


6.1 INTRODUCAO




Caixa 1

Formas Contratoais de Operacio Internacional

Acordo pelo gual uma empresa concede a outra o direito de utilizar determinados
conhecimentos (Erow-fow) efon de explorar direitos de propredade industnial

Contrato de (marcas, patentes, modelos ¢ desenhos) contra um pagamento,  expresso
Licenca normalmente atraves de rovalies. Os contratos de licenga podem meluwir também a
prestacio de assisténcia themca, de servigos de engenhana ou de formagio pessoal
Acordo pelo gual uvma empresa (frngueador on fronclisor) conde a outm
(franguendo ou fonciises) o dircito de explorar, sob uma imagem ¢ num contexto
Contrato de e espago clarmamente defindos, um determinado negdcn. O fanchising aplica-se
Franchisimg sobretudo & prestagio de servigos, embora se venha desenvolvendo também o
framchisine industrial
Contrato de Acordo pelo gual o controlo operacional de determinada empresa & assumido por
Coestio oulra, gque se compromefe a genr o negdcio em troca de uma remuneracio,
estabelecida nomalmente em fimgdio das vendas efon resultados operacionas,
Contrato de Acordo, estabelecaido  individualmente ou em consdrcio, de fomecimento  de

Fornecimento de
Infracstruturas ou
de Unidades

infracstruturas diversas (estrada, pontes, portos, barragens, unidades de tratamento
de efluentes, ete.) ou de unidades industnians prontas a funcionar (weddoaes chove-
na-mda). Por vezes a empresa fomecedora encarmega-se também da gestio

Industriais corrente  da wmidade  industrial  (contratos  produto-ti-mdo)  ou mesmo  da
comerciahizacio dos produtos fabncados (camtratos siercodo-ra-mdoe),
Contrato de Acordo relative a prestagio de assisténeia téenica personalizada incidindo sobre
Frestacio de produtos, processos de fabneo, omganizacio da producio ou aspeclos comercis,
Asgsistencia contra determinada remuneracio, nomalmente fixada em funcio da duracio dos
Técnica servigos prestados.

Contrato de Acordo relativo 4 prestacio de servigos de concepeiio, adaptagio ou modernizagio
FPrestacio de de umdades industriais (engenharia de base) ou de determinados aspectos
Servigos de cepecificos (engenhana de detalhe).

Engenhria

Fabricacio sob

Acordos pelos guais uma empresa (contratante on empresa principal) confia a

Contrato ¢ Sub- outra (sub-contratada) o fabrco, segundo onentagoes defimdas, de determinados
contrataciio componentes ou produtos, conservando a primeim responsabilidade ccondmica

Ll

final
Aliangas Trata-s¢ de um conjunto diversificado de acordos entre empresas, carmcterizados

pela reciprocidade ou pela conjugacio de esforgos ¢ de competéneias entre as
cmpresas paticipantes. Alguns tipos de aliangas envolvem a participagio no
capital, como & o caso das paticipagies cruzadas ou das joint-ventures, Mesta
secgin, porém, concentrar-nos-emos nas aliangas que ndo estdo associadas a
participaciaes societariag,

’ Alguns autores, como Luostannen ¢ Welch, estabelecem uma distingio entre fabricagio sob contrato
¢ sub-contratagio. A prnmeira sena reservada para os produtos ¢ a segunda pam os componentes,
Parccen-nos preferivel ndo proceder agqui a esta sepamgdo, uma vezx que na linguagem cormente de
gestio em Portugal o termo sub-contratacio ¢ indiscnminadamente aplicado a produfos ¢ componentes.




