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Glarke, Modet & G° Portugal vence o prémio
“IP Gorporate of the Year in Portugal”

A Clarke, Modet & G- é
uma empresa orientada
para a gestao de patentes
e servicos de propriedade
intelectual que nasceu em
1879. Guarda algumas
joias raras como o pneu
de Goodyear ou a lampada
de Edison e exibe, nas
paredes dos escritorios,
em Lisboa, boletins de
Propriedade Industrial
(BOPI) do Instituto
Espanhol de Marcas e
Patentes (OEPM).
Atualmente é um dos
maiores grupos
especializados em
Propriedade Intelectual
em paises de lingua
espanhola e portuguesa.

A Clarke, Modet & C° Portugal assi-
nou um acordo de colaboragio com a
COTEC Portugal. Pode dizer-nos
quais sdo os aspetos principais desse
Acordo?
A Clarke, Modet& C° Portugal é membro
da COTEC Portugal, desde o inicio desta
Associacdo em abril 2003. Esta COTEC
que conta hoje com 347 Associados tem,
como missdo, promover o aumento da
competitividade das empresas localiza-
das em Portugal, através do desenvolvi-
mento e difusdo de uma cultura e de uma
prética de inovagdo, bem como do conhe-
cimento residente no Pafs.
Dadas a relevancia e a missdo desta Asso-
ciagdo, propusemos a COTEC, na pessoa
do seu Diretor-Geral, Eng® Jorge Portugal,
que aceitou, a celebragdo de um protocolo
que englobasse a realizacdo de um con-
junto de ages no ambito da Propriedade
Intelectual (PI). Entre as a¢des a desenvol-
ver destaco a criagdo de um canal de
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apoio a PI, exclusivamente dedicado aos
Associados da COTEC Portugal, que pas-
sam, desde j4, a ter, no &mbito do protoco-
lo assinado, uma via direta para um servi-
¢o de aconselhamento em PI, disponivel
através do e-mail: cotec@clarkemodet.
com.pt.

Para além deste servico de aconselha-
mento em PI, o protocolo de colaboragao
entre a Clarke, Modet & C° Portugal e a
COTEC Portugal, assinado no passado
dia 13 de margo de 2017, prevé também a
colaboragdo em iniciativas concretas, bem
como a realizacdo de agdes de formacao
sobre “Intellectual Property Strategies”
no ambito do Programa COHITEC da
COTEC.

Clarke, Modet & C° assume um pa-
pel de destaque entre os Agentes de
Propriedade Industrial em Portugal.
Qual o balango que faz da utilizacao
dos direitos de PI no ultimo ano?

Os Agentes e Técnicos em Propriedade
Industrial em Portugal desempenham
um papel muito importante no sistema de
Inovagdo. As empresas, universidades e
particulares envolvidas em processos de
Inovagdo ou internacionalizagdo dos seus
negdcios, tém toda a vantagem em recor-
rer aos servicos aconselhamento especia-
lizado no que respeita a criagdo, protecio,
manutengdo e defesa das Patentes, Mode-
los de Utilidade e Marcas. Infelizmente,
frequentemente acontece que por escas-
sez financeira as empresas, universidades
e particulares decidem desenvolver proje-
tos de patentes e marcas sem esse apoio
especializado, ou procurando esse apoio
demasiado tarde, resultando assim num
desperdicio de dinheiro e de oportunida-
de.

Os direitos de Propriedade Industrial
em Portugal, no que respeita ao registo
de Inveng¢des mantém niveis muito re-
duzidos quando comparados com ou-
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tros paises europeus de referéncia. O
nimero de pedidos de Patentes Nacio-
nais no INPI durante o ano 2016 foi infe-
rior a 2015 em 20,6%. Quanto aos pedi-
dos de Patente Europeia, o aumento de
8,5% verificado em 2016 relativamente a
2015, é manifestamente insuficiente
para retirar Portugal do fundo da tabela
dos paises europeus. O panorama é me-
lhor nas Marcas na Unido Europeia, que
em 2016 cresceram 6,7%, nas Marcas
Nacionais que em igual perfodo aumen-
taram 0,5% e no Design Nacional que
registou um significativo aumento de
14,6% no nimero de pedidos deposita-
dos.

