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Resumo

Dada a vasta oferta de produtos existentes no mercado, o design acaba por assumir
grande relevancia, sendo frequentemente determinante na escolha do consumidor. Dada a
importancia da aparéncia, compreende-se que o produtor opte por investir cada vez mais e que,
a par da novidade e da singularidade do aspeto do produto, se acabe por criar verdadeiras obras

de arte.

Nestes casos em que o design consubstancia uma obra de arte gera-se uma situacéo de
alguma complexidade no que respeita a protecéo conferida pelo direito que se vé obrigado a
chamar a colacao duas areas diferentes que assentam em légicas bem distintas: o Direito de Autor
e o Direito de Propriedade Industrial. Na verdade, apesar de ambos os direitos serem provenientes
da Propriedade Intelectual e pretendam com a protecao por eles conferida a uma determinada
criacdo incentivar e recompensar o criador, nao raras as vezes acabam por apresentar solucdes

contraditorias, deixando na mao do aplicador do Direito uma verdadeira bomba-relogio.

Pese ainda que o design frequentemente é criado no ambito de um contrato de trabalho,
e, por esse motivo, uma situacao ja de si bastante complexa acaba por assumir contornos dificeis

de destrincar.

0 que nos propomos resolver com este estudo é precisamente o problema que o legislador
nao logrou responder: o que se deve fazer quando o design é protegido cumulativamente pelo

Direito de Autor e pelo Direito de Propriedade Industrial no ambito de um contrato de trabalho.

Vamos entdo assinalar os pontos em que o Direito de Autor e o Direito de Propriedade
Industrial diverge no Direito Portugués, através da analise do regime de cada um e da sua

implicacao no contrato de trabalho.

Dada a complexidade desta questdo quando confrontada com o direito vigente em
Portugal, optamos por nao fazer um estudo pormenorizado do disposto nos outros ordenamentos
juridicos e do Direito da UE, servindo-nos destes apenas quando o considerarmos necessario para

alcancar uma solucéao.

Palavras-chave: propriedade intelectual; direito do trabalho; desenhos ou modelo;

direito de autor; direito de propriedade industrial; cumulacao de protecéao.



Abstract

Given the vast amount of products offered on the market, design is of great relevance,
frequently being the determinant factor in consumer choice. Because aesthetic is so important, it
becomes quite understandable why producers choose to increasingly invest in this aspect which

simultaneously, by the novelty and singularity of a design, ends up creating works of art.

In a situation where design coalesces with art, there is the creation of a rather complex
situation in regards to its protection guaranteed by law, making it so that one has to face two
different branches of law that each have a different basis in logic: Copyright Law and Industrial
Property Law. Even though both have their origin in Intellectual Property Law, which intends to
secure the protection of certain creations and its creators, it is not rare that they end up providing

conflicting solutions, leaving a ticking time bomb in the hands of those who apply the law.

Design is frequently created in the context of a labour contract, and for that reason, an

already complex situation becomes even more complex.

What we propose to do in this study is to find a solution to the problem that the lawmaker
has no answer for: What to do when design is protected by both Copyright and Industrial Property

Law.

We will point out the discrepancies between Copyright and Industrial Property Law in

Portuguese legislation by analysing both regimes and their implications in labour contracts.

Given how complex the matter is in Portuguese Law, we have opted to not go into depth
into the law of other countries and EU law, considering foreign law only to find solutions to this

existing problem.

Keywords: intelectual property; labour law; design; copyright; industrial property; overlap

of protection.
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Nota Prévia

A tematica que se pretende analisar com este estudo insere-se no ambito de trés ramos

do Direito: o Direito de Propriedade Industrial, o Direito de Autor e o Direito do Trabalho.

Nao obstante reconhecermos que sdo ramos do Direito bastante distintos, nao podemos
deixar de ter em atencao que na pratica surgem relacdes juridicas que necessariamente chamam

a colacao estes trés ramos do Direito e que exigem a sua compatibilizacao.

Desta feita, cabe-nos explicar com mais detalhe a questao que nos propomos tratar com
a presente dissertacdo, implicando para a sua compreensdo, a enunciacdo de breves
consideracdes que resultaram do estudo que foi por nds feito, em virtude de conseguir alcancar

um possivel tema e que, em ultima ratio, levaram a escolha do mesmo.

Com o passar dos tempos e com a evolucao do préprio direito no ambito da sociedade,
usando as palavras proferidas pelo Professor Oliveira Ascensdo, “A situacdo econémico-social do
autor nao corresponde hoje a visao classica do criador independente, como que artesanal na

elaboracao da obra”.

De facto, o Direito de Autor e da Propriedade Industrial assumem uma grande importancia
nos tempos que correm estando, por isso, na ordem do dia. Pela grande evolucdo e
desenvolvimento tecnoldgico a que temos vindo a assistir, torna-se inevitavel o emergir de
situacdes que reclamam a tutela das criacbes humanas, seja a nivel artistico, econémico ou até
cientifico. Neste sentido, facilimente compreendemos que essas criacdes enfrentam novos

obstaculos no que concerne aos mecanismos existentes para a sua protecao.

Ao exposto somam-se as forcas de mercado, agora com contornos bem distintos daqueles
que existiam a data do nascimento destes ramos do direito, e a necessidade de os produtores
arranjarem formas originais de captar o consumidor, de maneira a conseguir obter um lugar de

destague no mercado.

Deste modo, e dada a referida necessidade dos produtores se destacarem pela diferenca,
recorre-se ao design, vulgo desenho ou modelo, que surge precisamente desta conjugacao dos
ramos do direito supra referidos, e para o qual a tutela oferecida pelo nosso legislador néo resulta

muito clara.



Assim, consideramos que se justifica a escolha deste tema para a presente dissertacao,

dado o nimero de questdes que a ele se encontram associadas.

Com efeito, suscitam-se duvidas quanto a saber em que ramo do Direito esta criacdo pode
ser enquadrada: se no Direito de Autor, no Direito de Propriedade Industrial ou se podera ser
enquadrada nestes dois ramos do direito em simultaneo. E que, saliente-se, esta distingdo assume
uma relevancia acrescida, na medida em que podera dar origem a possiveis incompatibilidades,

uma vez que sao ramos do direito distintos.

Assim, quid iuris se a referida criacdo cumprir os requisitos de ambos? Podera haver um
cumulo de protecdes pelos dois institutos? Ou ter-se-a de optar por um deles? O que fazer quando

se geram incompatibilidades entre os dois ramos do direito?

Estas sao algumas das questdes sobre as quais nos propomos debrucar com o presente
estudo, sem nunca nos afastarmos do cerne essencial do tema, e atendendo a situacdo em

concreto que nos propomos tratar que é o caso especifico do contrato trabalho.

Isto &, tendo sido a criacao conduzida pelo trabalhador, e verificando-se os requisitos de
protecdo tanto ao abrigo do Direito de Autor, como do Direito de Propriedade Industrial, quem é o
titular dos direitos em causa? O trabalhador ou 0 empregador? A quem pertence o direito? De que

forma é tutelada a posicédo do trabalhador?

Posto isto, e atendendo ao contributo da melhor doutrina como auxiliar no tratamento
deste tema, pretendemos problematizar as questdes mais importantes que surgem neste ambito,

pugnando por adotar uma visao critica e personalizada acerca das mesmas.

Para tal, por considerarmos que o tratamento desta questao a tal nos exigia, comecamos
por explicar o regime do Direito de Autor e do Direito de Propriedade Industrial quando aplicado a
um contrato de trabalho, bem como por abordar os requisitos exigidos por cada um deles para

gue possa ser chamada a colacao a sua protecao.

Para esse fim, optamos por nos circunscrever apenas a doutrina e ao disposto na lei
portuguesa, sem prejuizo de, quando necessario, recorrermos a uma analise comparativa do
direito face a outros ordenamentos juridicos e do direito estabelecido pela UE, para melhor
compreensao do direito interno e também para procurar solucdes para as questdes que aqui nos

propusemos a analisar.



Introducao

O Direito de Autor, tal como refere o n.° 1 do artigo 1.° CDADC, tem por objeto as obras
intelectuais “do dominio literario, cientifico e artistico, por qualquer modo exteriorizadas, que,
como tais, sao protegidas nos termos deste Cédigo, incluindo-se nessa protecao os direitos dos
respetivos autores”. Por outras palavras, o Direito de Autor “protege as criacdes do espirito,
criacdes essas que sao fruto do esforco e engenho intelectuais do autor e que enriquecem o quadro

cultural disponivel:.

Com o intuito de maior delimitacdo do ambito de protecao do referido cédigo, o n.° 2 do
artigo 1.° CDADC, prescreve que “As ideias, 0s processos, 0s sistemas, os métodos operacionais,
0s conceitos, 0s principios ou as descobertas ndao sao, por si sé e enquanto tais, protegidos nos

termos deste Cddigo™.

Retiramos da leitura das referidas normas que o caracter criativo € uma conditio sine qua
non para que se possa cair no ambito de protecao do Direito de Autor. Neste sentido, ensina
MENEZES LEITAO que se exige “que a obra represente uma criacdo de valores que se distinga,

quer do patriménio intelectual ja existente, quer da realidade concreta que pretenda representar”s.

Temos, entdo, novamente nas palavras de MENEZES LEITAO, que “A partir do momento
em que exista uma intervencdo humana, de cariz original, ja é porém, possivel configurar uma

obra+".

Posta esta breve explicacao sobre o ambito de protecao deste ramo do direito, cabe-nos
agora indagar sobre a propria nocao de autor. A este proposito, estabelece o CDADC a presuncao
auctor est quem opus demonstrat, o que significa que se presume que o autor é “aquele cujo
nome tiver sido indicado como tal na obra, conforme o uso consagrado, ou anunciado em qualquer

forma de utilizacdo ou comunicacdo ao publico™.

+ Patricia AKESTER, Direifo de Autor em Portugal, nos PALOP, na Unido Europeia e nos Tratados Internacionais, Coimbra, Almedina, 2013, pag. 53.
:No artigo 2.° CDADC elenca-se um conjunto de criacdes intelectuais que, independentemente do “ género, a forma de expressao, o mérito, 0 modo
de comunicagao e o objectivo”, s&o alvo de protecdo do Direito de Autor.

¢ Luis MENEZES LEITAO, Direito de Autor, Coimbra, Aimedina, 2011, pag. 74.

“ ldem, pag. 69.

s Artigo 27.°, n.° 2 CDADC.



Contudo, o autor ndo é necessariamente o titular do direito de autor sobre a obra. Ensina
OLIVEIRA ASCENSAO que “Autor” ¢ palavra ambigua. Mesmo juridicamente, ela pode designar:
a) o criador intelectual da obra; b) o titular originario desta; c) o titular actual. Esta terceira hipotese

resulta da possibilidade de o direito de autor passar do titular originario a outras pessoas”e.

