas a resolver os proble-
mas cientifico-tecnoldgicos sentidos pela sociedade envolvente. Tal redimensionamento da
funcado social das IES, exemplarmente retratado no modelo da “tripla hélice” de Etzkowitz
e Leydesdorff e a sua influéncia no processo de regulamentacado interna das questdes re-
lacionadas com a titularidade e exploracdo dos direitos de Pl é bem visivel no predmbulo
do referido Regulamento da Universidade do Minho, onde se |1& que “na base da criagdo
deste regulamento e da implementacdo de uma politica estruturada de apoio a protecgcdo
e valorizagcdo da propriedade intelectual gerada na Universidade, tera estado o reconheci-
mento, por parte desta, que uma das suas obrigacdes no desenvolvimento de actividades de
investigacdo € a criagdo de conhecimento que contribua para o desenvolvimento e beneficio
da sociedade e, ainda, o reconhecimento que é necessadrio encorajar e sensibilizar o corpo
docente e discente para o desenvolvimento de projectos inovadores e para a promogdo de
formas sustentadas de valorizar a propriedade intelectual. Neste sentido, apontam-se como
principais objectivos do regulamento a promog¢do de um ambiente susceptivel de fomentar
a inovacdo e a criacdo de novos conhecimentos pelos Docentes, Investigadores e Alunos, a
promocg¢do de formas sustentadas de valorizacdo do conhecimento gerado na Universidade,
nomeadamente, através da propriedade intelectual; e o fomento e transferéncia de resulta-
dos de I&D para as empresas e a sociedade em geral, garantindo uma adequada reparticdo
e aplicagdo dos proveitos decorrentes desse processo.”

Os Regulamentos de PI das IES portuguesas surgem, assim, como instrumentos norma-
tivos e regulatérios complementares e subsididrios face as normas estabelecidas no CPI,
devendo no entanto, como é dbvio, respeitar e encontrar-se sempre em conformidade com
o disposto naquele diploma legal. Cumpre também assinalar que estes Regulamentos vin-
culam directamente todas as pessoas gue se encontram numa relacdo de subordinacdo
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juridica face a instituicdo. Como tal, apesar de muitas vezes estes Regulamentos preverem
normas que visam também enqguadrar e regular as relagdes estabelecidas com quaisquer
terceiros que se relacionam com a |ES, naturalmente, as disposicdes dos Regulamentos de
Pl sé se aplicam a estes terceiros se e quando estes se vincularem contratual e voluntaria-
mente a tais disposicdes. Um exemplo claro destes terceiros, ndo subordinados, sdo justa-
mente os alunos, dos quais se ocupara especificamente o subcapitulo 2.3. infra.

Em suma, os Regulamentos de Pl podem e devem regular e clarificar os aspectos relacio-
nados com a titularidade do direito a patente; a atribuicdo e/ou reparticdo dos beneficios
decorrentes da exploracdo econdmica de tais direitos; ainda, as formalidades que devem
orientar as relagdes entre inventor e titular dos direitos, sempre em escrupuloso respei-
to e obediéncia as disposi¢des que constam do CPI. Para que se possa perceber melhor
esta necessidade de respeito, conformidade e obediéncia dos Regulamentos de Pl ao CPI
apresenta-se o seguinte exemplo real: algumas das primeiras versdes dos Regulamentos de
Pl continham uma norma que estabelecia que pertenciam a IES as invenc¢des desenvolvidas
mediante a utilizacdo dos seus meios e recursos, independentemente de quem fosse o in-
ventor, ou seja, de este estar ou ndo vinculado a esta por um contrato de trabalho em que
a actividade inventiva estivesse prevista. Ora, tem sido entendimento dominante que uma
disposicdo regulamentar desta natureza ndo tem qualquer validade juridica pois, como foi
visto no subcapitulo anterior, a Unica excep¢do que o CPI admite ao desvio da regra geral
que atribui o direito a patente ao inventor (ou seu sucessor) € aguela que se prevé no arti-
go 59.2 e que tem a ver com a existéncia de um contrato de trabalho em que a actividade
inventiva do trabalhador esteja prevista. Assim, a mera utilizacdo dos meios e recursos de
uma determinada pessoa (singular ou colectiva) por parte do inventor no desenvolvimento
da invencdo ndo confere ao primeiro qualquer direito sobre a respectiva patente.

Assim, a estrutura tipica de um Regulamento de Pl de uma IES portuguesa pode co-
mecar com uma descricdo geral dos objectivos e principios gerais que estdo na base da
aprovacdo do Regulamento. E o que sucede, por exemplo, com o Regulamento de Pl da
Universidade de Coimbra, do qual se cita o seguinte excerto:

ARTIGO 1° (OBJECTIVOS DO REGULAMENTO)

S&o objectivos do presente Regulamento:

1D Enquadrar, no contexto da Universidade de Coimbra, a realidade complexa da propriedade
intelectual: direitos de propriedade industrial, direito de autor e direitos conexos, os
programas de computador e a informagéo técnica ndo patenteada;

2) Definir as competéncias e a titularidade dos direitos que cabem a Universidade de
Coimbra;

3) Regular os direitos que assistem aos colaboradores da Universidade de Coimbra:
Docentes, Investigadores, Discentes, Bolseiros e Funcionarios;

4) Estabelecer os procedimentos necessarios a efectiva regulacdo da matéria em causa;

5) Vincular todos os agentes ligados a Universidade de Coimbra, na celebracdo de contratos
de Investigacdo e Desenvolvimento, & obrigatoriedade de previsdo da titularidade dos
direitos de propriedade intelectual envolvidos;

6) Articular, neste particular, as relacées da Universidade de Coimbra com todas as entidades
do sistema cientifico e de investigac§o.
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ARTIGO 22 (PRINCIPIOS GERAIS)

Os principios gerais do presente Regulamento sdo os seguintes:

1) Cooperacdo: A gestdo adequada da inovacdo promovida pela Universidade de Coimbra
SO sera alcancada mediante um elevado espirito de cooperacdo e consenso entre todos
0s agentes envolvidos.