CONTRATO DE LICENCA

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES,
DIREITOS, IMAGEM

LICENCIADOR

0 |
PAGAMENTO

PAIS A J L PAIS B

* FORMALIZACAO (CONTRATO)

* DURACAO (PRAZO NORMALMENTE ESPECIFICADO)

*TROCA
CONHECIMENTOS ____( KNOW-HOW
POR EXPLICITO OU NAO
DIREITOS —————— (PATENTES, MARCAS) FIXO / VARIAVEL
IMAGEM ——— (MARCAS)

* RESTRICOES COMPORTAMENTAIS (DE UM OU DOS DOIS PARCEIROS )



6.2 LOGICAS DE
LICENCIAMENTO




DOIS TIPOS DE
CONTRATOS DE
L ICENCA

1. TRADICIONAL : SEGMENTACAO
GEOGRAFICA

2. EMERGENTE : SEGMENTACAO DA
CADEIA DE VALOR

Esta diferenciagdo € especialmente relevante na
Industria Farmacéutica



A OPCAO PELO
LICENCIAMENTO:
EFEITOS CONTRARIOS

1.'"EFEITO RENDIMENTO’

2 ‘EFEITO DISSIPACAO DA
RENDA

Fonte: Arora, Fosfuri & Gambardella (2001)



Figure O
The Licensing Package
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TIPOS DE CONTRATOS

ACESSO A IMAGEM

ACESSO A PRODUTOS
ESPECIFICOS

ACESSO A NOVOS
PROCESSOS

ACESSO A COMPETENCIA
TECNOLOGICA



6.3 ELEMENTOS
CARACTERIZADORES
DOS CONTRATOS DE

LICENCA




Contratos de
Licenca

.

Elementos da base
(ou caractetizadores)

Elementos
Complementares

K'

Know-how
[ Patentes
Direttos de Propriedade Industrial Macas
Modelos
Desenhos
\

Assisténcia Téenica
Formagio de Pessoal
Apoio Comercial
Servigos de Engenharia
Estudos de Mercado

...................

Figura 1 - Elementos dos Contratos de Licenca




KNOW - HOW

Conjunto de Conhecimentos ndo
Patenteados usados na Industria

Quatro Caracteristicas
v" Utilidade

v Novidade

v" Confidencialidade

v' Valor

Dois Tipos de Conhecimentos
1 Explicitos
1 Téacitos



CARACTERISTICAS
BASICAS DAS PATENTES

# TITULO JURIDICO

# EXCLUSIVO DE EXPLORACAO EM
CONTRAPARTIDA DA DIVULGACAO DE
INFORMACAO

# AMBITO TERRITORIAL LIMITADO
# DURACAO LIMITADA (20 ANOS, A

PARTIR DA DATA DO PEDIDO - ART® 99 DO
C.PL)



OBJECTO DA PATENTE

Artigo 51.°

Objecto

1 - Podem ser objecto de patente as invencdes novas,
implicando actividade inventiva, se forem susceptiveis de
aplicacao industrial, mesmo quando incidam sobre um
produto composto de matéria bioldgica, ou que contenha
matéria bioldgica, ou sobre um processo que permita
produzir, tratar ou utilizar matéria bioldgica.

2 - Podem obter-se patentes para quaisquer invengoes,
quer se trate de produtos ou processos, em todos 0s
dominios da tecnologia, desde que essas invencoes
respeitem o que se estabelece no numero anterior.

3 - Podem igualmente ser objecto de patente os processos
novos de obtencio de produtos, substancias ou
composicoes ja conhecidos.

4 - A proteccao de uma invencao que respeite as
condicOes estabelecidas no n.? 1 pode ser feita, por opcao
do requerente, a titulo de patente ou de modelo de
utilidade.

5 - Amesma invengao pode ser objecto, simultdnea ou
sucessivamente, de um pedido de patente e de um pedido
de modelo de utilidade.