A concorréncia baseada na Inovagao apli-
cada, torna a criagdo de Patentes um im-
perativo nacional. Considerando o dificil
contexto econémico nacional, é aconse-
lhdvel a implementagado de programas de
apoio destinados aos pedidos de Patent
Nacional e sua internalizagdo.
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Existem diversos fatores a ponderar
quando se define uma estratégia de
negdcio baseada em direitos de Pro-
priedade Industrial, nomeadamente
qual a op¢ao mais correta para a sua
explora¢do econémica. Que tipo de
assessoria oferecem as empresas?
A Clarke, Modet & C° Portugal pretende
ser um parceiro de negdécio, ao longo da
cadeia de inovacdo, desde a criacdo da
ideia até a0 momento de transferir o co-
nhecimento ao mercado. Assim, a defini-
¢do de uma sélida estratégia de Proprie-
dade Intelectual (PI) é essencial em qual-
quer &rea de negdcio.
Associamos a exploragdo econdémica a
transferéncia de uma tecnologia patentea-
da para o mercado, que pode ser efetuada
pela exploragdo direta da patente pelo seu
proprietério, ou caso a exploragdo venha
a ser efetuada por terceiros, implica que
ocorra uma Venda ou Licenciamento dos
direitos de exploragdo da patente.
Estas opgdes ndo sdo hierarquizéveis,
uma vez que a sua opgao resulta de um
grau de ponderagdo de um conjunto de
fatores do mercado e opgdes estratégicas
de comercializagdo, que sdo delineadas
pelo seu proprietario.
O licenciamento é a via mais utilizada
quando a transferéncia de conhecimento
é baseada numa tecnologia patenteada. A
entidade titular autoriza a utilizagdo da
tecnologia, mediante uma licenga que
pode ser exclusiva, ndo exclusiva, territo-
rial ou ndo territorial, mediante um paga-
mento inicial “single lump sum, ou paid-
-up licence”, ou pagamentos subsequen-
tes, designados por “royalties”.O acordo
de licenciamento depende da avaliagdo
do valor comercial dos ativos intangiveis,
o que normalmente é caraterizado por
um elevado grau de incerteza.
De salientar, de igual forma, que muitas
patentes sdo licenciadas, ndo s6 pelas ca-
rateristicas técnicas inovadoras, mas por
representarem um produto e/ou proces-
so cujas funcionalidades, vantagens e
atributos ja foram testados no mercado.
As licengas trazem beneficios para ambas
as partes, possibilitando uma expansdo
rapida da tecnologia desenvolvida e uma
maior possibilidade de geragdo de resul-
tados, em periodos mais curtos.

Pelo seu lado, uma venda implica que a
entidade titular da tecnologia ceda todos
os direitos quer de titularidade, quer de
exploragao através do pagamento de uma
quantia fixa. Sao transferidos para o com-
prador todos os riscos, particularmente,
as condigdes de mercado, desafios regula-
mentares ou mesmo as consequéncias re-
lacionadas com a concorréncia.

Assim, existem diversos fatores a ponderar
quando se define uma estratégia de negécio
baseada em PI, nomeadamente qual a op-
¢d0 mais correta para a sua exploragao eco-
ndémica, tendo em conta a sua rentabilidade
futura, primeiro objetivo empresarial, a
criagdo de valor. E, neste contexto, que a
Clarke, Modet & C° Portugal pretende ser
um parceiro de exceléncia.