E precisamente no conceito de autor que se encontra o ponto fulcral da questao em analise

gue nos propomos abordar.

Como acabamos de referir, nem sempre o direito de autor é atribuido ao criador da obra.
Contudo, é manifesta a protecao que a lei atribui ao original criador, através das presuncdes que

funcionam a seu favor e que mais tarde iremos estudar.

Posto isto, passamos para a analise do segundo conceito que deve ser chamado aqui a

colacao para o estudo da problematica em causa: Propriedade Intelectual.

A Propriedade Intelectual é definida, /afo sensu, por PATRICIA AKESTER como aquela que
“tutela, em sede industrial, a producéo intelectual atinente a actividade econdmica e, em sede

autoral, a producao intelectual de foro literario e artistico™”.

Ou, nos ensinamentos de CARLOS OLAVO, “A Propriedade Intelectual representa a
atribuicdo, a cada um, dos valores correspondentes as inovacdes que fazem, bem como a
respectiva capacidade distintiva, em termos de tais valores poderem ser imediatamente
apreendidos pelo mercado”. Desta forma, “Quando os mencionados valores sao realidades
susceptiveis de utilizacdo empresarial, ou seja, de satisfazer necessidades econémicas, integram-
se no Direito Industrial; quando esteja em causa essencialmente o aspecto criativo, a

individualidade propria da arte, integram-se nos Direitos de Autor”#.

¢ José OLIVEIRA ASCENSRO, Direito Civil Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra, Coimbra Editora, 1992, pag. 105.

" Patricia AKESTER, op. cit, pag. 16.

¢ Carlos OLAVO, «Introducgéo ao Direito Industrial», /n Direito Industrial, Vol. 1, Coimbra, Almedina, 2001, pags. 155 a 198, pag. 156.

s A este proposito, também REMEDIO MARQUES se pronunciou sobre a distingo entre Direito de Autor e Direito de Propriedade Industrial, dizendo
que “nas ideias /nventivas industriais tuteladas por direito de patente ou por modelo de utilidade, o interesse dos terceiros vai dirigido aos actos de
utilizacao da ideia inventiva, 0 que se precipita sobre a forma externa, o corpus mechanicum; e outrossim, a solucéo técnica utiliza as forcas da
Natureza. As ideias, os conceifos, as descobertas, as teorias cientificas e outras informacdes como tal de que o inventor se serve mais ndo séo do
que /nstrumentos de ordenacdo e de actuacdo sobre uma realidade preexistente, tendo em vista a consecu¢édo de uma nova Solugéo técnica. O
que n&do ocorre na criacdo espititual tutelavel por direifo de autor: ndo se surpreende ai a organizacao de substancias ou de matérias preexistentes
na Natureza, com vista a satisfacdo de necessidades humanas”. J. P. REMEDIO MARQUES, «Propriedade Intelectual, Exclusivos e Interesse Publico,

in Direito Industrial, Vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, pags. 199 a 236, pag. 206.



Conforme podemos verificar apds a leitura da definicdo exposta, a par do Direito de Autor,

temos como parte integrante da Propriedade Intelectual, a Propriedade Industrial.

A Propriedade Industrial, nos termos do artigo 1.°CPI, “desempenha a funcao de garantir
a lealdade da concorréncia, pela atribuicao de direitos privativos sobre os diversos processos

técnicos de producao e desenvolvimento de riqueza”.

Deste modo, explica COUTO GONCALVES que “o direito industrial regula os direitos
privativos industriais e ainda os interesses legitimamente protegidos da empresa na sua afirmacao
concorrencial no mercado”. Assim, o Direito Industrial “N&do se trata do estudo da empresa em si
(a estrutura da empresa), mas do estudo de uma das suas funcdes vitais: a defesa do seu espaco
concorrencial vital, compreendendo, de um modo especial, a capacidade de inovacao e de design,

a capacidade distintiva e a proteccao contra meios desleais de concorréncia”®.

Como explica REMEDIO MARQUES, “A propriedade industrial engloba o conjunto de
principios e normas que atribuem uma proteccdo exclusiva (com um “circulo de poder” e um
“circulo de proibicdo”) aos novos resultados da actividade criativa no dominio fecnoldgico — um
dominio que busca a consecucao pratica de solucdes de problemas técnicos -, conquanto estético

utilitario™,

Assim, e como iremos denotar, podera haver situacées em que exista uma sobreposicao
entre as tutelas do Direito de Autor e da Propriedade Industrial, nomeadamente no campo do

design ou, utilizando a expressao adotada pelo legislador portugués, nos desenhos ou modelos.

A propésito do conceito de desenhos ou modelos e de uma eventual sobreposicao entre
estes dois ramos do Direito, explica PATRICIA AKESTER que “Os «desenhos» ou «modelos»
protegem a aparéncia total ou parcial de um «produto» (linhas, contornos, cores texturas, etc.),

definido como um artigo industrial ou de artesanato”. Desta feita, "Embora alguns desenhos ou

© Luis COUTO GONGALVES, Manual de Direifo Industrial, 6° Edicdo Revista e Actualizada, Coimbra, Almedina, 2015, pag. 20.

1J. P. REMEDIO MARQUES, «Propriedade Intelectual..., op. cit., pags. 205 e 206.



modelos sejam puramente funcionais, outros tém, também, aspectos artisticos, o que pode levar

a uma sobreposicao entre a proteccao autoral e a proteccao industrial” 2,

Tal problematica foi alvo de atencao do legislador comunitario que, com a Diretiva
98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa a protecao
legal de desenhos e modelos, pretendeu a harmonizacao das solucbes apresentadas pelos
Estados-Membros. Mas, conforme teremos oportunidade de verificar, ficou bastante aquém do

expectavel.

A esta cumulacao de protecdes que chama a colacdo o Direito de Autor e o Direito de

Propriedade Industrial podera somar-se ainda um terceiro ramo do direito: o Direito do Trabalho.

A cumulacéo da protecdo destes trés ramos do Direito justifica-se, tal como explica MARIA
VITORIA ROCHA, uma vez que “A pratica contemporanea demonstra que grande parte das
invencoes sao efectuadas por trabalhadores dependentes e, em cada vez mais sectores, os autores

trabalham em equipa, sob direccao de uma entidade empregadora”.

Ora, a referida sobreposicao podera levantar problemas, uma vez que a rafio subjacente
a cada um deles nao é necessariamente compativel entre si. A este proposito, e como ponto de
partida para a analise que nos propomos fazer, servimo-nos das palavras de JULIO GOMES que
nos parecem enunciar bem o problema: “A circunstancia de o Direito do Trabalho se preocupar,
sobretudo, com a actividade realizada pelo trabalhador, ndo reconhecendo, em principio, a este,
um qualquer direito sobre o resultado da sua actividade, enquanto o Direito de Autor protege, nao
tanto a actividade criativa, mas a obra, e o reflexo da personalidade do autor na obra explicam o
conflito de principios que se perspectiva nesta sede entre os dois ramos de direito; em
contrapartida, como veremos, € significativamente menos intenso o conflito entre o Direito do

Trabalho e o Direito da Propriedade Industrial” .

= Patricia AKESTER, op. cit., pag. 17.

= 0 mesmo, explica a autora, também pode acontecer relativamente a marcas, até porque se caracterizam por serem sinais que servem para
distinguir produtos ou servicos, e que comportam ou podem comportar elementos verbais, figurativos, sons, cores. Ora, uma vez mais, a reuniao
dos requisitos de tutela destes dois ramos de direito, podera dar origem a uma cumulacao das protecdes. Cfr. Patricia AKESTER, op. cit, pag. 17.

“ Maria Victéria ROCHA, «A titularidade das criagdes Intelectuais no ambito da relacdo de trabalho», in Nos 20 anos do Codigo das Sociedades
Comerciais, Homenagem aos Profs. Doutores Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier, Volume |, Coimbra, Coimbra Editora, 2007,
pags. 166 a 199, pag. 167.

= JULIO GOMES, Direifo do Trabalho - Relacbes Individuais de Trabalho, Vol. 1., Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pags. 569 e 570.



Capitulo I: Direito de Autor e o Contrato de Trabalho

1. Atividade criativa como objeto do contrato de trabalho

O contrato de trabalho afigura-se como um contrato com caracteristicas especiais, dado o

seu carater e impacto na vida do trabalhador.

Nao obstante se pautar por caracteristicas recorrentes em qualquer contrato - mormente
no que concerne a sua caracterizacdo como negocio juridico bilateral, que pressupbe duas
vontades divergentes mas que convergem, e que se qualifica por ser sinalagmatico e pela sua
onerosidade - apresenta outras nuances que o distinguem. Veja-se, no seguimento do que se tem
vindo a referir, o facto de ser um contrato /ntuitus personae e atente-se na natureza infungivel da

prestacao laboral.

Quer com isto dizer-se, nas palavras de LEAL AMADO, que o contrato de trabalho se
caracteriza por compreender “uma prestacdo de caracter eminentemente pessoal”*s dado o
envolvimento do trabalhador na realizacdo da prestacao laboral, “visto que a forca do trabalho
inere a propria pessoa do prestador, ndo podendo ser separada deste”v. Mas, mais do que isso,
trata-se de um contrato em que, necessariamente, temos um contraente que se apresenta numa
posicao mais fragilizada, por existir relativamente ao trabalhador, uma dependéncia econdémica e
uma subordinacao juridica, em contraste com a posicao do empregador que tem o poder diretivo

e disciplinar.

Contudo, o contrato de trabalho criativo assume ainda contornos mais especificos e que
exigem forcosamente uma maior atencao por parte do Direito. Até porque, usando as palavras de
ALBERTO DE SA E MELLO, “o simples enunciado do titulo — “trabalho criativo subordinado” —
parece encerrar uma contradicdo nos seus proprios termos”, isto porque, explica o autor, a
primeira vista, “Dir-se-ia que a actividade criadora, entendida em sentido constitucional como
“liberdade individual de accao criativa e da sua expressao (criadora) ”, ndo se compadece com as

caracteristicas apontadas a prestacao de trabalho subordinado”®. Contudo, ndo é a “liberdade

s Jodo LEAL AMADO, Contrato de Trabalho, 3.7 edicdo, Coimbra, Coimbra Editora 2011, pag. 65.
v [dem, pag. 70.
=Alberto de Sa e MELLO, Manual de Direifo de Autor, Coimbra, Aimedina, 2014, pag. 243.



criativa” que se encontra condicionada pelo contrato de trabalho. No contrato apenas se vai
estabelecer quais as condicdes para o desenvolvimento da prestacao laboral, o fim da obra que
vai ser desenvolvida pelo trabalhador, sem prejuizo de tudo aquilo que esta, naturalmente, na
esfera de liberdade das partes e de acordo com a autonomia das vontades. Deste modo, apesar
de existir uma subordinacao juridica do trabalhador ao empregador, o trabalho criativo implica

uma margem de liberdade de execucao da prestacao por parte do autor-trabalhador.