2) Titularidade dos Direitos de Propriedade Industrial por parte da Universidade de Coimbra:
De acordo com a tendéncia verificada em Universidades Europeias e Nacionais, tendo
em conta os recursos afectados pela Universidade de Coimbra ao processo de inovacdo
em geral.

3) Titularidade dos Direitos de Autor por parte do criador: De acordo com a natureza
especifica e as singularidades do regime do Direito de Autor e Direitos Conexos.

4) Previsdo do software: A sua importdncia estratégica crescente impdée uma previsdo
especial no dmbito do presente Regulamento.

5) Salvaguarda incondicional do direito moral do inventor: A dimensdo pessoal envolvida na
criacdo, enquanto espaco de liberdade, € inaliendvel, sob qualquer pretexto.

6) Privilégio do papel do investigador: Na partilha dos proveitos decorrentes da valorizag§o
e exploracdo dos resultados de investigacdo, € expresso o reconhecimento do esforco
intelectual como factor essencial ao processo criativo.

7) Privilégio para o grupo de investigacdo que cria: A previsdo de uma rubrica especifica na
divisdo dos proveitos gerados, revertendo a favor da unidade promotora de investigacdo
dentro da Universidade de Coimbra, pretende premiar aquelas que mais se destacam.

8) Centralizacdo dos procedimentos - bilateralidade: A complexidade inerente as matérias
reguladas torna indispensavel um acompanhamento permanente, funcional e profissional,
onde a Universidade de Coimbra surja em cooperacdo directa com os inventores ou
criadores, em cada caso concreto.

9) Unidade de decisdo: O relacionamento da Universidade de Coimbra com outras entidades
e a negociacdo tendente a exploracdo e valorizacdo dos resultados de investigacdo
e demais criacbes deve ser conduzido de forma centralizada para garantir a maxima
efectividade e o sucesso e transparéncia dos esforcos desenvolvidos.

10) Transparéncia das decisées da Universidade de Coimbra: Tendo em conta o espirito
de cooperacdo que preside a relacdo entre a Universidade de Coimbra e todos os
que nela trabalham em investigacdo, as suas decisées no dominio da titularidade e da
exploracdo dos resultados de investigacdo devem ser necessariamente fundamentadas e
tempestivamente comunicadas ao investigador ou criador.

Os Regulamentos estdo, regra geral, estruturados em duas grandes Partes ou Titulos:
uma dedicada a titularidade dos Direitos de Propriedade Industrial e outra dedicada ao
Direito de Autor e Direitos Conexos, tendo em conta que as regras fixadas pelo CPI e pelo
Cddigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos sdo distintas. Tal como referido no inicio
do presente Capitulo |, serdo apenas analisadas as regras relativas a titularidade dos Direitos
de Propriedade Industrial.

Para melhor entender a estrutura tipica de um Regulamento de PI, executa-se seguida-
mente um rapido exercicio de dissecagcdo das principais cldusulas constantes de um Regu-
lamento. O caso de estudo é, neste particular, o do Regulamento de Pl da Universidade do
Porto (UP).

Este Regulamento estd dividido em dois titulos: o primeiro dedicado aos Direitos de Pro-
priedade Industrial e o segundo aos Direitos de Autor e Direitos Conexos.

