Revisao do Regulamento de PI

Preambulo

O Instituto de Medicina Molecular Jodo Lobo Antunes (iMM) envida todos os esfor¢os no
sentido de criar um ambiente favoravel a promocgéo da exceléncia, liberdade e ambi¢do em
ciéncia, com potencial de gerar descobertas que possam ser transformadas em novas
solugdes médicas para melhorar a vida humana. Este designio é consistente com a missdo do
iMM de desenvolver novo conhecimento e facilitar a sua disseminacdo ampla para beneficio
da sociedade.

O iMM tem vindo a desenvolver politicas e documentos de orientacao para reforcar e
incentivar a valorizagao do seu conhecimento e tecnologia. A criagdo do Departamento de
Transferéncia de Tecnologia (TTO) em 2018 contribui para aumentar a sua capacidade de
identificar e proteger propriedade intelectual (Pl) comercialmente vidvel e potenciar a sua
exploragao com sucesso.

Uma politica de Pl é essencial para a estabilidade e previsibilidade das matérias relacionadas
com a protegao e valorizagao de direitos de propriedade intelectual e industrial, criando um
enquadramento objetivo e transparente em matérias de Pl para colaboradores do iMM e
parceiros externos. A politica de Pl do iMM foi estabelecida e normalizada através do
Regulamento de Pl do iMM, aprovado em Assembleia Geral em 2015.

O Regulamento de Pl do iMM prevé a sua revisao num prazo de 3 anos a contar da data de
aprovacao. A oportunidade de revisdo do Regulamento de Pl justifica-se também com as
necessidades de: i) garantir a conformidade do Regulamento com o Novo Cédigo de
Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto-lei n.c 110/2018, de 10 de dezembro; ii)
alinhar as praticas de gestdao de Pl com a Universidade de Lisboa iii) colmatar lacunas
detetadas em matéria de gestdo de PI; iv) refletir as mudancgas na organizagdo com impacto
na gestdo e valorizagdo de PI; v) aproximar a politica de PI do iMM das melhores praticas
internacionais.

O Regulamento de Pl tem por propésitos:

i) definir a titularidade da PIl, remuneragao e valorizagdo comercial de direitos de propriedade
intelectual obtidos em resultado da atividade e/ou funcdes desempenhadas por
investigadores vinculados ao iMM ou em que tenham sido utilizados recursos deste,
independentemente da existéncia, ou ndo, de vinculo contratual

ii) a gestdo da PI, estabelecendo regras e procedimentos claros para a gestado e valorizagao
da Pl gerada na instituicao;

iii) a promocgao da utilizagdo da PI do iMM, facilitando a adogao e utilizagdo ampla da Pl do
iMM através de varias modalidades de acesso;

iv) o equilibrio de interesses entre a instituicdo, os colaboradores e os parceiros envolvidos
em atividades de investigacao, desenvolvimento e inovagao, alinhando os mesmos com o
interesse do publico em geral;



v) a definicao dos papéis e responsabilidades das partes envolvidas na protecao e valorizagao
de Pl do iMM.

Capitulo |

Disposicoes gerais

Artigo 1.°
Objeto

O presente regulamento visa definir e regular os aspetos respeitantes a titularidade, protecao,
remuneragao e valorizagao comercial de direitos de propriedade intelectual obtidos em
resultado da atividade e/ou fun¢des desempenhadas por investigadores vinculados ao iMM
ou em que tenham sido utilizados recursos deste, independentemente da existéncia, ou nao,
de vinculo contratual, sem prejuizo do estipulado em acordos de partilha de propriedade
intelectual com entidades com que tenha havido partilha de recursos no decorrer do trabalho
que originou os direitos de propriedade intelectual.

Artigo 2.°
Recursos do iMM

Por recursos do iMM entende-se, salvo estipulacdao em contrario, todos os ativos corpoéreos e
incorporeos detidos ou administrados pelo iMM, nomeadamente no ambito de protocolos
existentes, e/ou pelos seus servicos e laboratérios de investigacao, incluindo, mas nao se
limitando, a infraestruturas, materiais, equipamentos, recursos humanos, propriedade
industrial e reputacdo no mercado nacional, europeu e internacional.