Temos ainda que atender que a criacao de uma obra contende diretamente com os

direitos de personalidade' do seu criador.

Conforme explica GERALDO DA CRUZ ALMEIDA, “Desta actividade criadora ou produtora
resulta uma obra, neste particular, uma obra literaria ou artistica, a que aparecem associados
desde o primeiro momento aspectos intimos da personalidade do criador, de tal modo que a
actividade e a obra que dela resulta, constituem a emanacdo objetiva dessa mesma
personalidade”». Desta forma, e dada a ligacao do criador a obra, faciimente compreendemos a

necessidade de uma protecao acrescida? a que ja é proporcionada pelo Direito do Trabalho.

Para além do que foi exposto, MARIA VITORIA ROCHA chama a atencdo para a
necessidade de se distinguirem os trabalhadores criadores, artistas intérpretes e inventores de
todos os outros tipos de trabalhadores. Dado que “N&o seria razoavel ignorar a diferenca entre
este tipo de trabalho e aquele que decorre da mera execucao de instrucdes do empregador”. Na

verdade, com estes trabalhadores, o empregador “pode ter como resultado um bem imaterial,

s A proposito dos direitos de personalidade previstos no CC, ANTONIO VITORINO explica que os direitos pessoais de autor, apesar de seguirem um
regime analogo, previsto no artigo 56.° CDADC, comportam algumas diferencas, nomeadamente quanto a sua natureza, dado que estes direitos
se referem a um objecto exterior a pessoa do autor, ou seja, a obra intelectual. Assim, explica que “o seu regime serd, portanto, determinado por
esse ponto de referéncia: a) a disponibilidade de um direito pessoal, que se refira a personalidade e nao a obra, segue a regra do art. 81.° do Cod.
Civ. Assim, pode o autor autorizar outrem a utilizar a sua imagem ou o seu nome numa campanha publicitaria para promover o langamento da
obra ou de um outro produto qualquer, sem infringir o disposto no art. 56.° b) os direitos pessoais de autor, a que se referem os arts. 56.° e
seguintes, s podem ser exercidos em relacdo directa com a obra. Assim, o autor que autorizar terceiros a aparecer como criador de uma obra
sua, mais do que exercer uma faculdade prépria do direito de autor, estara a violar a fé publica; mas se o autor autorizar o editor a apresentar a
obra como anénima, n&o renuncia ao direito ao nome porque, em vez dele, exerceu o direito ao anonimato”. Anténio de Macedo VITORINO, A eficdcia
dos Contratos de Direifo de Autor, Coimbra, Almedina, 1995, pags. 63 e 64.

= Geraldo Da Cruz ALMEIDA, «O Direito Pessoal de Autor no Codigo de Direito de Autor», in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Manuel
Gomes da Silva, Coimbra, Coimbra Editora 2001, pags. 1059 a 1128, pag. 1059.

2Entende GERALDO DA CRUZ ALMEIDA que ha “desde o primeiro momento da criacdo intelectual revelagdes da personalidade do criador, ou,
pode-se mesmo dizé-lo, cada singulis momentis da criagao intelectual constitui a traducao objectiva de aspectos particulares dessa personalidade”.

Jdem, pag. 1061.



devido a conjugacao da actividade da empresa com a criatividade, o rasgo inventivo ou o talento

do trabalhador”z,

Desta feita, como ja foi referido, o contrato de trabalho pauta-se por estabelecer o
“trabalho prestado em moldes juridicamente subordinados e hierarquicamente dependentes - isto
¢, o trabalho de execucao heteroconformada”=. Assim, importa saber como & que as
caracteristicas do contrato de trabalho se transpdem para o caso especifico do contrato criativo

subordinado.

Ora, estas caracteristicas encontram-se latentes na vinculacdo que a prestacao laboral
criativa tem aos fins de utilizacdo da obra pelo empregador=. Contudo, esta caracteristica nao
implica uma definicdo prévia do objeto concreto dessa prestacdo mas apenas da finalidade que
lhe vai ser atribuida, uma vez que, como explica ALBERTO DE SA E MELLO, tal s6 seria possivel
“se fixasse cada uma das tarefas, actos e obras intelectuais contidos na prestacdo devida pelo

autor-trabalhador, o que, manifestamente, ndo acontece”=.

= Maria Vitéria ROCHA, «A titularidade..., op. cit, pag. 168.

= Jod@o LEAL AMADO, op. cit., pag. 69.

“No Direito Espanhol aplicam-se duas leis distintas: a /ex /aboris e a ley reguladora de la propriedade intelectual. Sobre esta matéria explica J.
MASEDA RODRIGUEZ que “Esta operacion de delimitacion del ambito de aplicacion de la ley rectora del contrato y de la ley rectora de los derechos
de autor y, com ello, el tratamento de este aspecto dentro del estatuto contractual o intelectual, requiere de la distincién entre los efectos
obligacionales del contrato y los efectos /intelectuales que nacen de la relacion juridica existente entre empresario y trabajador-creador. En este
sentido, aspectos como la formacion y perfeccionamiento del contrato de trabajo, o la conformacion y perfeccionamiento del contrato de trabajo, o
la conformaciondel estatuto laboral del trabajador-creador dentro de la empresa, estarian regulados por la /ex /aboris. (...) Por el contrario, hay
aspectos que nacem de la relacién entre empresario y trabajador-creador que forman parte del contenido del Derecho de propriedade intelectual,
alejadas, por tanto, de las reglas generales procedentes del Derecho regulador de los contratos. Sucede, por ejemplo, com como la creacion del
derecho de autor, la determinacién de los modos de proteccién del derecho, o la determinacion de qué, bienes creados por el trabajador pueden
ser objeto de propriedade intelectual. También, com cuestiones mas controvertidas como la relativa a la concesion ilimitada de derechos de uso
de una obra a través de modos de utilizacion desconocidos en el momento de la concesion: su pertinencia a las reglas generales del Derecho de
autor y no al Derecho regulador de los contratos, en la medida en que tiende a proteger la libertad del creador de una obra para decidir tanto su
posible explotacion como sus médios, situa este aspecto en el ambito de la ley reguladora de la propiedad intelectual y no en el de la /ex /aboris”.
J. MASEDA RODRIGUEZ, «La ley aplicable a la titularidade inicial de los derechos morales del autor assalariado: recepcionen el ordenamento juridico
espanol de los Works made for hire americanos», /in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Instituto de Derecho Industrial Universidad de
Santiago de Compostela (Espana), IDIUS, Volumen 29 (2008-2009), Marcial Pans, 2009, pags. 318 a 351, pags. 324 e 325.

= Parte da doutrina tem defendido a existéncia de principios a que os contratos celebrados no ambito do Direito de Autor se encontram vinculados.
Nesse sentido, ndo podemos deixar de mencionar o principio da funcionalidade, que diz que os contratos celebrados nesta area do direito devem
ser interpretados de acordo com uma perspetiva finalistica. Ora, como explica TIAGO BESSA, “sendo a finalidade visada o que deve comandar a
interpretacdo do conteudo dos contratos, daqui retira-se que, na duvida, ndo se consideram abrangidas pelo negdcio faculdades ou poderes que
ndo sejam necessarios para atingir a referida finalidade”, tratando-se, por isso, “de um mecanismo de defesa do autor”. Tiago BESSA, «Direito
Contratual de Autor e Licenca (voluntéria) de exploracéo da obra», in Separata de Revista da Ordem dos Advogados, ano 72, IV- Lisboa, Out.-Dez.,
2012., pags. 1129 a 1246, pag. 1159.

= Alberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit,, pag. 244.



Ao definir o fim a que a obra se destina, quer este seja definido pelo empregador, quer
esteja contratualmente identificado, ou ainda se possa depreender da atividade exercida pelo
empregador, 0 que se pretende é apenas conformar o contetido da prestacao. Tal deve ser feito
através de uma tentativa, por parte do empregador, de delimitar o mais possivel o que pretende
da prestacao laboral. Por outras palavras, deve o empregador comunicar ao trabalhador criador
as caracteristicas da obra a criar, bem como a sua funcao através de diretivas gerais, sem que
com isto ponha em risco a criatividade deste, dado que, possivelmente, o pretendido pela entidade

empregadora € precisamente o que dai possa resultar.

Deste modo, o fim da obra criativa trata-se de uma das caracteristicas de maior relevo
neste tipo de contratos. Isto porque é da determinacéao dos fins de utilizacao patrimonial da obra
que resulta o eventual aproveitamento econémico por parte da entidade patronal e a estipulacao
dos limites da utilizacao daquela tanto para o trabalhador criador, como para o empregador, nao
podendo ser utilizada para fins diversos daqueles que foram convencionados?/. Para além disso,
tal definicdo ajuda também a delimitar a remuneracao do trabalhador-criador pois, na
eventualidade de o empregador fazer uma utilizacao da obra que transcenda os fins acordados

pelas partes, a consequéncia é o direito a uma remuneracao acrescida®.

Ainda sobre a finalidade da obra deve dizer-se que, independentemente da atribuicao da
titularidade ou nao dos direitos de autor a entidade patronal, o empregador “ha-de ter todos os
direitos necessarios a obtencao da finalidade que justificou o contrato”. Desta forma, “o autor se

despe desde o inicio de certas faculdades, em beneficio da pessoa com quem contrata”=.

Temos também que, como manifestacdo da caracteristica da execucdo heteroconformada
do contrato de trabalho, o género da obra intelectual deve ser aquele que ai esteja fixado. Deste
modo, ndo pode o trabalhador-criador extrapolar do género previsto no contrato de trabalho. Por
exemplo, temos o caso de o trabalhador ser contratado para criar um quadro, e durante o periodo
laboral criar uma escultura. Neste caso, usando as palavras de ALBERTO DE SA E MELLO, “o

direito de autor relativo a estes nao segue as regras de atribuicao do direito de autor em execucao

“Artigo 15.° CDADC.

=Refere OLIVEIRA ASCENSAO, a este propdsito, que tudo o que estiver fora da finalidade que justificou o contrato j& nao cabe ao comitente mas
sim ao criador dado que “O direito deste é universal: abrange todas as faculdades que nédo forem retiradas e atribuidas ao comitente”. José de
OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Civil..., op. cit., pag. 146.

=Artigo 14.°, n.° 4 CDADC.

© [dem, pag. 145.
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de contrato, j& que a criacao destas obras também néao integra o objecto da prestacéao laboral

contratada”.

