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“criacdo inovadora” patenteavel

— 0 que pode ser protegido por

patente? Algumas situacgdes.
Ja tinhamos abordado a questdo das pa-
tentes hd alguns nimeros atras®), nesta
revista. Afloramos entdo, de forma muito
genérica, um conjunto de ideias iniciais,
nomeadamente, relacionadas com a pre-
paracdo do pedido de patente, com o
decorrer do processo, a sua abrangéncia
territorialmente limitada, a protegdo in-
ternacional existente, a questdo das diver-
sas estratégias possiveis em matéria de in-
ternacionalizagdo e de algumas restrigGes
temporais na sua implementagdo. Eram,
de facto, assuntos complexos e em que
apenas foi nossa intengdo realgar alguns
aspectos mais salientes.
Este segundo artigo ird centrar-se, na me-
dida do possivel, no que pode ser protegi-
do por patente, embora sem a pretensao,
frise-se, de se descrever exaustivamen-
te todas as hipoteses abrangidas. Serdo
apenas analisados alguns dos temas mais
recorrentes e salientes em termos empre-
sariais.
Uma primeira nota que, desde logo, jul-
gamos importante salientar e que esta re-
lacionada com o tema é a seguinte: nem
toda aquela criagdo que seja inovadora é
suscetivel de ser protegida por patente,
isto é, é patentedvel!
Podemos estar, claramente, na presencga
de uma criagao, grosso modo, inovadora,
mas nao ser “elegivel” de acordo com cer-
tos parametros para se obter a patente.

H4 diversos tipos de criagdo inovadora e
que tém sido ao longo do tempo descri-
tos e classificados por autores e organi-
za¢des?. Contudo, nem todos podem ser
protegidos por patente.

Mas entdo o que é uma patente? Sobre
que recai?

A Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual® define a patente enquan-
to “um direito de exclusivo sobre uma
invengdo, que pode ser um produto ou
processo, e que apresenta, em termos
gerais, uma nova forma de fazer algo, ou
estabelece uma nova solugdo técnica para
um problema”®,

A patente € (1) um
“titulo oficial” que
concede um direito
de exclusivo, e que
(2) incide sobre uma
invencao. Sem tal
“titulo” Nndo ha um
direito que permita
ao interessado/
inventor explorar -
com exclusividade
- a invencao no
mercado em que foi
concedido

Em complemento, o Instituto da Patente
Europeia® (organizacdo europeia de pa-
tentes) considera a patente como o “titulo
legal que concede ao inventor o direito,
por um periodo limitado (normalmente de

1. Vj. nosso artigo “Patentear ou ndo patentear a sua invengéo, eis a questdo”, in Revista START &GO n® 19, Julho de 2017.
2. A OECD para efeitos de quantificagdo da Inovagéo estabeleceu quatro tipos de Inovagdo: Inovagdo de produto, Inovagédo de processo, Inovagéo de Marketing e Inovagéo Organizacional, in

Manual de Oslo, pags. 46 ss.
3. vd. www.wipo.int
4. N. Tradugdo: www.wipo.int
5. vd. https://www.epo.org/index.html!
6. N. tradugdo: https://www.epo.org

20 anos), de proibir que outros produzam,
usem ou vendam a sua inveng¢do sem a
sua permisséo...”®,

Neste contexto, se assim podemos dizer, a
patente é (1) um “titulo oficial” que con-
cede um direito de exclusivo, e que (2) in-
cide sobre uma inveng¢do. Sem tal “titulo”
ndo ha um direito que permita ao interes-
sado/inventor explorar — com exclusivida-
de — a inven¢do no mercado em que foi
concedido.

Por conseguinte, a “criagdo inovadora”,
para ser patenteavel, terd de consistir,
desde logo, numa invengdo. O que se en-
tende por invengdo ndo estd definido na
lei, mas é comummente aceite ser uma
solugdo para um problema técnico.

Mas ndo basta termos uma invengao, para
obtermos uma patente'), serd necessario
que se preencha um conjunto de requisi-
tos®, apresentando-se um processo espe-
cifico, que contenha a explicagdo porme-
norizada da invengdo, das suas caracteris-
ticas técnicas e do "modus operandi”, de
maneira a que sejam examinados aqueles
requisitos e que se faga ainda a divulgagdo
publica da invengao.

Esta divulgacdo (dai se chamar “patente”
a este direito) constituiu, desde o inicio e
em termos histéricos, um dos motivos que
justificou a criagdo do sistema de paten-
tes: é concedido um direito individual de
exclusivo sobre a invengdo, mas, em con-
trapartida, o Requerente tem de divulgar
a invengdo (no processo na sua fase publi-
ca) para que o conhecimento técnico insi-
to fique depois acessivel a comunidade®.
A divulgagdo é, digamos, a “outra face da
moeda”, sendo a primeira face o referido
direito de exclusivo.