Artigo 3.°
Ambito subjetivo
1. Estdo sujeitos ao presente regulamento, doravante designados por inventores:

a) Os investigadores com vinculo contratual ao iMM, independentemente da natureza do seu
vinculo contratual;

b) Os investigadores e visitantes que, embora sem vinculo contratual ao iMM e sem prejuizo
de estarem abrangidos por outros regulamentos ou regimes contratuais de propriedade
intelectual, desenvolvam parcial ou integralmente a sua atividade de investigagao ao abrigo
de qualquer programa de financiamento concedido ao iMM, publico ou privado, nacional ou
nao, bem como ao abrigo de colaboragdes cientificas, utilizando, para tal, recursos do iMM,;

c) Os estudantes que colaborem em laboratérios de investigacdo do iMM, seja ou ndo no
ambito dos seus programas de estudos formais;



d) Qualquer outra pessoa desde que vinculada, por qualquer forma, direta ou indiretamente,
a0 iMM e que utilize os seus recursos, salvo disposicao legal que determine regime diverso ou
estipulacdo em contrario.

2. O iMM podera exigir que qualquer das pessoas referidas no niumero anterior declare, por
escrito, ter conhecimento e aceitar integralmente e sem reservas o presente regulamento,
bem como o teor de todas as suas clausulas, nomeadamente os direitos e deveres dele
decorrentes.

3. Asituagao dos inventores com vinculo a unidades organicas da Universidade de Lisboa e/ou
abrangidos pelo Regulamento de Propriedade Industrial da Universidade de Lisboa deve ser
objeto de protocolo especifico entre esta entidade e 0 iMM, no que diz respeito a titularidade
de direitos de propriedade industrial.

4, Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, sempre que os investigadores a que se refere
a alinea b) do nimero 1 estejam abrangidos por outros regulamentos ou regimes contratuais
de propriedade industrial, deve ser celebrado um protocolo nos termos do artigo 6.°, com a
entidade detentora dos eventuais direitos de propriedade industrial ao abrigo desses
regimes, antes do inicio da respetiva utilizacao dos recursos do iMM e/ou colaboragao
cientifica.

5. A aplicagdo do presente Regulamento estende-se até ao final do ano civil seguinte ao do
término do vinculo estabelecido entre qualquer uma das pessoas indicadas no nimero 1 e o
iMM, no que respeita as invengdes divulgadas durante esse periodo e derivadas de trabalho
realizado enquanto vigorava a relagdo com o iMM.

6. Prevalece sobre o presente Regulamento o acordo, contrato ou protocolo celebrado entre
0 iMM Lisboa e outra entidade que regule especialmente a atividade de alguma das pessoas
referidas no nimero 1 quanto a matérias de propriedade industrial.

Capitulo I
Titularidade e Procedimentos
Artigo 4.°
Titularidade

1. Pertence a0 iMM a titularidade dos direitos de Pl relativos as invencdes ou a outras criagdes,
concebidas e realizadas pelas pessoas indicadas no artigo 2.°, incluindo os direitos de PI
passiveis de serem protegidos pelo Cédigo de Propriedade Industrial (CPI).

2. Atitularidade referida no niUmero anterior resultara:

a) Do exercicio do direito de opgao, previsto no artigo 59.2, n.° 3 do CPI, relativamente as
invengdes ou criagdes suscetiveis de protecdo por este Cédigo, concebidas ou realizadas por
inventores vinculados ao iMM mediante relagao juridica de emprego, e sempre que o iMM,
dando cumprimento ao disposto na alinea a) do referido artigo, os entenda remunerar nos
termos estabelecidos no presente artigo.

b) Nos restantes casos em que nao seja legalmente possivel o exercicio do direito de opgao,
da transmissdo onerosa da quota-parte ou da totalidade dos direitos de propriedade



intelectual ou da propriedade dos segredos industriais, a favor do iMM, mediante
contrapartida no pagamento de remuneragao nos termos previstos no presente artigo.