Outra diferenca entre o contrato de trabalho e o contrato de trabalho criativo, surge a
proposito das expectativas que o empregador pode ter relativamente a prestacao do trabalhador
criativo. A este proposito, explica ALBERTO DE SA E MELLO, que “O trabalhador criativo cumpre
a sua obrigacao laboral diligenciando pelo resultado esperado pelo empregador que o contrata”.
Ao que acrescenta, “Ao trabalhador contratado para criar obras intelectuais, podem ser fixados
objetivos e parametros da criacao (género de obras a criar, prazo para a criacao), bem como as
condicoes concretas de realizacdo da prestacao laboral (horario e local de trabalho,

enquadramento funcional e hierarquico”#, mas nao se pode exigir um determinado resultado.

Deste modo, o trabalhador criativo apenas tem a obrigacao de diligenciar no sentido de
obter o resultado que, em ultima ratio, se traduzira na criacao de obras intelectuais e ndo no
resultado per se. Assim, fazendo nossas as palavras de ALBERTO DE SA E MELLO, “Quem se
vincula contratualmente a criar uma ou mais obras intelectuais cumpre a obrigacao pela adopcao

de uma conduta diligente que revele o “esforco criador”=.

E precisamente neste ponto que se deve fazer a distincdo entre o contrato de trabalho

criativo e o contrato de encomenda de criacao.

Como explica FERREIRA DE ALMEIDA, “O tipo contratual gerador da obrigacdo pode ser
um de dois: o contrato de encomenda da criacao intelectual e o contrato de trabalho (quando este
tenha por objecto, exclusivo ou ndo, a criacao de uma obra intelectual para a entidade patronal)”.
Por outras palavras, “Contratos de encomenda de criacao intelectual sao aqueles em que o criador
se obriga, geralmente contra remuneracao, a produzir ou a transformar uma obra intelectual para

outra pessoa, a qual nao esta subordinado por relacao laboral”=.

Temos, portanto, a par do contrato de trabalho, o contrato de prestacao de servicos.
Apesar de os seus regimes em muito se distinguirem, a sua distincdo nao se revela, na pratica,

de contornos muito claros. Neste sentido, afigura-se relevante fazer um breve estudo destes dois

= Alberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit,, pag. 251.

= [dem, pags. 245 e 246.

= Jdem, pag. 249.

= Carlos Ferreira ALMEIDA, «Contratos da Propriedade Intelectual. Uma sintese», /in Contratos de Direifo de Autor e de Direito Industrial, Org. Carlos

Ferreira de Almeida, Luis Couto Gongalves, Claudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, pags. 9 a 24, pag.11.
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contratos, bem como saber quais as suas implicacdes quando estd em causa a criacao de uma

obra.

Para que se possa iniciar este estudo, devemos comecar por atentar no disposto no CC.
Assim, dispde o artigo 1152.°CC que “Contrato de trabalho & aquele pelo qual uma pessoa se
obriga, mediante retribuicao, a prestar a sua atividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob
a autoridade e direcao desta”. Por sua vez, o artigo 1154.° do mesmo cddigo prevé, relativamente
a prestacao de servico, que se trata de um contrato” em que uma das partes se obriga a
proporcionar a outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem

retribuicao”.

A respeito da distincdo entre estes contratos, LEAL AMADO refere os seguintes tracos
distintivos: “i) quanto ao conteudo da obrigacdo, no contrato de prestacdo de servico trata-se de
proporcionar ao credor um certo resultado do trabalho, ao passo que no contrato de trabalho esta
em jogo a prestacao de uma actividade (o trabalhador promete uma actividade laboral, o prestador
de servico compromete-se a proporcionar um resultado do trabalho); ii) quanto a retribuicdo esta
€ um elemento essencial e indefectivel no contrato de trabalho («mediante retribuicdo»), sendo
um elemento meramente eventual no seio do contrato de prestacdo de servico («com ou sem
retribuicdao»); iii) quanto as /nstrucdes do credor da prestacao, no contrato de prestacdo de servico
nao se faz qualquer mencao as mesmas, ao passo que no contrato de trabalho o devedor presta
a sua actividade «sob a autoridade e direccdo», ou «no ambito de organizacao e sob a autoridade»,

da contraparte”=.

Relativamente a classificacdo da prestacdo de servicos e do regime aplicavel a estas
situacdes no ambito da criacdo da obra intelectual tem havido opinides divergentes na doutrina
nacional. Alguns autores entendem que estes contratos em especifico tém natureza de
empreitada. Outros entendem que a especificidade dos mesmos e o facto de se ndo pressupor

uma coisa corpdrea impedem a aplicacao do regime da empreitada.

Ora, nos termos do artigo 1155.° CC “O mandato, o depdsito e a empreitada, regulados
nos capitulos subsequentes, séo modalidades do contrato de prestacao de servico”, podendo,

portanto, a prestacao de servico, revestir qualquer uma destas modalidades. A estas acresce ainda

* Jo@o LEAL AMADO, op. cit., pag. 68.
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uma quarta modalidade, denominada prestacao de servicos atipica, onde sao enquadraveis as

situacdes que nao sao reportaveis a nenhuma das referidas.

Deste modo, entende ROMANO MARTINEZ que a encomenda da criacao intelectual
reveste a modalidade atipica da prestacao de servico. Assim o defende, uma vez que entende que
“em principio o criador da obra nao foi mandatado para praticar actos juridicos por conta do
ordenante (art. 1156.° do CC), ndo recebeu uma coisa para a guardar e depois restituir (art.
1185.° do CC) e é controverso que venha a realizar uma obra no sentido previsto no art. 1207.°

do CC"s.

No que concerne ao conceito de “obra” do artigo 1207.° CC, afigura-se imperativo definir
0s seus contornos, muito sumariamente, de forma a saber se o conceito de obra intelectual é aqui

enquadravel.

Relativamente aos autores que defendem a aplicacdo da empreitada aos contratos de
encomenda de criacao intelectual, os argumentos que se tem utilizado a favor desta tese prendem-
se com o facto de algumas obras poderem ser materializadas no ja aludido corpus mechanicus.
Defendem também estes autores, que este regime, sem prejuizo de eventuais adaptacoes, se

afigura mais adequado do que o regime do mandato (aplicavel ex v/ artigo 1156° CC).

Ao invés, o outro espectro da doutrina baseia a sua posicdo no facto de o contrato de
empreitada ter o intuito de regular construcdes e por nao se poder incorrer no erro de confundir o
corpus mechanicus com a criacdo intelectual per se. Pese ainda, como refere PATRICIA AKESTER
que “A empreitada circunscreve-se a coisas corporeas, desde logo porque o direito de fiscalizacao
que lhe ¢ inerente ndo se compatibiliza com a criacao de obras intelectuais, 0 mesmo sucedendo
quanto ao direito de eliminacdo de defeitos”+. Para além dos argumentos ja referidos, cabe-nos
referir um dos argumentos mais preponderantes para defender esta posicao: “as criacoes
intelectuais ndo se devem enquadrar no conteido da empreitada, na medida em que, pela
natureza da propria obrigacao, tem de se admitir que o criador possa desistir a todo o tempo da

actividade a que se obrigou, €, na empreitada, tal possibilidade s6 é concedida ao dono da obra”=,

« Pedro ROMANO MARTINEZ, «Contratos de Encomenda de Criacao Intelectual», /n Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Org. Carlos
Ferreira de Almeida, Luis Couto Gongalves, Claudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, pags. 55 a 77, pag.58.
# Patricia AKESTER, op. cit., pag. 58.

= Pedro ROMANO MARTINEZ, «Contratos de Encomenda..., op. cit,, pag.63.
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Face ao exposto, ROMANO MARTINEZ entende que aos “negdcios pelos quais alguém se
obriga a realizar uma obra intelectual aplicam-se, em primeiro lugar, as disposicoes respeitantes
ao direito de autor, e em tudo o que nao estiver nestas regulado, poderao, em casos delimitados
e por via analdgica, aplicar-se as regras do contrato de empreitada”. Assim o entende, uma vez
que “as normas reguladoras do contrato de mandato, aplicaveis ex 7art. 1156.° CC, nem sempre

se adaptam a resolucao de problemas derivados da criacdo de obras intelectuais”=.

Assim sendo, como ja foi referido, a encomenda de uma criacédo intelectual pode ter

subjacente um contrato de trabalho.

Como explica ROMANO MARTINEZ, “Pode alguém, na qualidade de empregador,
encomendar a um seu trabalhador que, no exercicio da actividade para que foi contratado, proceda
a realizacao de uma criacao intelectual”, ou entao, “pode ainda ocorrer que a criacao intelectual
tenha sido encomendada a determinado artista, técnico, cientista, etc. e este recorra a
colaboradores com os quais mantém uma relacdo laboral ou até que contratou especialmente
para o efeito”®, Nao obstante estas situacdes poderem gerar duvidas relativamente a sua
qualificacdo, o autor refere que, em virtude de estarem associadas a contratos de trabalho, deverao

reger-se pelo Direito do Trabalho, sem prejuizo das rnuances que mais tarde iremos estudars.

Temos como assente que o trabalhador criativo ndo se encontra vinculado a um resultado
em virtude da celebracdo de um contrato de trabalho. A este propdsito, afigura-se imperativo

estudar outra caracteristica a respeito deste tipo de contrato de trabalho: o risco. O risco é

® |dem, pag.64.

“ Jdem, pag.66.

= ANTONIO VITORINO também se debruca sobre o contrato de prestacéo de servicos, o contrato de empreitada e o contrato de trabalho. Diz a este
propdsito que ¢é a sua definicdo concreta que preenchera a factispecies dos artigos 14.° e 15.° CDADC. Explica que “nos contratos de empreitada
se transfere ou se onera o direito patrimonial s6 na medida em que o resultado, a que o autor se obrigou, se traduza na criacao da obra intelectual;
se 0 objecto do contrato for o corpus mechanicum, sé este se transfere, se for a obra em si, transfere-se ou onera-se o direito patrimonial”, “nos
contratos de prestacdo de servico, em que a actividade criativa seja 0 objecto do contrato, se onera o direito de autor mais limitadamente,
restringindo-se os direitos do comitente aqueles que resultam directamente da sua actividade”, e por fim, no que concerne ao contrato de trabalho,
“o0 trabalhador tem como dever funcional a actividade criativa, o direito da exploracao pertencera ao empregador, mas apenas na medida em que
a obra intelectual tenha sido criada no cumprimento desse dever, tudo o mais pertencera ao autor”. Acrescenta também que a empreitada,
usualmente, tem efeitos translativos, ao passo que a prestacdo de servigos costuma ter um efeito constitutivo, limitado ao objeto de servico a que
0 autor se obrigou a prestar, e, por fim, o contrato de trabalho costuma ter um alcance ainda mais restrito, a ndo ser nos casos da obra coletiva.
Contudo, € necessario ter em consideracdo que os efeitos que estes contratos possam vir a ter dependem do que neles for clausurado. Antdnio

VITORINO, op. cit., pag. 93.
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suportado pela entidade patronal quando contrata um trabalhador criativo. Deste modo, o

empregador pode investir no trabalhador criador e este nunca chegar a produzir uma obra.