Assim, no Titulo I, apds uma primeira parte dedicada a definicdo do objecto e &mbito de
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aplicacdo, surge a Parte Il dedicada a titularidade dos Direitos de PI. E pois no n.2 1do artigo
2.2 do Regulamento de Pl da UP (RPIUP) que se encontra a regra geral que atribui a UP a
titularidade dos direitos de propriedade industrial “que incidam ou venham a incidir sobre
as invengdes ou outras criagcbes concebidas e realizadas pelos seus docentes, investigado-
res e demais funciondrios ou agentes que exercam fungées na Universidade”. O n.2 2 deste
artigo estabelece ainda que o mesmo principio geral “se aplica as invencdes ou criagées
concebidas e realizadas pelo demais pessoal contratado sempre que as mesmas resultem
de actividades realizadas em virtude do vinculo contratual estabelecido.”. Ora, 0 que aqui se
constata €, no fundo, a fixacdo de um regime geral de titularidade que se baseia e parece
estar conforme com as disposi¢cdes do CPI. Ainda assim, poder-se-a questionar a utilizagcédo
do termo “agentes” neste artigo e a sua consequente subordinacdo a esta regra geral, pois
presume-se que a intencado seja fazer aplicar a regra geral de titularidade a pessoas que ndo
vinculadas a UP por um contrato de trabalho. No entanto, esta quest&o foi devidamente sal-
vaguardada no artigo 3.2 do RPIUP, onde se estabelece que: “Sem prejuizo das disposicées
legais que imp&em ou venham a impor regime diverso, a Universidade do Porto serd titular
dos Direitos de Propriedade Industrial relativos as invencées ou outras criagbes concebidas
e realizadas no todo ou em parte com a utilizacdo dos seus meios e recursos por pPessoas
com ou sem vinculo contratual a Universidade, incluindo discentes de qualquer ciclo inde-
pendentemente da entidade que financia.”, acrescentando o n.2 2 do mesmo artigo que “A
participacdo de toda e qualquer pessoa, ndo vinculada a Universidade do Porto por contrato
que preveja a realizacdo de actividades inventivas ou de investigacdo, em projectos ou ou-
tras actividades que impliquem a utilizacdo de meios e/ou recursos da Universidade obriga
a assinatura prévia de uma declaracdo, conforme modelo 1 anexo ao presente regulamento e
que dele faz parte integrante, nos termos da qual o inventor ou criador reconheca a sujeicdo
da sua participacdo a aplicacdo do presente regulamento.”. Assim, a UP acaba por solucio-
nar a sensivel e problematica questdo abordada no subcapitulo anterior relativamente a
possibilidade de existirem regras distintas no que toca a titularidade do direito a patentes
desenvolvidas por pessoas vinculadas por contratos de trabalho e por terceiros sem esse
vinculo laboral, nomeadamente os discentes, através da obrigacdo imposta a estes ultimos
que, previamente a sua participacdo em projectos de investigacdo que possam dar origem
a invengdes e como condicdo ao acesso e uso dos seus meios e recursos, assinem uma de-
claracdo de cedéncia de tais direitos a UP. Sendo este um acto voluntario de transmissao do
direito a titularidade de uma futura patente de invencédo, é possivel garantir a titularidade
plena do direito a patente evitando-se, dessa forma, que uma soé invencdo venha a ter va-
rios titulares. Esta &, alids, a Unica via possivel para que a UP assuma a titularidade sobre as
invencdes que sdo desenvolvidas por terceiros ndo vinculados a um contrato de trabalho.
Como referido supra, ndo basta que o Regulamento de Pl se limite a referir que em caso
de utilizacdo significativa dos seus meios e recursos a titularidade da patente Ihe pertence,
pois tal contraria as normas do CPI.

Explicado o funcionamento do regime geral de titularidade dos direitos de propriedade
industrial no Regulamento de Pl da UP, constata-se que este estabelece a possibilidade de
se optar pela aplicagdo de um regime especial de titularidade dos direitos, previsto no arti-
go 5.2, nagueles casos em que “a actividade que deu origem a invengdo ou criacdo decorrer
no dmbito de um contrato ou protocolo celebrado entre a Universidade do Porto e uma
terceira entidade”. Este regime especial, igualmente previsto na generalidade dos Regula-
mentos de Pl das IES portuguesas, faz todo o sentido na medida em que visa dar liberdade
a |IES para negociar com terceiros a possibilidade de se estabelecerem acordos em que a
titularidade do direito a patente sobre um determinado resultado de investigacdo possa vir
a pertencer a esse terceiro ou até a IES e a esse terceiro em regime de contitularidade. Basta
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imaginar uma situagcdo em gque uma qualquer faculdade ou grupo de investigacdo da IES é
contratada por uma determinada entidade para desenvolver um produto ou, numa acepg¢ao
mais ampla, uma nova solu¢do tecnoldgica, sendo devidamente remunerada ou compensa-
da por essa actividade. Neste caso, tipico de um acordo de desenvolvimento tecnoldégico
(tradicionalmente denominado Contract Research, tal como definido e caracterizado infra
no subcapitulo 17.1.4. parte integrante do Capitulo I, dedicado as relacdes Ciéncia/Empre-
sa), fard sentido que a titularidade do direito a patente pertenca a entidade contratante
(tomadora de tecnologia).

Ja o artigo 4.2 do RPIUP refere-se as invencdes desenvolvidas ou em que participem
investigadores abrangidos pelo Estatuto da Carreira de Investigacdo Cientifica (ECIC), cujo
regime foi ja explorado supra no subcapitulo anterior. A validade deste artigo, que no seu
n.2 1 manda aplicar a titularidade das invencdes desenvolvidas por estes investigadores o
regime geral de titularidade previsto nos artigos 2.2 e 3.2 do Regulamento de Pl da UP, é, no
minimo, questiondvel, pois contraria o regime especial que consta do artigo 59.2 do ECIC.
Com efeito, ndo parece bastar a possibilidade, prevista no n.2 2 do artigo 4.2 do RPIUP, con-
ferida a estes investigadores de poderem optar, através de requerimento dirigido ao Reitor
da UP, pelo regime de co-propriedade previsto no ja referido artigo 59.2 do RPIUP. Com
efeito, o Regulamento de Pl de uma IES ndo pode contrariar ou contornar as normas legais
constantes de um Decreto-Lei, tal como aqui parece suceder.