3. A utilizagdo dos recursos do iMM por inventores que ndo se encontrem sujeitos ao exercicio
do direito legal de opgdo, mas relativamente aos quais se preveja a realizacao de atividade
inventiva, designadamente bolseiros, esta dependente da adesdao dos mesmos ao presente
Regulamento, através de declaragdo escrita.

4, A declaragao aludida na parte final do niUmero anterior é subscrita aquando da admissao e
registo obrigatérios dos inventores, antes do inicio da sua relagdo com o iMM, junto dos
Recursos Humanos.

5. A titularidade dos direitos de propriedade intelectual ndo prejudica o direito moral do
respetivo inventor, exceto em caso de renuincia expressa, nos termos legais aplicaveis.

Artigo 5.°

Remuneragao

1. A remuneragao a processar pelo iMM a titulo de pagamento de direito de propriedade
industrial, seja pelo exercicio do direito de opcao, seja pela transmissao onerosa de direito,
correspondera a 50% das receitas que vier a auferir com a valorizagdo econémica desse
direito, depois de deduzidas as despesas que comprovadamente suportou, ou que se estima
que comprovadamente suportara, com a constituicdo, manutencdo, defesa, promogao e
comercializacao desse direito.

2. Sempre que forem varios os inventores do iMM que contribuiram para a concegéo e
realizacao de uma invengao protegida pelo CPI, a percentagem estabelecida no numero
anterior deve ser distribuida entre eles de acordo com a reparti¢ao estabelecida no formuldrio
de invengdo (“invention disclosure form”).

3. O direito a receber as remuneragdes previsto nos numeros anteriores mantém-se mesmo
apés a cessacao do vinculo ou colaboracgao entre o iMM e o inventor.

4. A subscricao da declaragdo indicada nos numeros 3 e 4 do artigo anterior faz reconhecer,
pelo respetivo inventor, que nenhuma outra quantia ou vantagem econdémica, além da que
estad prevista no presente artigo, lhe é ou serd devida em virtude do direito de opc¢ao ou
transmissao do direito a favor do iMM.

5. O inventor ndo tera direito a receber receitas derivadas da participagdo do iMM no capital
de empresas sempre que o mesmo tenha participacao individual no capital da empresa em
causa.

Artigo 6.°
Pl nos contratos

1. Os contratos, protocolos e acordos estabelecidos entre o iMM e outras entidades devem
regular o regime de propriedade industrial tendo em conta o disposto no presente
regulamento, sempre que se preveja atividades das quais possam resultar direitos de
propriedade industrial.



2. Os contratos, protocolos e acordos devem estabelecer, no seu corpo ou em termo adicional
anexo, designadamente:

a) A titularidade da invencao ou criagao;

b) A assungao dos encargos com o processo de constituicdo, manutencao, defesa, promocgao
e comercializagdo dos direitos de propriedade industrial;

c) A exploracao comercial da invencgdo ou criagcao e a divisdo de proventos financeiros;

d) A salvaguarda dos direitos do iMM e dos inventores, nomeadamente em caso de
licenciamento ou transmissao a terceiros;

e) A confidencialidade e as condi¢des de divulgacgao e publicacao dos resultados obtidos.

Artigo 7.°
Comunicacao de invengao

1. Os inventores devem comunicar ao Departamento de Transferéncia de Tecnologia (TTO) do
iMM, no prazo de 3 meses a contar da data em que for considerada como concluida, a
invengdo ou novo conhecimento com potencial de protecao por direito(s) de propriedade
industrial, mediante o preenchimento de um formuldrio de invengdo (“invention disclosure
form”), em modelo estabelecido pelo iMM e a disponibilizar na sua intranet.

2. Recebida a comunicacdo de invencao, o iMM deve pronunciar-se num prazo maximo de 60
dias sobre a sua intengao de proteger os direitos de propriedade industrial dela emergentes,
tendo em especial consideragao o interesse dos inventores em difundir os conhecimentos
cientificos.

3. Se, de acordo com o previsto no nimero 2, 0 iMM decidir ndo proteger e/ou comercializar a
invengao, o(s) respetivo(s) inventor(es) pode(m) fazé-lo a titulo individual. Nesse caso, 0 iMM
devera transmitir os direitos de propriedade intelectual a favor do(s) inventor(es).