No seguimento do exposto, nao podemos deixar de referir que um dos pontos mais
delicados deste tipo de contratos de trabalho ¢ o facto de estarem ligados a duas logicas distintas,

com interesses contrapostos: investimento vs. criacao.

Como explica MARIA VITORIA ROCHA, “Os interesses da empresa serdo no sentido de ser
a titular dos direitos sobre o bem imaterial. Admitir a titularidade a seu favor tem subjacente uma
logica pragmatica: se a empresa investe, devera ter o retorno. Privilegia-se a exploracéo
relativamente a criacdo”. Ao invés, “Admitir a titularidade a favor do trabalhador, significa

privilegiar a criacao e, portanto, obedece a uma logica idealista, individualista”+.

Neste sentido, a autora procura sensibilizar para uma necessidade de se chegar a uma
solucdo intermédia entre estas duas logicas. Sendo certo que, na pratica, através do que se
encontra na livre disponibilidade das partes, se tem procurado dirimir as dificuldades inerentes ao
que vem sendo prescrito no nosso Direito, que a autora considera como demasiado formal e, por

isso, pouco adaptado a realidade das empresas®.

Assim, “um pouco por todo lado, se cede a necessidade de investir, cada vez mais, a
entidade empregadora, a titulo originario, nos direitos patrimoniais de autor das obras realizadas
pelos seus trabalhadores, ou se admitem presuncdes de cessao de direitos patrimoniais a favor
da empresa, ou, de forma mais modesta, se suaviza o apertado formalismo em matéria de direito

contratual de autor”+.

Ainda em tom de critica face ao direito vigente, e como chamada de atencéo a necessidade
de o Direito de Trabalho precisar de evoluir, diz JULIO GOMES que o caso em estudo é “Um dos
exemplos de como a légica do direito do trabalho se pode “voltar” contra o proprio trabalhador
subordinado - supostamente a parte geralmente mais fraca da relacado juridico-laboral e aquela

que este ramo de Direito visaria proteger — é representado pelas situacdes, cada vez mais

= Maria Vitéria ROCHA, «A titularidade..., op. cit, pag. 169.

= Nao obstante, MARIA VITORIA ROCHA refere que “Todavia, por muito que o Direito de Autor (e Direitos Conexos) se aproxime do Direito Industrial,
dito de outro modo, por muito que se privilegie o investimento, um regime unitario para todos os ambitos do Direito Intelectual parece-nos
desadequado. O contetido pessoal do direito de autor (e dos direitos conexos dos artistas intérpretes) devera sempre ser salvaguardado”. /dem,
pag. 170.

“ Jdem, pags. 169 e 170.
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frequentes, em que a actividade devida pelo trabalhador no ambito do contrato de trabalho ¢ uma
actividade criativa, quer se trate de uma obra literaria ou artistica, quer de uma descoberta
cientifica”*. Este autor entende que a dificuldade do Direito do Trabalho no campo da Propriedade
Industrial se encontra relacionada com a génese do primeiro, que, relembre-se, inicialmente tinha
como objetivo a protecao do operario fabril que, naturalmente, atribuia o resultado da sua atividade

ao empregador.

Explica entdo JULIO GOMES que as empresas, perante a hipotese de comprarem os
direitos de autor ou criarem eles a atividade criativa através da celebracao de contratos de trabalho,
optam pela segunda, dado que se afigura bastante menos dispendioso. Assim, quando a empresa
vai comprar os direitos aos autores, o preco é determinado com base no seu valor de mercado e
por isso bastante dispendioso, e, por sua vez, quando é celebrado um contrato de trabalho, o
custo tende a ser inferior quando comparado com o valor de mercado (apesar do risco que corre
por conta do empregador), e, para além do mais, ao contratar o trabalhador criador retira-se as

outras empresas 0 “capital humano™s.

Por ultimo, ndo podemos deixar de nos referir a outra das caracteristicas do contrato de
trabalho - a alienabilidade. Como explica ROMANO MARTINEZ, “A alienabilidade pressupde que
o trabalhador exerce uma actividade para outrem, alienando a sua forca de trabalho; o trabalhador
pde a disposicao de outra pessoa a sua actividade, sem assumir os riscos”. Assim, “os resultados

dessa actividade entram, desde logo, na esfera juridica do empregador”+.

Face a tudo o que foi por nds exposto, e em jeito de conclusdo, perfilhamos as palavras
de ALBERTO DE SA E MELLO quando diz que “O trabalhador contratado para criar obras
intelectuais deve ter o seu plano de laboracdo definido superiormente, quer quanto a disciplina e
horas de trabalho, género de obras a criar e respectivas caracteristicas, quer quanto aos fins de
utilizacao jusautoral pretendidos para as obras que crie”. Caso contrario, “se a criacdo de obras
intelectuais nao estiver fixada como objecto do contrato, as obras criadas acidentalmente pelo
trabalhador nao se aplica o regime de atribuicao do direito de autor sobre as obras criadas para

outrem em execucdo desse contrato”. Quer dizer, “N&o se aplica o regime das obras criadas para

= JULIO GOMES, op. cit,, pag. 568.
“ Jdem, pag. 569.

“Pedro ROMANO MARTINEZ, Direjto do Trabalho, Coimbra, Almedina, 2010, pag. 551.
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outrem (até porque estas o ndo sao), ja que a criacdo — aquela criacdo especifica — ndo se da em

cumprimento de um contrato ou dever funcional”#/,

2. A protecao da titularidade da obra pelo Direito de Autor no Contrato de

Trabalho

Nos termos do CDADC, o “direito de autor pertence ao criador intelectual da obra, salvo
disposicao expressa em contrario”=. Contudo, esta regra apresenta alguns desvios, uma vez que,
atendendo ao caracter patrimonial dos direitos de autor, estes sao transmissiveis, podendo o autor

dispor dos mesmos.

Como explica LUIZ REBELLO, um exemplo de desvio a norma supra referida ocorre
precisamente no ambito da “execucdo de um contrato de trabalho, quando for convencionado
entre o criador da obra e a entidade para quem foi realizada que a esta pertence a respectiva
titularidade, ou assim deve presumir-se em determinadas circunstancias que o Cédigo define no
n.° 3doartigo 14.° e non.°2 do artigo 165.°, e ainda nas normas colectivas, de que sao paradigma

0s jornais e as publicacoes periodicas (artigos 19.°, 173.° e 174.°) "=,

Nestes termos, a celebracao de um contrato de trabalho nao consubstancia a transmissao
automatica ou implicita dos direitos de autors. Este entendimento resulta do disposto nos artigos
14.°,n.°1 e 15.° CDADC. Fica entao, a referida transmissao, dependente do que for convencionado

pelas partes. Como explica ALBERTO DE SA E MELLO, “De outro modo, actos como os de

« Alberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit, pags. 246 e 251.

“Qutra figura bastante semelhante ao contrato de encomenda de uma criacéo intelectual e ao contrato de trabalho é a obra subsidiada. A obra
subsidiada encontra-se prevista no artigo 13.° CDADC que caracteriza como sendo subsidiada “total ou parcialmente, a preparacéao, conclusao,
divulgacéo ou publicacdo de uma obra”. Contudo, neste tipo de contratos, o financiador da mesma nao adquire qualquer tipo de poderes incluidos
no direito de autor, salvo convencéo escrita em contrario. Neste sentido, existe uma presuncao de que a titularidade dos direitos de autor pertence
ao proprio autor.

= Artigo 11.° CDADC.

= Luiz Francisco REBELLO, Cddiigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Anotado, 2° edicao, Lisboa, Ancora Editora, 1998, pag.51.

= Quando falamos em direitos de autor, pretendemos referir apenas os direitos patrimoniais e ndo os direitos morais. Cabe-nos entéo remeter para
a definicao que ANTONIO XAVIER ensina. Assim, os direitos patrimoniais “sao alienaveis e transmissiveis e constituem o verdadeiro objecto do
direito de autor, ao garantir aos autores uma remuneracdo pela utilizacdo das suas obras”; em contrapartida, “os direitos morais, séo inalienaveis,
imprescindiveis e irrenuncidveis, assegurando que o autor se possa opor a qualquer modificacdo que desvirtue a obra e a reivindicar a sua
paternidade e genuinidade”. Anténio XAVIER, As /eis dos Espetaculos e Direitos Autorais, do Teatro a Internet, Coimbra, Almedina, 2002, pags. 42

e 43.
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execucdo (e, quica, a propria celebracdo) de um contrato de trabalho que compreendesse a
prestacao de “trabalho intelectual” aspirariam a uma plena eficacia jusautoral, pois qualquer obra
intelectual criada “pertenceria”, a par de todos os demais “produtos” da actividade assalariada, a
entidade empregadora”=.Nao obstante, existe, conforme ja referimos, a possibilidade de o

empregador obter os direitos de autor do trabalhador.

Comece-se, desde ja, por referir que a criacao da obra a proposito de um contrato de
trabalho reveste uma situacéo deveras complicada e que acaba por consubstanciar uma espécie
de conflito de protecdes que o direito tem de proteger. Como refere OLIVEIRA ASCENSAO, “O
problema é grave pois nao teria sentido que um funcionario fosse excluir a entidade patronal da
utilizacao da obra que lhe & encomendada; mas tdo pouco o teria que o criador intelectual nenhum
direito tivesse sobre obras, porventura de sumo valor, que produziria para a entidade

encomendante - designada comummente como o comitente”s.

Contudo, caso nada tenha sido convencionado, caimos na presuncdo prevista no artigo
11.° CDADC, também aplicavel no ambito de um contrato de trabalho, que atribui o direito de

autor ao criador intelectual da obra.

A este respeito, MARIA VITORIA ROCHA refere que a intencao do legislador ao criar a
aludida presuncao foi “privilegiar o acto de criacdo, por contraposicao & exploracdo da obra, como
regra geral”=. Consideramos que tal presuncao ilustra o que entendemos ser a ratio do CDADC,
que se traduz na protecdo privilegiada do autor em virtude da criacao ter um caracter

eminentemente mais pessoal quando comparada com outro tipo de obras criadas pelo Homems.

= Alberto Sa e MELLO, Manual..., op. cit.,, pags. 249 e 250.

= José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Civil..., op. cit., pag. 142.