O artigo 6.2 que encerra esta Parte || do RPIUP é uma consagrag¢do do direito moral do
inventor a, independentemente de ser ou ndo o titular do direito a patente, vir a ser men-
cionado como inventor no pedido e titulo da patente de invencdo. Trata-se de um mera
referéncia a um direito que estd desde logo previsto no artigo 60.2 do CPI. E, alids, um tema
gue, atenta a sua particular relevancia, se encontra tratado autonomamente no subcapitulo
171.2.4. do Capitulo Il

A Parte lll do Capitulo | do RPIUP, composta por um unico artigo, tem por objecto definir
a quem compete a decisdo sobre o &mbito de protecgcdo da inveng¢do atribuindo-se, como
é natural, tal direito a UP. Caso esta decida, no entanto, desistir da manuten¢éo do direito,
deverd “oferecer” aos inventores a possibilidade de estes virem a assumir a titularidade
dos direitos, nos termos e condicdes que venham a ser acordados pelas partes. Ora, esta
guestdo relacionada com a determinacdo dos eventuais direitos que caberdo ao inventor
caso a IES abdique ou desista da proteccdo legal da invencao (e, eventualmente, da sua ex-
ploracdo) é extremamente relevante e deve, como tal, ser objecto de uma reflexdo cuidada.

Com efeito, pode suceder que a IES, titular do direito a patente por forca do disposto
nos n%s 1 e 2 do artigo 59.2, decida pura e simplesmente por ndo exercer tal direito, ou, uma
vez tendo-o exercido, se decida pelo “abandono”, pela desisténcia ou renuncia a tal direito.

Neste caso é legitimo perguntar que direitos, se algum(s), assiste(m) ao inventor?

O legislador ndo consagra nenhuma previsao legal que responda de forma cabal e escla-
recedora a esta questdo, o que naturalmente pode originar distintas opinides e pontos de
vista relativamente a resposta a dar a esta problematica. Parece, no entanto, desde logo,
gue caso a |IES decida ndo requerer a protec¢do da invengdo, ou seja, ndo exercer o direito
a patente que lIhe é atribuido pelo legislador, tal direito deve reverter para o inventor. Com
efeito, ndo pode esquecer-se que, tanto o artigo 58.2 como o artigo 59.2 do CPI, versam
sobre o direito a patente. Ora, consagrando o artigo 59.2 um regime de titularidade do di-
reito a patente de caracter excepcional, face a regra geral que atribui tal direito ao inventor
(artigo 58.2 do CPI), cré-se que as regras estabelecidas no artigo 59.2 n.2s 1 e 2 pressupdem
0 exercicio efectivo do direito a patente. Assim, se a IES decidir ndo exercer o direito que Ihe
assiste em virtude do regime fixado pelos n2s 1e 2 do artigo 59.2, tal direito devera reverter,
sem quaisquer énus, encargos ou condi¢cdes, a favor do inventor.



29

Diferente podera ser a resposta caso se esteja perante uma desisténcia da prossecu-
¢do da proteccdo da invengdo ou, ainda, no caso de uma renuncia a direitos de patente ja
constituidos. Neste caso, em que a IES exerceu o direito a titularidade da patente que |Ihe
é consagrado pelos n.2s 1 e 2 do artigo 59.2 do CPI, ndo parecem existir duvidas de que os
direitos de patente que se constituiram em virtude do exercicio de tal direito a titularidade
de patente lhe pertencem e que, em principio, ndo havendo nada na lei que disponha em
sentido contrario, a IES sera livre para utilizar, alienar, fruir de tais direitos como bem |he
aprouver. Dispondo, inclusive, do direito a renunciar a tais direitos.

A (pertinente) questdo que aqui se pode colocar €, no entanto, a seguinte: tal como visto
supra, o legislador faz depender a atribuicdo a entidade patronal da titularidade do direi-
to a patente sobre as inven¢cdes desenvolvidas pelo trabalhador cuja actividade inventiva
esteja prevista (implicita ou explicitamente) no contrato de trabalho e que ndo aufira uma
remuneracdo especial pelo desenvolvimento dessa actividade inventiva, da “atribuicdo de
uma remuneracdo de harmonia com a importancia da invencdo”. A generalidade das IES, tal
como a Universidade do Porto, tenta cumprir este requisito legal através da previsdo, nos
seus Regulamentos de PI, de uma norma gque fixa uma percentagem de reparticdo dos be-
neficios financeiros que se venham a obter através da exploracdo da invencdo entre a IES e
o inventor. Ora, a situacdo que mais frequentemente motiva a desisténcia ou renuncia, pelas
IES, dos seus direitos sobre as patentes prende-se, efectivamente, com o facto de esta ndo
ter logrado obter beneficios financeiros (alguns ou os considerados suficientes) que justi-
figuem a manutencdo dos direitos de patente em questdo. Neste caso, o mais frequente é
gue nunca tenha sido atribuida ao inventor a tal remuneracdo de acordo com a importancia
da invencdo uma vez que, ao fracassarem os esforcos de comercializacdo e valorizacdo
econdmica da invenc¢do, a |IES acabou por concluir que a invencdo ndo é comercialmente
viavel e, como tal, ndo tendo gerado proveitos econdmicos, nada ha a atribuir ao inventor a
titulo de remuneragdo da sua actividade inventiva. Ora, nestas situacdes em que a IES ndo
atribuiu qualquer “remunerag¢do de acordo com a importancia da inven¢do” ao inventor, ain-
da gue porque tenha simplesmente concluido que ndo ha lugar ao pagamento de qualquer
quantia por considerar que a invencdo ndo é relevante sob o ponto de vista econdmico, a
|IES deve possibilitar ao inventor que este tente, pelos seus préoprios meios, a utilizacdo e/ou
exploracdo da sua invencao patenteada.