Tendo-se presente esta breve andlise, e
regressando-se, entdo, a questdo principal

7. S6 com a patente é concedido um direito de exclusivo, e ndo com um pedido provisdrio de patente, que atribui um direito de prioridade.
8. A legislagdo portuguesa estabelece como requisitos de patenteabilidade “...as invengdes novas, implicando actividade inventiva, se forem susceptiveis de aplicagdo industrial... “vd. n°1 do

artigo 51.2 do Cédigo da Propriedade Industrial (CPI).

9. Uma descrigdo da invengdo, clara e suficiente, é essencial para que se faga a divulgagéo de modo a que qualquer “pessoa competente” possa executd-la. Note-se: ndo significa isto que
se esteja a permitir, desde logo, a sua exploragdo econémica por qualquer terceiro — bem pelo contrdrio, pois se esta exploragdo ocorrer, poderd ja infringir os direitos prioritdrios do

Requerente da patente.
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do que pode ser protegido por patente,
importa referir que a inven¢do pode sur-
gir, em principio, em qualquer dominio ou
area da tecnologia™®. No entanto, como
acima ja foi antevisto, ha um conjunto de
situacOes que estdo excluidas, outras limi-
tadas, e outras sujeitas a condig¢des legais.
Em Portugal, ndo sdo patenteaveis, desde
logo, inven¢bes cuja exploracdo comer-
cial seja, efetivamente, contrdria a lei®?,
ordem publica, saude e bons costumes.
Nesta situacdo, surge, nomeadamente, o
“processo de clonagem de seres humanos,
o processo de modifica¢do da identidade
genética germinal do ser humano, a utili-
zagdo de embribes humanos para fins in-
dustriais ou comerciais, e ainda o proces-
so de alteragdo da identidade genética de
animais”*?.

Ndo podem também ser objecto de pa-
tente o corpo humano*®, ou um dos seus
elementos, embora aqui se preveja a pos-
sibilidade de concessdo de patentes sobre
invengdes que recaiam sobre um daqueles
elementos™, em certas condicdes.

Entre outras situacGes ainda previstas e
excluidas ou limitadas na lei, quanto a pa-
tenteabilidade, surgem-nos alguns casos
relevantes e que recorrentemente susci-
tam duvidas e questGes de muitos interes-
sados. E o caso, nomeadamente, da pro-
tecdo por patente, de ideias, de conceitos,
de principios, ou descobertas.
Comecando-se pela ultima das situagdes
— “patenteabilidade de descobertas” -,
a diferenca entre descoberta e invengdo
nem sempre é facil de se fazer. Adotando-
-se a posicdo da doutrina nacional™ mais
relevante, “a descoberta é um estado de

conhecimento tedrico da realidade”, sen-
do que “a inveng¢do é um estado de co-
nhecimento prdtico na realidade”. Neste
seguimento, no primeiro caso, estamos
perante uma mera cognoscibilidade — a
apreensdo de algo ja existente na realida-
de —, enquanto, no segundo caso, na in-
vencdo, existe ja um ato de intervengdo e
transformacdo técnica sobre a realidade.
No entanto, este entendimento ndo é pa-
cifico e, em muitos paises, as praticas e in-
terpretacGes tendem a ser diferentes.

Em principio, um simples encontrar, sem
mais, de um material ja existente na na-
tureza sera considerado como uma desco-
berta e ndo como uma invencgao.

Quanto a protecdo das ideias, entende-
mos importante, primeiro, realizar uma
breve andlise sob o prisma dos direitos
de autor. Neste plano, a generalidade da
doutrina portuguesa® considera que a li-
berdade de ideias é o principio aplicavel.
Esta solucdo encontra-se plasmada na le-
gislacdo nacional® de direitos de autor,
qgue prevé que “as ideias ... ndo sdo, por
si sO e enquanto tais, protegid(a)s...” por
direitos autorais. — Diga-se, desde ja, que
o0 mesmo se aplica, entre outros, aos pro-
cessos, sistemas, métodos operacionais,
conceitos e principios.

Neste seguimento, consideramos que o
significado de “ideias ... por si sé e enquan-
to tais” deve ser entendido no sentido de
estas ideacdes se apresentarem ainda de
forma genérica e abstrata, quedando-se
no puro plano conceptual. Mas, se tais
ideias (e conceitos, principios, processos,
sistemas, métodos operacionais) se plas-
marem depois em certas e determinadas

criagbes, aplicacOes, produtos, solucdes
concretas, entdo, os respetivos resultados
concretizados ja poderdo ter a sua even-
tual salvaguarda nalgum dos tipos de pro-
tecOes legais previstas, desde que cumpri-
dos os respetivos requisitos.