»Neste ponto, afigura-se importante fazer uma breve distincéo entre o sistema do direito de autor e o do copyright Neste sentido, J. MASEDA
RODRIGUEZ explica que “Frente a los sistemas continentales de derecho de autor, como el espandl, de tradicién humanista, que identifican como
autor de una obra intelectual nascida en el marco de una relacion laboral al trabajador, como persona natural que de 7acfo la ha creado (arts. 1y
5.1 LPI espandla), y aun cuando este processo de creacion se haya desarrollado dentro de los limites de un contrato de trabajo (arts. 5.1 LPl'y 97
LPI espafiola), los sistemas de copyright consideran autor de una obra, no a este trabajador, sino a la persona fisica o juridica, el empresario, que
ha facilitado su creacién por haber invertido en este produto: estos sistemas, de marcada orientacion econdmica, se enfrentan a la creacion como
parte de un montaje financiero, lo que aleja la obra del creador para aproximarla a aquél que contribuye com medios financeiros a su realizacion.
Poe ello, y a diferencia de los sistemas continentales, la existencia de um contrato que organiza la creacion como el contrato de trabajo si modifica
el concepto general de autoria”. J. MASEDA RODRIGUEZ, op. cit, pags. 319 e 320.

= Maria Vitéria ROCHA, «A titularidade..., op. cit., pag. 178.

sEsta norma nasce daquilo que é a ratio do CDADC que, segundo OLIVEIRA ASCENSAO, “é proteger o criador intelectual, com frequéncia

explorado”. José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Civil..., op. cit., pag. 323.
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Face ao exposto, e antes de procedermos a explicacdo do regime, importa salientar que o
legislador previu situacdes especiais de atribuicao de direitos de autor. Desta forma, comecaremos
por estudar os critérios gerais de atribuicao dos direitos de autor previstos nos artigos 14.° e 15.°

CDADC, e so depois faremos a analise dos referidos casos especiais previstos na lei.

Assim, passando agora a analisar o artigo 14.°, n.° 1 CDADC, percebemos que a
disposicao dos direitos de autor em geral, € no caso do presente estudo, assenta no principio da
autonomia da vontade, podendo por isso a obra ser atribuida a pessoa diversa do criador=. Assim,
pretende o cddigo privilegiar ndo s6 a vontade das partes, mas também o resultado daquilo que,

através do acordo, foi convencionado pelas mesmas.

Posto isto, verificamos que o trabalhador tem poderes para transmitir os direitos de autor
a entidade empregadora, se essa for a sua vontade. Temos, contudo, que a convencao &, regra
geral, essencial para dar lugar a transmissao dos direitos patrimoniais que resultam da obra por

Si criada.

Assim o entendemos, uma vez que a lei estipula de forma bastante clara que, na falta de
convencao, a presuncao deve operar no sentido de atribuir a titularidade do direito ao criador da
obra, conforme o disposto no n.° 2 do art. 14.°=. Tal presuncéo, defende PATRICIA AKESTER, é
iuris et iure e por isso, “nao admite prova em contrario uma vez constatada a inexisténcia de

convencao quanto a referida titularidade™s.

Porém, ndo acompanhamos o entendimento da referida autora. Parece-nos que, apesar
de a ratio do cadigo privilegiar a protecao dos direitos de criacdao da obra, deve prevalecer sobre
estes a vontade do criador relativamente a esta questdo, uma vez que também ela é uma

manifestacdao do exercicio destes direitos. Deste modo, assumir que este artigo estabelece uma

=No que concerne ao Direito Espanhol, “es el trabajador, como creador de la obra, quien figura como titular original de los derechos morales y
patrimoniales: reteniendo el autor assalariado los derechos morales, lo que hace el legislador, a fin de salvaguardar la posicién de aquél que inverte
en la creacion y salvo pacto en contra, es estabelecer la cesionex /ege a favor del empresario de los derechos patrimoniales (asi se deduce de lo
dispuesto en los arts. 51 LPl'y 97.4 LPI espafiola) {...) transmision de derechos ordenada por la ley que no supone en ninglin caso conceder la
titularidad originaria al empresario, sino la adquisicion derivativa ex negocio de los derechos de explotacion de la obra”. Por sua vez, no sistema de
copyright, “es el empresario, como autfor a efectos legales de la obra creada por su assalariado, quien disfrutara del stafus de tal a todos los efectos,
lo que le convierte en titular original de los derechos patrimoniales sobre la obra y, eventualmente, también de los morales, carenciendo el creador
empleado, por su parte, de derechos de autor a titulo original”. J. MASEDA RODRIGUEZ, op. cit., pag. 320.

= Importa referir que, na versao inicial do CDADC, a presuncao era desfavoravel ao criador intelectual.

« Patricia AKESTER, op. cit, pag. 57.
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presuncao /ure et iure é, quanto a nos, negar um direito que numa primeira fase foi atribuido ao

criador.

Importa ainda referir que a convencao com eficacia jusautoral se assume como

auténoma, especifica e atipica da convencao laborale'.

Contudo, ainda relativamente a esta presuncdo do artigo 14.°, n.°2 CDADC, MARIA
VITORIA ROCHA refere que “parece nao ter qualquer sentido Util, uma vez que, se ndo houver
convencao sobre a atribuicao do direito patrimonial de autor, é de aplicar a regra geral, contida no
art. 11.° e no art. 27.°, n.°1, CDADC, de atribuicdo do direito ao criador intelectual”s»s:, Desta
forma, temos que o artigo 14.°, n.°2 vem acompanhar a presuncao do artigo 27.° CDADC,
segundo a qual auctor est quem opus demonstrat, que também resulta do artigo 15.°da
Convencao de Berna. No entanto, cabe-nos dizer que se trata de uma presuncao ilidivel mediante

prova em contrario.

No dominio de um contrato de trabalho, “ainda que da sua actividade resulte a criacéo de
uma ou mais obras no ambito contratado, a “obrigacdo de criar” a que se vinculou nao
compreende, por si s, qualquer efeito atributivo de faculdades de direito de autor: o direito de
autor constitui-se independentemente do vinculo contratual; a atribuicao da sua titularidade a

pessoa diferente do autor-criador depende de convencao especifica que o determine”s.

Aquando da celebracao de um contrato de trabalho-criacao, pode apenas ser fixado pelas
partes que, conforme explica ALBERTO DE SA E MELLO, se ““subordina” a sua actividade criativa
aos poderes de autoridade e direcdo patronais se vincula apenas a realizacao diligente de

nn

“prestacdes criativas””, ou, diferentemente, e com um caracter mais amplo, “se, pelo mesmo
acto negocial que o vincula a prestacao laboral, também (ante-)dispde do direito de autor nas

obras que crie nesse enquadramento”s,

« Alberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit.,, pag. 250.

= Maria Vitéria ROCHA, «A titularidade..., op. cit, pag. 179.

= No mesmo sentido, Claudia TRABUCO, «Criacdes intelectuais e invencdes em execucao de contrato de trabalho», /n Estudos de Direito Intelectual
em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo — 50 anos de Vida Universitaria, Coord. Dario Moura Vicente/José Alberto Coelho
Vieira/ Alexandre Dias Pereira/ Sofia de Vasconcelos Casimiro/ Ana Maria Pereira da Silva, Coimbra, Almedina, 2015, pags. 149 a 170, pag. 156.
« Alberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit,, pag. 249.

“ [dem, pag. 249.
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Por ultimo, e ainda a propdsito da convencao das partes relativamente a transmissao de
direitos de autor, cabe-nos também referir que acolhemos o entendimento de MARIA VITORIA
ROCHA no que concerne a liberdade de forma do aludido acordo. Como explica a autora, dado
que “estamos perante um regime especifico, e a norma nada diz quanto a forma de transmissao,
parece razoavel admitir a liberdade de forma, de acordo com 0 219.° CC, ao contrario do que é a
regra geral em matéria de transmissao de direitos de autor (cfr. arts 40.° ss. CDADC), nao
parecendo, inclusive, haver aqui os constrangimentos que se colocam a transmissao de obras

futuras (cfr. art. 48.° CDADC)"s.

Relativamente a esta matéria cabe-nos pronunciar sobre a formalidade do contrato de
trabalho criativo. Enquanto o artigo 110.° CT refere que “O contrato de trabalho ndo depende da
observancia de forma especial, salvo quando a lei determine o contrario”, a regra nos contratos
de Direito de Autor parece ser a da exigéncia de forma (cfr. artigos 41.° n.°2, 43.° n.° 2; 44.°,
87.°,n.°1,109.°, n.°2, 141.° n.°2, 159.°, n.°2 e 169.° n.°2). Refere ALBERTO DE SA E MELLO
que “a lei de autor Portuguesa afigura-se inequivoca quanto ao caracter formal dos atos pelos

quais ocorre toda e qualquer atribuicdo de direitos de autor”s.

Para melhor nos pronunciarmos relativamente a situacao exposta, cabe-nos refletir sobre

as razoes inerentes a exigéncia e nao exigéncia de forma quer no CDADC, quer no CT.

Explica TIAGO BESSA que a exigéncia de formalidade do CDADC pode ser vista como um
meio de obrigar o titular do direito patrimonial do autor a medir o seu ato, evitando decisdes
irrefletidas ou precipitadas. Por outro lado, a exigéncia de um documento escrito pode ter como
objetivo assegurar a existéncia de um comprovativo que demonstre a celebracao de um contrato
de Direito de Autore. Ora, parece-nos que nao ¢ de exigir forma, uma vez que o CDADC néo o
exige expressamente, ao contrario dos artigos supra referidos, e dado que as razdes que motivam
a nao exigéncia no Direito do Trabalho nos parecem assumir maior relevo quando confrontadas

com as do Direito de Autor.

Apods ter este regime em consideracdo, cabe-nos agora avancar para o estudo das

situacdes que se poderdo reconduzir a transmissao dos direitos de autor a entidade patronal e,

« Maria Vitéria ROCHA, «A titularidade..., op. cit, pag. 179.

“Alberto de Sa e MELLO, Contrato de Direito de Autor. A Autonomia Contratual na Formacéo de Direito de Autor, Coimbra, Almedina, 2008, pag.
478.

« Tiago BESSA, op. cit,, pag. 1153.

21



através do mesmo, perceber quais sao as suas repercussdes tanto para o0 empregador, como para

o trabalhador.

De forma a iniciar a analise a que nos propusemos, COmMegamos por procurar uma
resposta a seguinte questao: o trabalhador cria uma obra no ambito do seu contrato de trabalho.

Quid iuris?