4. A cedéncia / transmissdo de direitos ao(s) inventor(es) prevista no nimero anterior
contempla o direito do iMM de receber 2% da receita liquida de Pl obtida pelo(s) inventor(es)
com a comercializagdo da invencao e eventuais direitos de propriedade intelectual e
industrial associados, independentemente de a comercializacdo ser feita diretamente pelo(s)
inventor(es) ou através de uma terceira parte. A receita sujeita a esta disposicao inclui os
pagamentos resultantes da venda de participagdes em capital de empresas recebidos pelo(s)
inventor(es) como contrapartida pela cedéncia de direitos de exploracdo da invencao e
eventuais direitos de Pl associados.

Artigo 8.°
Protecao

1. Cabe a0 iMM a determinacao da protecao dos direitos de propriedade industrial a que se
refere o presente Regulamento.

2.0iMM, ouvidos o(s) respectivo(s) inventor(es) e de acordo com um juizo acerca do potencial
comercial dos conhecimentos cientificos em causa, definira os concretos meios, ambito e vias
de protecdo dos direitos de propriedade industrial.



3. O requerimento de registo dos respetivos direitos de propriedade industrial é feito a favor
do iMM nos termos do disposto no artigo 3.°.

4, 0iMM seraresponsavel, enquanto titular, pelo pagamento das despesas, taxas e honorarios
respeitantes ao pedido provisorio de patente e a redacdo e submissao do pedido de patente
definitivo, se e na medida em que a invengao revele interesse comercial atendivel e a sua
conjuntura financeira o permita.

5. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, os projetos de investigacao suscetiveis de
gerar direitos de propriedade industrial devem, sempre que possivel, compreender verba
suficiente para proceder a protecao dos direitos de propriedade industrial.

6. Se 0 iMM decidir abandonar um direito de propriedade industrial constituido, devera dar a
possibilidade de o mesmo ser mantido pelo(s) inventor(es), de acordo com o definido nos
pontos 3 e 4 do Artigo 7.°.

Artigo 9.°
Exploracao comercial

1. A concessao de licencas de exploracgdo, a venda dos direitos de propriedade industrial ou
outros acordos de exploracao compete em exclusivo ao iMM e ndo depende do acordo do(s)
inventor(es).

2.0iMM, ouvido(s) o inventor(es), definira os termos relativos ao modo de valorizar e explorar
a invencao e eventuais direitos de propriedade industrial conexos, estando expressamente
vedado ao(s) inventor(es) negociar diretamente com terceiros interessados na exploragao,
salvo nos casos em que seja devidamente autorizado, por escrito, pelo iMM.

3. As decisdes relativas a exploracdo comercial da invencao e de eventuais direitos de
propriedade intelectual e industrial conexos devem ter especialmente em consideragdo os
interesses cientificos e financeiros do iMM, dos laboratorios de investigagdo e do(s) proprio(s)
inventor(es).

Capitulo IV

Disposicdes finais e transitorias

Artigo 10.°
Vigéncia

1. O Regulamento entra em vigor, ap6s aprovacgao pela Assembleia Geral, no dia util seguinte
ao da sua comunicagao as pessoas referidas no artigo 2.°.

2. A comunicacdo indicada no nimero anterior pode ser efetuada através do envio de
mensagem de correio eletronico, com recibo de entrega, e ainda mediante divulgacdo na
intranet do iMM, constituindo esta disponibilizagdo presuncado do seu conhecimento.



Artigo 11.°
Alteragoes

1. As alteragdes ao Regulamento serdo efetuadas por meio de deliberacdo da Assembleia
Geral, sob proposta da Dire¢do do iMM.

2. As alteracdes a que se refere o numero anterior serdo comunicadas através de e-mail
institucional a cada colaborador e a nova versao colocada na intranet do iMM.

3. Caso ndo seja alterado em data anterior, o Regulamento devera ser revisto no prazo de trés
anos apos a sua aprovacgado ou na sequéncia de alteragdes legais que imponham a sua revisao.