No que concerne agora a referida “paten-
teabilidade das ideias”, consideramos re-
levante ndo se descurar aquele principio
da liberdade, de forma a que o sistema
da Propriedade Intelectual (engloban-
do patentes e direitos de autor, entre os
direitos) funcione de forma congruente
e harmonizada. Como tal, as ideias in-
ventivas que cumpram 0s requisitos e
pressupostos acima melhor expendidos
poderdo ser protegidas na medida das
respetivas concretizagdes e resultados
em que tenham sido plasmadas. Em abs-
trato e enquanto simples e meras ideias
genéricas, ndo acolhem, em principio, no
nosso pais, uma protegdo por patente ou
outro direito.

O mesmo entendemos que sera de aplicar
a0s conceitos, principios, processos, siste-
mas e métodos operacionais, que apenas
se figuem no plano da abstragéo.

Em termos ainda de patenteabilidade,
surgem-nos ainda outros dois tipos de
situacbes, recorrentes também, e que
iremos abordar muito sinteticamente,
dado que proporcionam muitos aspetos
e questdes complexas e que ultrapassam
o caracter introdutdrio deste artigo. Estas
duas situagGes sdo os métodos de nego-
cio e os programas de computador.
Quanto aos métodos de negdbcio*?, em
Portugal, a sua patenteabilidade esta ex-
cluida se o objeto que se pretende prote-

10. Tendo presente o Acordo internacional ADPIC/TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) em particular, o n2 1 do artigo 272 do ADPIC/TRIPS N/ tradugédo:
“... é possivel a concess@o de patente para qualquer invengéo, quer de produtos ou processos, em todos os dominios da tecnologia... “

11. A redagdo da lei portuguesa — n®1 do artigo 532 do CPI - ndo se apresenta feliz e clara, prevendo: “As invengGes cuja exploragdo comercial seja contrdria a lei, a ordem publica, a
saude publica e aos bons costumes sdo excluidas da patenteabilidade, ndo podendo a exploragdo ser considerada como tal pelo simples facto de ser proibida por disposi¢cdo legal ou
regulamentar”. Se verificarmos, no n? 2 do artigo 272 do ADPIC/TRIPS estipula-se algo um pouco diferente:“Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their
territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the
environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law”. Como se refere a “exclusdo da patenteabilidade se prende com a ilicitude
da exploragéo comercial da invengéo e néo a ilicitude do objecto...” — in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Anténio Campinos, Luis Couto Gongalves- anotagdo ao artigo 532. O
objetivo é, portanto, impedir-se aquela exploragdo comercial que cause prejuizos a moral e ordem publica, salvaguardando-se um conjunto de bens publicos, como a saude ou vida humana,

animal e vegetal ou o ambiente.
12. N2 2 do artigo 532 do CPI.
13. N23 do artigo 532 do CPI.

14. Vd. alinea c do n?1 do artigo 542 do CPI, que prevé: “Uma invengdo nova, que implique atividade inventiva e seja suscetivel de aplicagdo industrial, que incida sobre qualquer elemento
isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico, ...”.
15. Vd. Luis Couto Gongalves, in Manual de Direito Industrial, 72 edi¢cdo, pdgs. 45 e ss.

Vd. José de Oliveira Ascensdo, in Direito de Autor e Direitos Conexos, pdgs. 58 e ss, que afirma: “c

concebidas, sdo patrimdnio comum da humanidade”.

ategoricamente que ndo hd propriedade ou exclusividade de ideias. As ideias, uma vez

16. Vd. Codigo de Direitos de Autor e Direitos Conexos, no seu artigo 12, n°2, em que se prevé que “as ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, 0s conceitos, os principios ou
as descobertas ndo sdo, por si s6 e enquanto tais, protegidos nos termos deste Codigo”.

17. O CPI, na alinea d) do n°1 do artigo 52., prevé enquanto exclusées de patenteabilidade: “os projetos, os principios e os métodos do exercicio de actividades intelectuais ... no dominio das
atividades econdmicas, assim como os programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo”; - Mas, no n? 3, refere-se ainda que “... s6 exclui a patenteabilidade quando o
objeto para que é solicitada a patente se limite aos elementos nele mencionados”.

18. Enunciados na lei — vd. alinea d) do artigo 522 do CPI — enquanto métodos do exercicio de atividades intelectuais

19. Vd. Codigo da Propriedade Industrial Anotado, Antonio Campinos, Luis Couto Gongalves- anotagdo ao artigo 52°.
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ger estiver “desprovido de cardcter e efeito
técnico”®. Neste ambito, o Instituto por-
tugués tem adotado uma posicdo seme-
Ihante a posi¢do do Instituto da Patente
Europeia, que tem proferido um conjunto
de decisdes, seja acerca do conceito de
efeito técnico®Y, seja sobre alguns méto-
dos excluidos de patenteabilidade®?.