LIMITACOES AO OBJECTO
DA PATENTE

Artigo 52.°

LimitacOes quanto ao objecto

1 - Exceptuam-se do disposto no artigo anterior:

a) As descobertas, assim como as teorias cientificas e os
meétodos matematicos;

b) Os materiais ou as substancias ja existentes na
natureza e as materias nucleares;

c) As criacoes estéticas;

d) Os projectos, os principios e os métodos do exercicio de
actividades intelectuais em matéria de jogo ou no dominio
das actividades econdmicas, assim como 0s programas de
computadores, como tais, sem qualquer contributo;

e) As apresentacdoes de informacao.

2 - Nao podem ser patenteados os métodos de tratamento
cirargico ou terapéutico do corpo humano ou animal e os
meétodos de diagndstico aplicados ao corpo humano ou
animal, podendo contudo ser patenteados os produtos,
substancias ou composicoes utilizados em qualquer
desses métodos.

3 - O disposto no n.? 1 s6 exclui a patenteabilidade quando
0 objecto para que € solicitada a patente se limite aos
elementos nele mencionados.



LIMITACOES
QUANTO A PATENTE

Artigo 53.°

Limitagdes quanto a patente

1 - As invengdes cuja exploracao comercial seja contraria a lei, a
ordem publica, a saude publica e aos bons costumes sdo
excluidas da patenteabilidade, ndo podendo a exploracéo ser
considerada como tal pelo simples facto de ser proibida por
disposicao legal ou regulamentar.

2 - Nos termos do numero anterior nao sao patenteaveis,
nomeadamente:

a) Os processos de clonagem de seres humanos;

b) Os processos de modificacdo da identidade genética germinal
do ser humano;

c) As utilizagdes de embridoes humanos para fins industriais ou
comerciais;

d) Os processos de modificacdo de identidade genética dos
animais que Ihes possam causar sofrimentos sem utilidade
médica substancial para 0 homem ou para o animal, bem como
0S animais obtidos por esses processos.

3 - Nao podem ainda ser objecto de patente:

a) O corpo humano, nos varios estadios da sua constituicdo e do
seu desenvolvimento, bem como a simples descoberta de um
dos seus elementos, incluindo a sequéncia ou a sequéncia
parcial de um gene, sem prejuizo do disposto na alinea b) do n.®
1 do artigo seguinte;

b) As variedades vegetais ou as ragas animais, assim como 0s
processos essencialmente bioldgicos de obtencdo de vegetais ou
animais.



CASOS ESPECIAIS DE
PATENTEABILIDADE

Artigo 54.°

Casos especiais de patenteabilidade

1 - Pode ser patenteada:

a) Uma substancia ou composicao compreendida no estado da técnica para a
execucao de um dos métodos citados no n.? 2 do artigo 52.%, com a condi¢cao de que
a sua utilizacéo, para qualquer método ai referido, ndo esteja compreendida no
estado da técnica;

b) Uma inveng¢ao nova, que implique actividade inventiva e seja susceptivel de
aplicacao industrial, que incida sobre qualquer elemento isolado do corpo humano
ou produzido de outra forma por um processo técnico, incluindo a sequéncia ou a
sequéncia parcial de um gene, ainda que a estrutura desse elemento seja idéntica a
de um elemento natural, desde que seja observada expressamente e exposta
concretamente no pedido de patente, a aplicacdo industrial de uma sequéncia ou de
uma sequéncia parcial de um gene;

c) Uma invencao que tenha por objecto vegetais ou animais, se a sua exequibilidade
técnica ndo se limitar a uma determinada variedade vegetal ou raga animal;

d) Uma matéria bioldgica, isolada do seu ambiente natural ou produzida com base
num processo técnico, mesmo que preexista no estado natural;

e) Uma invencao que tenha por objecto um processo microbiolégico ou outros
processos técnicos, ou produtos obtidos mediante esses processos.

2 - Entende-se por processo essencialmente biolégico de obtencdo de vegetais ou
de animais qualquer processo que consista, integralmente, em fendbmenos naturais,
como o cruzamento ou a seleccao.

3 - Entende-se por processo microbioldgico qualquer processo que utilize uma
matéria microbiologica, que inclua uma intervengao sobre uma matéria
microbiolégica ou que produza uma matéria microbiologica.