Perante esta questdo surgem a priori duas possibilidades. Assim, os direitos de autor
poderado continuar a pertencer ao trabalhador, reservando este para si todos os direitos associados
a criacao de uma obra, ou, ao invés, os direitos de autor ndo pertencem ao seu criador infelectual,
mas sim a entidade que o emprega. E precisamente nesta segunda hipotese, em que os direitos
de autor alienaveis foram transmitidos para o empregador que se levanta um maior nimero de

interrogacoes.

Comecamos por referir que a remuneracao acordada ab /nitio, no momento da celebracao
do contrato de trabalho®, ndo parece suficiente para justificar a transmissao dos direitos a entidade
empregadora. Assim o entendemos, porque, a partida, esta remuneracao nao tera tido em
consideracao a obra que viria a ser criada pelo trabalhador. Nestes termos, consubstancia assim,
esta criacao, uma situacao excecional que extravasa o ambito inicial do contrato e que, por isso,
nao esta incluida na remuneracdo do mesmo. Logo, caso os direitos resultantes da obra do

trabalhador passem a pertencer ao empregador, sera necessario uma remuneracao acrescida™.

Assim, uma vez que nem todos os contratos de trabalho tém o mesmo objeto, ndo é a
propria questdo da remuneracao independente de algumas consideracdes que devem ser tidas
em conta relativamente ao contrato de trabalho em concreto e as expectativas construidas no

momento da sua celebracao.

Ganha interesse e um especial relevo neste ambito, a distincdo entre as situacées em
gue o objeto do trabalho visa a criatividade do trabalhador, ou seja, a sua predisposicao para criar
obra, e as situacdes em que esta mesma criatividade apenas resulte da normal atividade laboral,
ou Seja, em que nao seria expectavel que esta criacdo pudesse alguma vez emergir do trabalhador

quando foi escolhido para um determinado posto de trabalho.

© Cfr. art. 258. °, n. ° 1 CT.

© Conforme o que se encontra disposto noutras normas do CDADC, mormente, no artigo 49.°.
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Naquela primeira hipotese, existe uma retribuicao fixada de acordo com a expectativa do
resultado criativo, podendo este acontecer ou ndo. E um risco que o empregador acaba por
suportar. Estas situacbes encontram-se previstas no artigo 14.°, n.° 4, alinea a) CDADC, que

|u

pretende atribuir a remuneracdo especial “Quando a criacdo intelectual exceda claramente o

desempenho, ainda que zeloso, da funcdo ou tarefa que lhe estava confiada”:.

Relativamente ao exposto, entende ROMANO MARTINEZ™, que /n casu, nao esta correto
falar em enriguecimento sem causa, mas sim na alteracao das circunstancias do artigo 437.° CC.
Porém, nao é demais reforcar que isto apenas esta em consideracao quando a vantagem obtida
pelo empregador extravase as suas expectativas e, nesta medida, de forma a nao ser violado o

principio da boa fé, o trabalhador deva ser compensado através de uma remuneracao especial.

Ainda a proposito desta hipotese, clarifica ROMANO MARITNEZ que “como a actividade
laboral nao pressupde qualquer resultado, correndo o risco por conta do empregador, em principio,
ao trabalhador ndo é devida qualquer compensacao extra quando o resultado for mais proveitoso
do que o inicialmente esperado”?. Assim, defende este autor que a “remuneracdo especial é
devida atenta a maior vantagem obtida pelo empregador e nem sempre sera facil verificar se a
vantagem supera a expectativa contratual””. Assim se conclui que nao se devera confundir o
conceito de mera vantagem com a superacao das expectativas contratuais, ndo obstante as

dificuldades que resultam da distincao destes dois conceitos.

Na segunda situacdo, de acordo com o artigo 14.°, n.° 4, alinea b) CDADC, esta
retribuicdo especial prende-se com a utilizacao da obra criada pelo trabalhador, nao expectavel’,
e, por isso, ndo prevista contratualmente ou, usando as palavras do codigo, “Quando da obra
vierem a fazer-se utilizacdes ou retirar-se vantagens nao incluidas nem previstas na fixacdo da

remuneracao ajustada”.

" A este proposito, JULIO GOMES explica que “Esta remuneracéo especial supde ou uma actividade com um especial valor de accao, isto €, com
um meérito superior ao do simples desempenho, ainda que com zelo, da tarefa criativa confiada ou um especial valor de resultado, isto &, a obtencéo
de uma obra que produziu vantagens e receitas inesperadas, que verdadeiramente ndo tinham sido previstas no contrato e na remuneracéo nele
fixada”. JULIO GOMES, op. cit,, pag. 578.

2Pedro ROMANO MARTINEZ, «Tutela da actividade criativa do trabalhador», /n Revista de Direito e de Estudos Sociais, Ano XLI, Agosto-Dezembro de
2000, pags. 225 a 243, pags. 242 e 243.

" Jdem, pags. 240 e 241.

 Jdem, pag. 241.

= A este proposito, diz ANTONIO VITORINO que “Quando a criacao resulta acidentalmente do cumprimento diligente de uma obrigacdo que nao a

previa, o direito patrimonial sobre essa coisa manter-se-a na esfera juridica do autor”. Anténio VITORINO, op. cit,, pag. 95.

23



Com efeito, e admitindo a existéncia destas duas hipoteses em que é necessaria esta
remuneracao adicional, cabe-nos indagar sobre os critérios a que nos podemos socorrer na hora

de determinar o quantitativo da mesma.

Nestes termos, o referido preceito, apesar de pretender ser um auxiliar na determinacao
desta retribuicdo especial, parece ter ficado aquém do expectavel e ser passivel de criticas. Acaba,
este artigo 14.°, n.°4, por ser apenas uma disposi¢cao que nos enuncia em que casos havera lugar
a remuneracdo especial. Deste modo, ndo se configura como um critério assertivo na
determinacao desta remuneracdo, o que podera suscitar problemas entre o trabalhador e o

empregador e, em ultima ratio, dar origem a litigios™.

Assim, parece-nos que o recurso a uma aplicacdo analédgica do artigo 49.° CDADC a estas

situacdes poderia mediar a situacao, evitando as assimetrias inerentes ao caso sub judice.

Consideramos que a aplicacao analdgica justifica-se uma vez que o critério determinativo
de fixacdo da remuneracdo acrescida ndo resulta da analise de nenhuma das normas supra
citadas, e as semelhancas entre estes casos e a situacdo da compensacdo suplementar €
evidente”. Sendo, vejamos: o regime da compensacao suplementar surge quando existe uma
“manifesta desproporcao entre os seus proventos e os lucros auferidos pelos beneficiarios
daqueles actos”. Ora, tal implica o direito a se ressarcirem do prejuizo mediante uma
compensacdo suplementar que reside na participacao nos resultados da exploracdo’. Desta feita,
concluimos que esta figura assume contornos muito idénticos as situacdes protegidas pelo aludido

artigo 14.°, n.°4 CDADC™.

= Cfr. Artigo 217.° CDADC.

7 Jodo BAPTISTA MACHADO, /ntroducéo ao Direito e ao Discurso Legitimador, 17.° Reimpresséo, Coimbra, Almedina, 2008, pag. 202.

= Tal mecanismo, conforme explica LUIZ FRANCISCO REBELLO, aproxima-se das figuras de modificagdo do contrato por alteracdo das
circunstancias e da revisdo dos pre¢os permitida em certos casos para o contrato de empreitada. Cfr. Luiz Francisco REBELLO, /ntroducédo ao Direito
de Autor, ol. |, Lisboa, Publicacées Dom Quixote, 1994, pag. 140.

= Ainda a propdésito da remuneracédo, ndo podiamos deixar de referir o caso em particular do trabalho jornalistico. A este respeito, MIGUEL REIS
explica que é neste ponto especifico que surge o problema mais relevante destes trabalhadores. Relativamente ao trabalho jornalistico, o seu
entendimento é que, salvo convengdo em contrario, “os direitos de utilizacdo emergentes do pagamento de um saldrio ou de um preco de prestacdo
de servicos pela produgao por encomenda ou pela entrega da pige se esgotam com a primeira utilizacéo”. Desta forma, “Todas as demais utilizagdes
deverado ser remuneradas de forma autonoma, por se tratar de novas utilizagdes, ainda que possam ser parciais”. Miguel REIS, O Direito de Autor
no Jornalismo, Anexo Codigo do Direito de Autor e Direifos Conexos e Legislacdo Complementar, Lisboa, Quid Juris? Sociedade Editora, 1999, pag.
41. Em resposta a eventuais criticas a este entendimento, relativamente ao preceituado no artigo 75.° CDADC, explica que tal ndo prejudica a

retribuicdo do jornalista, uma vez que “A livre utilizacdo respeita apenas a desnecessidade de autorizacao”. Cfr. /dem, pag. 42.
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Contudo, a resposta a nossa questdo e as consideracdes tidas relativamente a presuncao
de que o trabalhador ¢ o titular dos direitos de autor até decidir proceder a sua transmissao
mediante a referida remuneracado, e atendendo ao que foi convencionado, modificam-se,
assumindo mesmo contornos distintos, quando se trata de uma obra anonima. Falamos das
situacdes em que na obra nao seja possivel identificar o seu autor, em virtude de a mesma nao

se encontrar assinada ou identificada no local destinado para o efeito.

Nestas situacdes existe uma presuncao ilidivel que determina que a titularidade dos

direitos de autor pertence ao empregador nos termos do artigo 14.°, n.°3 do diploma sub judice.

Temos, portanto, no ambito de um contrato de trabalho criativo, duas presuncbes que
funcionam em sentidos opostos. Assim, de forma a fazermos um ponto da situacdo, quando a
obra é assinada, a presuncao da titularidade dos direitos de autor funciona a favor do trabalhador,
e, por sua vez, quando a obra nao é assinada, a presuncao funciona a favor do empregador. Assim
sendo, esta ultima acaba por funcionar como uma excecao e restricdo a presuncao do artigo 14.°,
n.°2. A propésito destas duas presuncdes que funcionam em sentidos opostos, refere OLIVEIRA
ASCENSAO que a presuncdo do artigo 14.°, n.°3 “porque mais concreta, prevalece sobre a

anterior, que so se aplicara em ultima analise. Prefere-se, como € natural, o criador intelectual”s:,

Esta presuncao assume cabal importancia na pratica, uma vez que, no ambito de um
contrato de trabalho, geralmente, as obras publicadas tendem a ser, em grande numero,
desprovidas de assinatura do trabalhador. Assim sendo, a presuncdo acaba por fazer com que,
estatisticamente, a titularidade do conteudo patrimonial dos direitos de autor que resulta da obra

do trabalhador, seja, muitas vezes, atribuida a entidade patronal.

Deste modo, ao contrario da obra devidamente identificada, na falta de convencao em

contrario, os direitos patrimoniais que resultam da obra nao identificada sao do empregador.