Por ultimo, ndo menos relevante e com
cada vez maior importancia econdmica,
surge a questdo da patenteabilidade dos
programas de computador. Dada a sua
complexidade, far-se-a uma andlise muito
resumida deste assunto. No entanto, note-
-se desde logo que a preferéncia do legis-
lador® é a de conceder aqueles progra-
mas uma protecdo “andloga a conferida
as obras literdrias em termos de direitos
de autor”?. Por outro lado, ainda sobre
o prisma dos direitos de autor, prevé-se
ainda que esta protecdo “.. ndo prejudica
a liberdade das ideias e dos principios que
estdo na base de qualquer elemento do
programa ou da sua interoperabilidade,
como a ldgica, os algoritmos ou a lingua-
gem de programagéo”?®. Tém-se entendi-
do, em Portugal, que estes sdo livres.

Quanto a questdo da protecdo por paten-
te, no actual contexto legal, considera-se
que um “programa de computador, como

tal, ndo pode ser objeto de patente®®”.
Com efeito, ndo sdo patentedveis aqueles
programas de computador — nas palavras
da lei — “... como tais, sem qualquer con-
tributo?” e “... quando o objeto para que
é solicitada a patente se limite aos ele-
mentos nele mencionados®”.

Portanto, apesar de a preferéncia legal ser
ainda pelos direitos de autor, a protecao
em termos de patente, em Portugal e ain-
da no Instituto da Patente Europeia, ndo
se encontra a partida totalmente excluida.
Ter-se-4, sim, é de preencher um conjunto
de condi¢bes legais para que se consiga
proteger um programa por patente. Ndo é
todo e qualquer programa de computador
que a partida sera elegivel para ser paten-
teado.

Mas, entdo, naturalmente, perguntar-se-
-a: que programa de computador é paten-
teavel?

- Aquele que constitua, desde logo, uma
invengdo e que cumpra os requisitos de
patenteabilidade acima ja aflorados.

Mas como podemos entender o concei-
to de invencdo e aqueles requisitos em
face de uma criagdo como o programa de
computador? O que se entende por pro-
gramas “enquanto tais, sem qualquer con-
tributo”?

20. Vd. por exemplo decisées T 854/90, T 931/95 e T 258/03 - https.//www.epo.org
21. Vd. por exemplo decisées T 16/83, T 854/90 e T 931/95 - https.//www.epo.org
22. Vd. Decreto-Lei n.2 252/94, de 20 de Outubro, que transpde para a ordem juridica interna a Directiva n.2 91/250/CEE, do Conselho, de 14 de Maio

23. Vd. n® 2 do artigo 12 do Decreto-Lei n.2 252/94.
24. Vd n? 2 do artigo 2°.

25. Vd. Luis Couto Gongalves, in Manual de Direito Industrial, 72 edi¢do, pdgs. 47 e ss.

26. Vd. artigo 52.2 do CPI: “Excetuam-se do disposto no artigo anterior:” - alinea d) do n°1: “

27. Vd. n? 3 do artigo 522 do CPI.

28. Vd. Luis Couto Gongalves, in Manual de Direito Industrial, 72 edi¢do, pdgs. 47 e ss.

www.startandgo.pt
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Sado questdes que nao tiveram ainda uma
resposta dos legisladores, nacional ou
europeu. Tém sido respondidas, primor-
dialmente, através de um conjunto de de-
cisGes que integram a chamada “jurispru-
déncia” do Instituto da Patente Europeia.
De forma muito breve, diremos que,
atualmente, o caracter técnico constitui
um requisito essencial de patenteabilida-
de nesta situagdo. Assim, em abstrato,
pode ser patenteavel aquele programa de
computador cujo caracter técnico se ma-
nifeste na producdo de “um efeito técnico
suplementar distinto da mera interagdo
fisica entre o programa e o computa-
dor®” e que se apresente enquanto uma
invengdo, nova, com atividade inventiva
e tenha aplicagdo industrial. Os progra-
mas de computador que cumpram estes
requisitos, em principio, poderdo ser pro-
tegidos por patente.

A concluir este ja longo deste texto, foram
assim apresentadas breves notas sobre
algumas cria¢Oes inovadoras que podem,
ou ndo, ser protegidas por patente. Mui-
tas outras ndo foram sequer abordadas,
dado o caracter breve pretendido. A com-
plexidade dos temas agora enunciados su-
gere sempre a analise e aconselhamento
prévios especializados.

... 0s programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo”;
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