4 - Entende-se por matéria biolégica qualquer matéria que contenha informacoées
genéticas e seja auto-replicavel ou replicavel num sistema biolégico.



REQUISITOS DE
PATENTEABILIDADE

Artigo 55.°

Requisitos de patenteabilidade

1 - Uma invencao é considerada nova quando
nao esta compreendida no estado da técnica.
2 - Considera-se que uma invencao implica
actividade inventiva se, para um perito na
especialidade, nao resultar de uma maneira
evidente do estado da técnica.

3 - Considera-se que uma invencao €
susceptivel de aplicacao industrial se o0 seu
objecto puder ser fabricado ou utilizado em
gualquer genero de industria ou na agricultura.



3 VIAS PARA O PEDIDO
DE PATENTE

1. NACIONAL » INPI

2. EUROPEIA » INPI OU INST. EUROP.
PATENTES (OEB)

3. INTERNACIONAL, VIA TRATADO DE
COOPERACAO EM MATERIA DE
PATENTES »

INPI, OEB OU ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL (OMPI)



Eixo de Utilizagdo Espaco de Aplicagio Modos de Regulagio"’ Relevancia da

Estratégica Cooperacao
Proteger para Explorar Mercado dos Produtos Hierarquia Nula (em principio)®”
Proteger para Comercializar Mercado da Tecnologia Contratos de Licenga Varidvel
Proteger para Trocar Oligopdlios Tecnoldgicos Licengas Cruzadas Limitada
Proteger para Cooperar Mercado da Inovagdo Acordos de Base Tecnoldgica Elevada

(1) Agradego a sugestio desta dimensio ao Sandro Mendonga. Utilizo o termo modos de regulagio como tradugdo da expressio inglesa “forms of governance”
(2) Relativamente A exploragdo das patentes em causa. Nio se exclui a possibilidade de relagBes cooperativas em outras dreas, designadamente em termos do fabrico de certos componentes ou da

distribui¢do de produtos.

Quadro 1 - Eixos de Utilizacio Estratégica das Patentes

Fonte: Simbdes (2002)



O EQUILIBRIO SOCIAL DOS
D.PI.

O PARADOXO DA
PROPRIEDADE

Como Definir a Separagcdo
Propriedade/Direiros Humanos?
Acesso a Medicamentos € Monopolio

Como Proteger os ‘Scientific Commons’?
A Perspectiva de Richard Nelson (2005)



MARCAS

- TITULO JURIDICO
« SINAL / IMAGEM DISTINTIVA

- DURACAO ILIMITADA



6.4 ELEMENTOS
RELEVANTES
NA NEGOCIACAO
DOS CONTRATOS DE
LICENCA




VANTAGENS E
DESVANTAGENS DO
LICENCIAMENTO

Contratos de Licenca

Vantagens

Desvantagens

Reduzido risco de entrada no mercado

Possibilidade de o licenciado se tornar um
concorrente

Rapidez de entrada, beneficiando

do conhecimento de mercado e imagem
do licenciade

Incapacidade de o licenciado satisfazer as
normas de qualidade pretendidas

Possibilidade de “teste” e aprendizagem
das potencialidades e caracteristicas do mercado

Custos de formalizagio e transferéncia dos
conhecimentos

Penetragio em mercados “dificeis”

Custos de adaptacio da tecnologia as condicoes
locais

Reduzido empenhamento financeiro

Dificuldade de controlo do comportamento do
licenciado

Remuneragdo certa da tecnologia (no caso
dos pagamentos fixos)

Limitagdes colocadas por alguns pafses a
duragdo dos contratos e as taxas de 10yalties
praticadas

Obtengio de lucros adicionais devido 3 venda
de outros produtos ou de componentes

Possibilidade de identificagio de parceiros
adequados para colaboragdo posterior

Maior facilidade de transferéncia de remuneracao

(relativamente aos lucros de empresas afiliadas)




Estrutura dos Contratos de Licenca:
Principais Topicos

Disposicoes Introdutérias

Identificacao das partes; data e local de celebragao; objectivos dos intervenientes;
considerandos (where-as clauses)

Definicoes

Definigao dos principais termos usados no contratos(por exemplo, sem
preocupagéo de exaustividade: tecnologia objecto do contrato; produto contratual;
patentes, marcas; know-how, territorio; informagéo técnica; melhoramentos;
unidade fabril; e preco de venda liquido).