Com efeito, o eventual fracasso da estratégia de exploracdo comercial ou valorizacdo eco-
némica da inveng¢do por parte da IES, que motivou que aguela ndo tivesse cumprido com o
requisito de que o legislador faz depender a atribuicdo da titularidade da invencao a IES (seja
por inércia, por insucesso das estratégias adoptadas ou porgue, pura e simplesmente, a inven-
¢do é desprovida de valor comercial), justifica que o direito a patente seja cedido ao inventor,
sem quaisquer outras contrapartidas financeiras que ndo o eventual ressarcimento a IES dos
custos incorridos com a protecgcdo, manutencado e defesa legal dos direitos. Parece, assim, 16-
gico que nesta situagcdo em que, em virtude de ndo se ter verificado a atribuicdo de qualquer
remuneracdo ao inventor de harmonia com a importancia da invenc¢do, |he seja conferida a
oportunidade de assumir a titularidade da invencdo e de tentar lograr obter, pelos seus pro-
prios meios, a valorizacdo econdmica da invencado. Neste caso, reforca-se o entendimento
de gue a IES ndo pode exigir ao inventor qualquer outra compensacdo financeira que ndo
aguela respeitante aos custos de proteccdo, manutencdo e defesa dos direitos. Distinta serd
a situacdo, menos frequente mas possivel, em que a IES desiste ou renuncia ao(s) direito(s)
depois de, efectivamente, ter logrado explorar comercialmente a patente e, em virtude dessa
exploragéo, ter partilhado os proveitos financeiros obtidos com o inventor, cumprindo dessa
forma com o requisito do artigo 59.2 n.2 2. Neste caso, nada “obriga” a que a IES atribua ao
inventor a faculdade de adquirir, nas condi¢cdes atras elencadas, o direito a patente.
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Na Parte IV do Capitulo | do RPIUP, sob a epigrafe “Exploracdo dos Direitos”, sdo de des-
tacar as previsdes dos artigos 8.2 e 9.2. O primeiro, ao atribuir a competéncia para a pratica
de todos os actos conducentes ao processo de valorizagcdo econdmica dos direitos a UP; o
segundo, ao fixar as percentagens de distribuicdo dos proveitos econdmicos que venham
a resultar dessa exploracdo econdmica da patente de invengdo entre a UP e o inventor.
Esta cldusula é de fundamental importancia pois, tal como explicado no capitulo anterior
aguando da andlise da questdo da titularidade da patente de invencdo, ndo sendo os do-
centes e investigadores universitarios especialmente remunerados pelo desenvolvimento
da sua actividade inventiva e ndo obstante a titularidade da invengdo pertencer a IES, estes
inventores tém direito a uma remuneragcdo especial de “harmonia com a importancia” da
sua invengdo. Assim sendo, esta reparticdo dos proveitos decorrentes da exploracdo econo-
mica da patente de invencdo entre a IES e o inventor € uma forma de compensar o inventor
pela sua actividade inventiva. Recebendo o inventor uma remuneracdo determinada pela
aplicacdo de uma percentagem sobre os proveitos gerados pela exploracdo da invengao,
cumpre-se a exigéncia do legislador em remunerar o inventor de “harmonia” com a impor-
tancia da invenc¢do. No caso da UP determinam os n.2s 1 e 2 do artigo 9.2 que o inventor terd
direito a auferir 60% dos proveitos liquidos derivados da referida exploracdo econdémica da
invencdo. A respeito das distintas formulas de reparticdo utilizadas pelas IES portuguesas
na reparticdo dos proveitos econdmicos decorrentes da exploracdo econdmica dos seus
direitos de PI, veja-se o quadro ilustrativo constante do subcapitulo 14, parte integrante do
Capitulo Il deste Manual.

As Partes VI e VII do Capitulo | do RPIUP referem-se a questdes relacionadas com a or-
ganizacdo e os procedimentos relacionados com o processo de comunica¢cdo da invencdo
por parte do inventor, processo de tomada de decisdo por parte da UP e demais deveres e
obriga¢des das partes.

Por fim, o Titulo Il do RPIUP ¢ inteiramente dedicado a questdo da definicdo das regras
relativas a titularidade e exploracdo dos Direitos de Autor. J& por diversas vezes referida
ao longo dos capitulos anteriores, a necessidade de consagracdo de regras distintas para
a titularidade dos direitos de autor e direitos conexos decorre do tratamento diferenciado
gue a lei d& a esta matéria. Com efeito, o CPl e o Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos
Conexos fixam regras diferentes relativas a titularidade dos respectivos direitos. Sem alar-
gar demasiado a andlise da questdo da titularidade dos segundos, pois tal ndo é relevante
para o tema a tratar no presente Manual, sempre se diga, em jeito de comentéario geral, que
a natureza eminentemente pessoal do Direito de Autor torna bem mais dificil o afastamento
da aplicacdo da regra geral que atribui a titularidade deste direitos, pelo menos ab initio, aos
autores ou criadores intelectuais do que no caso da atribuicdo da titularidade dos Direitos
de Propriedade Industrial. S&o, de facto, poucas as excep¢des que no dmbito do Direito de
Autor permitem afastar a aplicacdo da referida regra geral.

Terminada a andlise dos Regulamentos de PI, poder-se-3 legitimamente perguntar por-
gue se falou neste capitulo apenas dos Regulamentos das IES.

N&o existirdo idénticos Regulamentos de Pl nas empresas?

N&o ha noticia da sua existéncia, pelo menos em termos publicos, o que ndo deixa, no
entanto, de ser natural.