No caso das empresas spin-offs uma
das perguntas que se coloca, desde o
inicio, é se o negdcio serd rentavel.
Qual o papel que assumem os direi-
tos de PI neste contexto e qual o
apoio da Clarke, Modet & C° aos em-
preendedores?
A Clarke, Modet & C° Portugal tem vindo
a desenvolver uma ligacdo de proximida-
de com as universidades portuguesas,
ndo s6 na prote¢do do conhecimento cria-
do, mas também na coloca¢do no merca-
do do conhecimento gerado no seio da
investigacao.
E nas universidades que, nos tltimos
anos, tém nascido empresas de base tec-
noldgica, conhecidas por spin-offs. Criar
produtos e/ ou servigos inovadores renté-
veis é o grande desafio que se lhes coloca,
no atual contexto econémico. Estas em-
presas sdo criadas para explorar comer-
cialmente o conhecimento produzido por
atividades académicas, incluindo néo
apenas inovagdes ou patentes, mas tam-
bém todo o conhecimento cientifico e téc-
nico acumulado por um investigador/
professor durante a sua carreira.
Em geral, os empreendedores ficam pré-
ximos da sua Universidade de origem,
que serve como fonte de vantagem com-
parativa ao fornecer trabalho qualificado,
instalagbes especializadas e fonte de co-
nhecimento.
A pergunta que se coloca na criagdo da
empresa é se 0 negdcio serd rentavel.

Dina Chaves, Diretora de Consultoria

Nao hd uma resposta objetiva e o sucesso
depende de uma multiplicidade de fato-
res, nomeadamente: o Produto que se
pretende comercializar, o acesso a finan-
ciamento adequado, a cultura e as politi-
cas de Propriedade Intelectual (PI) da
Universidade, a equipa e as carateristicas
da prépria empresa (incluindo a forma ju-
ridica, o tipo de financiamento e o modelo
de negécio). Contudo, hd um ingrediente
secreto que estd na base do sucesso: uma
adequada protecdo e gestdo da sua PI.
Neste sentido, é fundamental que as Poli-
ticas de PI das Universidades contem-
plem uma regulamentacdo especifica,
para esta via de transferir conhecimento,
facilitando uma cultura empreendedora e
estimulando o sucesso destas jovens em-
presas.

A Clarke, Modet & C° posiciona-se
no mercado com uma assessoria per-
sonalizada durante todo o processo
de inovacao: da criagdo e protecdo, a
exploragdo e defesa dos direitos de
Propriedade Intelectual. Que servi-
¢os sao oferecidos ao longo da cadeia
de valor?
Os nossos servicos de assessoria em Pro-
priedade Intelectual (PI) posicionam-se
em 4 grandes areas e sdo definidos em
fungdo das necessidades dos nossos clien-
tes: uma Consultoria de Inteligéncia Tec-
noldgica, em que desenvolvemos estudos
de Inteligéncia e Vigilancia Tecnolégica;
estudos de Patenteabilidade e Liberdade
de Exploracdo (FTO); a nivel de uma Con-

sultoria Estratégica, definimos a protegédo
mais adequada com recurso as diferentes
modalidades dos Direitos de PI, inventa-
rios de Know-how e diagndsticos de PL adi-
cionalmente ou em paralelo uma Consulto-
ria de Gestdo em que realizamos Sistemas
de Gestdo de PI, Due Dilligence, Formagcéo,
entre outros, e uma Consultoria de Valor,
em que apresentamos servicos de transfe-
réncia de tecnologia, screening tecnolégico,
avaliagdo econémica de marcas e patentes,
parecer de royalties e assessoria legal ao
longo da cadeia de valor.

A Clarke, Modet & C° Portugal foi a

vencedora do Corporate Intl Magazi-

ne Global 2017.
Foi com satisfagdo que recebi a noticia de
que a Clarke, Modet & C° Portugal tinha
sido nomeada vencedora do Corporate
Intl Magazine Global Award 2017 - “IP
Expert of the Year in Portugal”.Os pré-
mios anuais da Corporate INTL sdo atri-
buidos as principais Consultoras e Inves-
tidores dos mais variados pafses e conti-
nentes em todo o mundo.
Este prémio é o reconhecimento da exce-
léncia profissional, baseado na Experién-
cia e na Qualidade do servigo prestado, ao
longo dos dltimos 12 meses.
Os prémios que recebemos na Clarke,
Modet sdo entendidos como estimulos
para a melhoria constante dos nossos ser-
vicos os quais devem prioritariamente
dar resposta 4s mudangas do meio envol-
vente e, em especial, as necessidades dos
nossos Clientes.
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