Elementos e ambito do contrato

Trata-se de um conjunto de clausulas fundamentais, nas quais se estabelecem os
elementos fundamentais do objecto do contrato (direitos concedidos, sabres a
comunicar, apoios a prestar) e o moldes em que o licenciado pode utilizar ou
explorar tais elementos. Inclui designadamente a explicitacdo do objecto do
contrato, do territorio, das condi¢des de exclusividade, do campo de aplicagdo da
tecnologia e das condicdes relativas a concessao de sub-licencas e a cessao da
posicao contratual.

Obrigacoes dos intervenientes no contrato

Inclui nomeadamente as obrigagdes do licenciador (relativas designadamente as
formas e meios de comunicagao dos conhecimentos objecto do contrato, aos
direitos de propriedade industrial, a comunicagdo de melhoramentos, a
especificagdo do desempenho da tecnologia e a inclusdo de uma clausula de
licenciado mais favorecido), do licenciado (salvaguarda de confidencialidade,
satisfagao de normas de qualidade, compras ligadas, condicbesde
comercializagdo dos produtos, ndo concorréncia, regras relativas aos direitos de
propriedade industrial e ndo concorréncia, por exemplo), bem como as garantias
prestadas pelos parceiros.

Compensacoes financeiras

Defini¢gao dos pagamentos a efectuar pelo licenciado, designadamente da forma
como séo calculados (especialmente no caso das royalties), periocidade, moeda,
modos de controle, responsabilidades fiscais e penaliza¢des por ndo cumprimento.
Vigéncia

Comporta disposigGes relativas a duragao do contrato, a sua data de entrada em
vigor (que pode nao corresponder a de celebragéo), as condigdes de renovagéo e
de rescisao e aos efeitos da expiragao ou da rescisdo do contrato. Podem incluir-se
também aqui clausulas definindo as consequéncias para o contrato de
acontecimentos imprevistos, bem como as relativas a modificagdo dos termos do
contrato devido a circunstancias particulares.

Legislacao aplicavel e resolucao de litigios

Inclui as clausulas que definem nomeadamente a legislagao aplicavel, a lingua
prevalecente para efeitos de interpretacédo e as condi¢cdes de resolucao de litigios.

Fontes: Elaborado com base Simdes, 1989.




A Negociacao dos Contratos de Licenca:
Aspectos Basicos a Considerar

1.Definir objectivos;

2.Encarar o contrato como compromisso de interesses;
3.Negociar na base de um projecto de contrato proprio;
4.Dispor de informacado sobre os objectivos e estratégia do
interlocutor;

5.Formar equipas negociais coesas € bem preparadas;
6.Defender racionalmente os argumentos apresentados;
7.Evitar confrontacoes;

8.Conhecer a capacidade de decisdo do interlocutor;
9.Saber ouvir e mostrar abertura;

10.Ponderar concessoes feitas € vantagens obtidas;
11.Nao subestimar nem sobrestimar a capacidade do
interlocutor;

12.Redigir memorandos de progresso e de acordo final; e
13.Nao afastar a possibilidade de voltar atrds com opg¢oes ja
tomadas.

Fonte: Simodes (1986)




6.5 EVOLUCAO DO
LICENCIAMENTO




Figure 7:
When to License?
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Figure 8&:

Licensing into a Foreign Market:

A Process View
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