A necessidade das |IES disporem de Regulamentos de Pl tem a ver com uma multiplicida-
de de factores relacionados com a sua proépria natureza e atribuicdes, ambas muito distintas
daqguelas que caracterizam as empresas. Desde logo, porque o universo de casos relevantes
nas IES é bastante mais amplo do que aquele tradicionalmente originado nas empresas; por
outro lado, na IES intervém e interagem diferentes agentes com liga¢cdes e vinculos muito
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distintos. Por si sd, e como ja aludido anteriormente, este facto pode trazer grandes dificul-
dades aos processos de protecgcdo, gestdo e valorizacdo da PI. Por outro lado, a maior parte
das IES sdo estruturas fortemente descentralizadas e auténomas, o que exige um grande
esforco de coordenacdo ao nivel da definicdo de competéncias e procedimentos uniformes
de actuacdo. Tudo isto, acrescido de outros variados e legitimos argumentos, justifica a
necessidade da existéncia dos Regulamentos de Pl nestas instituicdes.

N&o se pense, no entanto, que as empresas ndo carecem de definir normas de conduta
e procedimentos internos orientadas para a proteccdo, gestdo e valorizacdo da Pl gerada.
Pelo contrario, é absolutamente imperioso que o facam. Talvez ndo faca sentido que o
facam sob a forma de Regulamentos de Pl com as caracteristicas dagueles que existem
nas |ES, mas é crucial que uma empresa que se dedica a actividades de investigacdo e
desenvolvimento disponha de uma politica escrita e amplamente divulgada entre os seus
trabalhadores que estabeleca de uma forma clara e inequivoca qual a politica da empresa
relativamente a proteccdo, gestdo e valorizagdo dos direitos de Pl que sdo gerados no de-
curso da sua actividade.

Estas normas e procedimentos devem prever, entre outros:

¢ Os cuidados a ter na elaboracdo dos contratos de trabalho (para que a titularidade dos
direitos de PI desenvolvidos pelos trabalhadores pertenca inequivocamente a empresa);

¢ Os procedimentos internos para o registo e comunicacdo do desenvolvimento de novos
produtos ou processos de fabrico susceptiveis de proteccdo pelos direitos de proprieda-
de industrial;

« Os mecanismos e ferramentas para avaliagdo do potencial de mercado dessas invengdes
e

« Os critérios e estratégias a utilizar para a proteccdo e valorizacdo dessas invengdes.

Com efeito, de nada vale o investimento em actividades de I&D e mesmo a certificacdo
dessas actividades se a empresa ndo dispuser de uma estratégia bem delineada para a
proteccado legal e valorizacdo dos seus resultados de investigagcdo. Qual a melhor estratégia
para cumprir esta missdo € o mote para as Partes Il e Ill deste Manual.

2.3. 0 ACORDO DE ADESAO AO REGULAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Num contexto de realizacdo de actividades de I&D cada vez mais aberto e multidiscipli-
nar, as presuncdes legais constantes do artigo 59.2 do CPI sdo passiveis de criar distor¢cdes
importantes que cumpre clarificar, preferencialmente antes do inicio dessas actividades,
através de instrumentos legais criados para esse efeito.

Mobilize-se um exemplo: um projecto de I&D financiado por fundos publicos e desen-
volvido no seio de uma IES, relativo a criacdo de um novo produto, e que engloba um do-
cente universitario, um investigador de carreira e um aluno. Concluida a invencao, e se nada
houvesse sido acordado entre IES e inventores (docente, investigador e aluno), ditariam as
normas do CPI que a titularidade da invenc¢cdo pertenceria aquela, no que diz respeito ao tra-
balho desenvolvido pelo docente (ao abrigo do artigo 59.2 do CPI) a IES e ao investigador,
em partes iguais, relativamente a actividade deste ultimo (ao abrigo do artigo 59.2 do ECIC),
e ao aluno, no que concerne a sua actividade (nos termos do artigo 58.2 do CPI).

E, pois, num contexto de clarificacdo que surgem os chamados Acordos de Adesdo aos
Regulamentos de Propriedade Intelectual (Assignment Agreements, na terminologia anglo-
-saxdnica, com muito maior rigueza terminoldgica e acrescidos anos de experiéncia de tra-
tamento real destes temas).

No contexto de uma IES ou entidade equiparada, esses acordos cumprem a dupla funcdo
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de assegurar uma efectiva protec¢cdo e valorizacdo de resultados que possam beneficiar

de proteccdo legal, e de salvaguarda dos legitimos interesses das instituicdes que afectam

meios e recursos humanos e materiais ao desenvolvimento das actividades de I&D.
Normalmente, através dos referidos acordos de adesao, o titular originario dos direitos:

¢ Assume um compromisso de respeito pelas disposicdes constantes do Regulamento de P,

¢ Subordina a sua participacdo em toda e qualquer actividade de investigacdo que im-
plique, no todo ou em parte, a utilizacdo de meios e recursos materiais e humanos da
instituicdo as regras e normas constantes do referido regulamento e

¢ Obriga-se voluntariamente a cumprir e respeitar as deliberacdes e procedimentos inter-
nos que venham a ser adoptados pela instituicdo para gestdo dos activos de PI.

llustra-se esta realidade com o seguinte exemplo:

DECLARAGAO

(NOME) it e , de nacionalidade.......ccccoeovvieennnee , titular
do Bilhete de Identidade nimero (...), emitido em (...), pelo Arquivo de ldentificacdo de (...)/
do Passaporte n2............... ,residente NA RUG . , declara, para
os efeitos do disposto no n.2 2 do art.2 3.2 do Regulamento de Propriedade Intelectual da
Universidade .............. , aprovado em reunido plendria do Senado da Universidade ...................

de .../.../..., e publicado no Didrio da Republica, 112 Série, niUmero ... de .../..../...,.Que:

1.2 Se compromete a cumprir e respeitar as disposi¢cdes constantes do Regulamento de
Propriedade Intelectual da Universidade , supra identificado;

2.2 Que aceita subordinar a sua participacdo em toda e qualquer actividade de investigacao
qgue impligue, no todo ou em parte, a utilizacdo de meios e recursos materiais e humanos
da Universidade ................ as regras e normas constantes do Regulamento de Propriedade
Intelectual da Universidade ................. , supra identificado;

3.2Que se compromete a cumprir e respeitar todas as deliberacdes e procedimentos internos
gue venham a ser adoptadas pela Universidade em matérias de definicdo e implementacédo
de politicas de gestdo dos activos de Propriedade Intelectual da Universidade .................

O DECLARANTE

[Em anexo, cépia do documento de identificacdo - Bilhete de Identidade, Cartdo de Cidaddo ou Passaporte]

2.4. 0 ACORDO DE REGULAGCAO DO CONTRIBUTO INVENTIVO

Apesar de na lei ndo existir claramente uma definicdo de inveng¢do, esta é vulgarmente
definida pela doutrina como uma solug¢do nova para um problema técnico especifico. Por
outro lado, é genericamente aceite e considerado inventor quem participa activamente na
criagcdo da invencao, isto €, qguem apresentou um verdadeiro contributo inventivo para a
realizacdo daquela.

Trata-se, pois, de alguém que exerceu uma actividade intelectual necessdria a concreti-
zagao da invengao.

Quando uma invencdo resulta do esforco intelectual conjunto de duas ou mais pessoas,
todos eles beneficiam do direito a serem mencionados, como tal, no requerimento e no
titulo da patente, bem como nas publicacdes a que o pedido der lugar (cfr. igualmente o
exposto no subcapitulo 17.1.2.4. do Capitulo I11).
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Nos termos do n.2 2 do artigo 58.2 do CPI, se forem dois ou mais os autores da invencao,
qualguer um tem direito a requerer a patente em beneficio de todos.

Significa isto que, na auséncia de um acordo, no caso de invencdes desenvolvidas por
duas ou mais pessoas, cada um dos inventores é titular de uma quota igual, indivisa, sobre
a totalidade da invencao.

Nesses casos, todos beneficiam dos eventuais rendimentos que a explora¢cdo desse direi-
to possa aportar, mas partilham também responsabilidades e obrigacdes, que podem dizer
respeito, por exemplo, a mera manutencdo de direitos, mas também a responsabilidade
decorrente da violagdo de direitos de terceiros.

As circunstancias acima descritas, bem como as normais diferengas no contributo inven-
tivo que cada um dos inventores traz a um determinado projecto, levam frequentemente a
celebracdo de acordos que visam definir e quantificar o contributo inventivo e/ou percen-
tagem de titularidade, e a correspondente distribuicdo de direitos e obrigacdes entre os
titulares dos direitos.

Esses acordos, comummente denominados Acordos de Regulacdo do Contributo Inven-
tivo, sdo aconselhdveis antes do depdsito de qualquer pedido de protecgcdo de direitos
industriais. Em anexo, junta-se um exemplo do clausulado tipico de um destes Acordos.

2.5. 0S FORMULARIOS DE COMUNICAGAO DE INVENCOES

(INVENTION DISCLOSURE FORMS)

Os Formularios de Comunicacado de Invencao (/nvention Disclosure Forms) cumprem, em
regra, uma tripla funcao.

Desde logo, e em primeiro lugar, servem para dar cumprimento a obrigag¢do legal pre-
vista na al. b) do n.2 3 do artigo 59.2 do CPI, ja abordada nos subcapitulos anteriores e que
determina que o inventor tem de informar a empresa ou a sua entidade patronal da realiza-
¢do de invengcdo quando operem as regras especiais que determinam gque a titularidade dos
direitos pertence a esta ultima. Ndo deixando, a este propdsito, de ser uma resposta clara ao
terceiro principio relativo ao estabelecimento de uma politica de Pl nas instituicdes, parte
integrante do Coédigo de Boas Praticas.

Com essa comunicacado, que deve ser feita no prazo de trés meses (em observancia do
que dispde o supra referido artigo) a partir da data em que a inveng¢do for considerada
concluida, a entidade patronal tem o direito de opg¢do sobre a invengdo, assumindo a sua
propriedade ou reservando o direito a sua exploragcdo exclusiva.

Em segundo lugar, o preenchimento do /nvention Disclosure Form ajuda o inventor a
organizar e analisar sistematicamente a invencdo que desenvolveu. Trata-se de fazer uma
andlise clara, simples (ainda que por vezes extensiva), e que possa servir para explicar a
guem ndo estd familiarizado com a mesma como é que esta funciona, e que problema téc-
nico resolve.

Idealmente, a comunica¢cdo de invencéo deve fornecer todos elementos suficientes ao
titular dos direitos, para que este instrua o pedido de registo junto do INPI ou de qualquer
outro Office.

Pretende-se que se descreva fundamentalmente o que faz com que esta invengdo seja
qualificada de substancialmente diferente em relagdo ao estado da técnica (atentos os exi-
gentes requisitos legais de novidade e actividade inventiva previstos nos artigos 55.2 e 56.2
do CPI), e que vantagem ou vantagens é que essa novidade acarreta. Ainda, que seja apre-
sentada uma descricdo detalhada sobre o objecto da invencdo, do seu todo e das partes
que a constituem, e que permitird balizar o seu &mbito de protecgédo.

Por fim, e ndo menos importante, os /nvention Disclosure Forms permitem aos titulares
dos direitos efectuar uma avaliacdo completa, quer dos requisitos legais e procedimentos
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necessarios a adoptar para obter a mais ampla proteccdo possivel, quer do mercado onde se
pretende explorar a invengdo, os concorrentes, as margens de lucro, entre outros aspectos
absolutamente fundamentais para garantir retorno sobre o investimento efectuado na pro-
teccdo dos direitos.

De referir, ainda, que os Regulamentos de Pl das IES portuguesas ndo prevéem um corpo
sancionatodrio especifico para o eventual incumprimento das regras neles estipulados, como
por exemplo do citado dever de divulgacdo das invencdes alcan¢cadas pelos quadros da IES.
Diga-se, a propdsito, que a emergéncia de todos estes Regulamentos foi entendida pelas
IES portuguesas num contexto de relagcdes colaborativas ou de base consensual, procuran-
do o maximo envolvimento e interesse dos seus quadros. No entanto, tal ndo significa estar-
-se perante normas indcuas: sempre caberd aplicar as normas disciplinares vigentes neste
tipo de instituicdes em todos os casos de condutas irregulares dos quadros a elas afectas,
bem como aquelas relativas a responsabilidade civil.

2.6. AS BOLSAS DE DOUTORAMENTO EM EMPRESA

A Fundacéo para a Ciéncia e Tecnologia (FCT) é a entidade que atribui através de con-
cursos publicos e administra, directa ou indirectamente, ou em cooperacdo com outras en-
tidades, um grande numero de tipos de bolsas, de acordo com o estabelecido no respectivo
Regulamento, apoiando também a formagdo de recursos humanos a nivel avangado.

As Bolsas de Doutoramento em Empresa (BDE) constituem uma das diversas tipologias
de bolsa e visam promover uma maior articulagdo e estimulo a cooperacdo entre o meio
académico e o tecido empresarial. Com efeito, tendo sido criadas em 2004, no respectivo
edital consta precisamente o seguinte: “Esta acgcdo visa promover a formagdo avancada em
ambiente empresarial em torno de projectos de interesse para a Empresa e cujo desenvol-
vimento permita ao estudante a obtencdo do grau de doutor, conferido pela Universidade.

Pretende-se atrair doutorandos de qualidade que aspirem a trabalhar no desenvolvimen-
to de projectos com interesse empresarial que sejam considerados pela Universidade como
temas adequados para a obtencdo do grau de Doutor.”

A avaliacdo das candidaturas tem em conta os méritos do candidato, do plano de traba-
lho e seu potencial impacto na empresa e das condi¢cdes de acolhimento. Isto sem descurar
gue o desenvolvimento de tais projectos, ndo obstante o seu interesse empresarial, terd de
ser considerado pela Universidade de acolhimento como adequado para a obtencdo do
grau de Doutor.

O Regulamento das BDE prevé que um dos documentos de suporte a candidatura (al.
p) do n.21do artigo 42) respeita a um acordo assinado pela IES, a empresa e o doutorando
(bolseiro) que preveja e regule especificamente:
¢ A titularidade dos direitos de PI incidentes sobre os resultados de I&D emergentes dos

trabalhos de I&D compreendidos na bolsa de doutoramento;
¢ Qutros deveres das partes.

No que concerne ao primeiro, resulta claro que estando previsto que o “projecto” de
doutoramento decorra simultaneamente em ambiente empresarial e académico, sendo,
como principio geral, expectavel que estejam envolvidos meios de ambas as entidades e
de diversas variaveis (humanos, técnicos, financeiros, entre outros), importa que entre as
partes e o doutorando, elemento fulcral no projecto, seja acordado previamente (em fase de
candidatura) a questdo da titularidade dos direitos de Pl sobre os resultados que possam
resultar da investigacdo. Alids, tal acordo é um dos elementos obrigatdérios no processo de
candidatura.
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Durante o periodo da bolsa, ndo obstante o doutorando ser um elo entre ambas as entida-
des, convird promover a realizacdo de reunides intercalares no sentido de acompanhar o de-
senvolvimento do trabalho e acautelar devida e atempadamente as melhores estratégias de
proteccdo dos resultados do projecto (bolsa de doutoramento) e sua posterior valorizagcao.

Um trabalho de doutoramento gira em torno da divulgacdo publica dos seus resultados,
o mesmo se verificando no meio académico. Este aspecto é essencial do ponto de vista da
disseminacdo do conhecimento, mas exige seguramente ponderacdo e cuidado no que se
refere a Pl e questdes de proteccdo e valorizacdo. Merece, por conseguinte, particular aten-
¢do e as entidades devem precaver-se de forma a possibilitar a protec¢do dos resultados
geradas durante os trabalhos decorridos a luz de um plano de doutoramento, antes da sua
divulgagédo publica. Para o efeito, a empresa deve ser clara na negocia¢ado inicial quanto a
publicacdo de resultados desde o inicio (artigos cientificos, conferéncias e workshops) e a
sua coordenagdo com os interesses de exploracdo empresarial.

Deverd ser equacionada a possibilidade de 