Nao obstante, importa referir que mesmo nesta situacédo relativa a obras de autores
anonimos, o trabalhador devera ter direito a retribuicdo especial a que supra fizemos referéncia,

tendo em consideracao os motivos enunciados.

©José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direffo Civil... op. cit., pag. 142.

= No mesmo sentido, Claudia TRABUCO, op. cit,, pag. 157.
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Importa ressalvar que, se o trabalhador, quase como numa tentativa de emancipacao®
face ao empregador, exigir que a obra seja identificada com o seu nome, o que pode fazer a todo

o tempo, podera sempre voltar a usufruir da titularidade destes mesmos direitose.

Nestes termos, apesar desta presuncao resultar numa vantagem inegavel para a entidade
patronal, poder-se-a gerar uma situacao contraproducente, tendo em conta que o autor pode a
todo o tempo revelar a sua identidade e, consequentemente, a autoria da obra, o que,
naturalmente, dara origem ao fim dos poderes daquela entidade. Isto porque o empregador
sempre acabara por ficar a mercé daquilo que o trabalhador decidir, ficando, deste modo, numa

posicao muito instavel.

Posto isto, e dado o referido inconveniente, a entidade empregadora devera gozar, em
contrapartida, da protecao conferida pelo artigo 15.°, n.° 3, que dispde no sentido de que “O
criador intelectual ndo podera fazer utilizacdo da obra que prejudique a obtencao dos fins para

que foi produzida”.

A propésito do artigo 15.° CDADC, que tem como epigrafe “Limites a utilizacdo”, cabe-
nos tecer algumas consideracdes. No que concerne ao n.° 1, que dispde que “Nos casos dos
artigos 13.° e 14.°, quando o direito de autor pertenca ao criador intelectual, a obra apenas pode
ser utilizada para os fins previstos na respetiva convencdo”, nada temos a acrescentar ao que
supra foi referido relativamente ao acordo de vontades e ao primado do principio da autonomia
das vontades nesta matérias. Relativamente ao preenchimento do conceito de finalidade para
estes efeitos, explica OLIVEIRA ASCENSAQ que “Tera de se proceder valorativamente: serdo todos

aqueles que sdo justificados pela finalidade® que levou aquela relacdo”, acrescentando ainda, que

= Lembre-se a posicao fragil do trabalhador no &mbito do contrato de trabalho.

= Artigo 30.° CDADC.

« Refere OLIVEIRA ASCENSAO que “Se o comitente é o titular, ele podera em principio fazer da obra todas as utilizacdes, sem dependéncia do
consentimento do criador intelectual”. Importa explicar que a analise da afirmacao feita por este autor é suscetivel de interpretacdes erroneas. De
facto, ndo é necessario o consentimento do autor no momento da criagdo da obra, dado que se pressupde que tal tenha sido dado ao empregador
no momento da celebracdo do contrato de trabalho. Assim, apesar de néo precisar de um consentimento posterior ao da criacdo da obra, a verdade
¢ que toda a sua utilizacdo futura vive na dependéncia e submissdo de um consentimento que ja foi dado pelo trabalhador. José de OLIVEIRA
ASCENSAO, Direito Civil... op. cit., pag. 144.

=A proposito do principio da finalidade, consideramos que este por vezes pode até ultrapassar o disposto ao abrigo do principio da autonomia da
vontade. Neste sentido, ANTONIO VITORINO refere que “A finalidade sobrepde-se a regra dos artigos 43.°, n.° 3 e 41.°, n.° 3, o que significa que
as partes nao sao obrigadas a mencionar no contrato as faculdades instrumentais que se incorporam no aproveitamento da faculdade principal”,
ou seja, aquelas que apesar de néo se dirigirem diretamente ao aproveitamento da obra, sao, relativamente a este, imprescindiveis. Ainda sobre o
principio da finalidade, o autor explica que deste principio “se retiram algumas regras, que a pratica podera confirmar: 1°) a cedéncia de uma

faculdade implica a autorizacdo de uso de todas aquelas que forem necessarias ao exercicio do direito concedido; 2°) S&o proibidas as oneragdes
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tera, necessariamente, de se atender a “um critério de praticabilidade e de boa fé a determinar o

ambito de poderes de utilizacao do comitentes.

Por sua vez, o n.°2 do artigo 15.° CDADC merece melhor atencédo. Assim, dispbe o
preceituado neste artigo que “A faculdade de introduzir modificacdes na obra depende do acordo

expresso do seu criador e s6 pode exercer-se nos termos convencionados”.

Concluimos que, mais uma vez, o criador sai vitorioso neste conflito de interesses. Em
contraposicao, tal preceito implica eventuais obstaculos para o empregador, os quais podem e
devem ser ultrapassados no momento da celebracao do contrato de trabalho, mais precisamente,
através da convencao celebrada. Desta forma, poder-se-a contornar as criticas que OLIVEIRA
ASCENSAO faz a este artigo, que refere que “Semelhante previsdo é absurda. Se se pode justificar

em certas categorias de obras, ndo se justifica noutras”s s,

Nao obstante o regime que temos vindo a referir preveja uma situacdo mais privilegiada
para o criador, tal deve ser atenuado, uma vez que se este mantiver os direitos de autor tem de
repartir os poderes de utilizacdo com o empregador. Isto porque, conforme alerta MARIA VITORIA
ROCHA, “Néo faria sentido que, sendo o autor contratado e remunerado para criar obras com
determinada finalidade, a empresa ficasse impedida de as utilizar para os fins previstos no contrato

de trabalho=.

De acordo com a autora, no caso de o trabalhador manter os direitos de autor, sé existem
duas hipdteses a adotar: as partes estabelecem um acordo quanto aos fins para os quais a obra
se destina ou, em ultima ratio, pode a entidade empregadora invocar o principio da boa fé, nos

termos dos artigos 334.° e 762.°, n.°2 CC, para fazer valer o seu direito de utilizacdo da obra.

ou a concessao de licencas exclusivas que tenham por objecto o exercicio de faculdades exclusivas que tenham por objecto o exercicio de faculdades
meramente instrumentais, das quais ndo se possa retirar qualquer utilidade economica; 3%) ninguém pode impedir o exercicio de uma faculdade
instrumental, com fundamento na titularidade de um exclusivo sobre o seu exercicio, mas podera opor-se ao exercicio desta faculdade se esta
puder ser objecto de um aproveitamento auténomo, cujo gozo foi frustrado com o exercicio de uma outra faculdade”. Anténio VITORINO, op. cit,
pags. 60 e 61.

%José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direffo Civil..., op. cit., pag. 145.

7 /dem, pag. 142.

» A titulo de exemplo, OLIVEIRA ASCENSAQ indica o caso dos técnicos ministeriais: “ Um técnico ministerial prepara o texto-base das Grandes
Opcoes de Plano. Esse texto precisara de ser alterado mil vezes antes de ser por fim aprovado. Passa pela cabeca de alguém que haja que pedir
autorizacao ao técnico cada vez que, no percurso do diploma, for necessario introduzir uma alteragao?”. /dem.

= Maria Vitéria ROCHA, «A titularidade..., op. cit, pag. 181.
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Nestes termos, parece que a liberdade atribuida ao criador pelo artigo 15.°, n.°2 CDADC
se trata de uma soberania limitada. Tal resulta, quanto mais nao seja, do principio da boa fé. Até
porque, ndo se compreenderia, face ao contrato de trabalho celebrado, que o trabalhador no
exercicio dos seus direitos vedasse o empregador de obter as finalidades que estiveram na base

da celebracao do mesmo.

Com efeito, o direito do empregador a obtencédo dos fins para que a obra foi produzida
nao é mais que uma restricao ao direito do criador previsto no artigo 15.°, n.°2. Isto porque, para
além de nao poder fazer uma utilizacao da obra que prejudigue as finalidades previstas no contrato
(artigo 15.°, n.°3), também nao pode impedir 0 empregador de obter os fins para os quais a obra

foi produzida.

Porém, ndo podemos deixar de referir que existe, em boa verdade, uma dupla restricao:
o trabalhador ndo pode impedir o empregador de fazer a utilizacdo da obra para os fins para os
quais foi produzida, nem o empregador pode, por sua vez, fazer uma utilizacdo que extravase

esses mesmos fins.

Posto isto, existem situacbes que merecem destaque, por configurarem regimes
especificos previstos no CDADC, mormente, o caso do trabalhador que tenha como funcéo

principal a fotografia®.

Neste caso, havera que atender ao disposto no artigo 165.°, n.° 2 CDADC, que dispde do
modo que segue: “Se a fotografia for efetuada em execucao de um contrato de trabalho ou por
encomenda, presume-se que o direito previsto neste artigo pertence a entidade patronal ou a
pessoa que fez a encomenda”. Temos entdo que a presuncao vai no sentido de atribuir ao

empregador os direitos inerentes a obra.

Esta presuncéo estabelecida no artigo 165.°, n.°2 CDADC ¢ ilidivel e funciona em sentido

contrario ao regime supra referido do artigo 14.°, n.°2 CDADC. A propésito deste artigo, ALBERTO

= O CDADC exige requisitos bastante apertados para que a fotografia possa ser objeto da sua protecéo. Tais requisitos encontram-se presentes no
artigo 164.° deste mesmo codigo, que prescreve que “1 - Para que a fotografia seja protegida é necessario que pela escolha do seu objeto ou pelas
condicdes da sua execucao possa considerar-se como criacdo artistica pessoal do seu autor “. Por seu tuno, o n.° 2, refere expressamente que
“Nao se aplica o disposto nesta seccéo as fotografias de escritos, de documentos, de papéis de negécios, de desenhos técnicos e de coisas
semelhantes. “A este proposito, LUIZ FRANCISCO REBELLO explica que este artigo se refere & “natureza artistica da respectiva criacéo,
pretendendo-se assim excluir da protec¢éo legal as fotografias que sdo a mera consequéncia de uma operacao puramente mecanica e automatica”.

Luiz Francisco REBELLO, Cddigo..., op. cit., pag.216.
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DE SA E MELLO alerta para o facto de a sua redacdo nao ser clara, dado que faz uma referéncia
a um direito - “Presume-se que o direito previsto neste artigo pertence”- que nao se encontra
delimitado. Para este autor, o aludido “direito” trata-se “Nao mais do que o conjunto de faculdades
(“de reproduzir, difundir e por a venda com as restricdes referentes a exposicao, reproducéo e
venda de retratos...”), que enumera no n.°1 e que nao preenchem o conteudo integral do direito

patrimonial, enunciado no art. 68.° CDA",

Também com um regime especifico no CDADC temos o trabalho jornalisticos.
Contrariamente ao caso dos fotégrafos, o artigo 174.°, n.° 1 estabelece que “O direito de autor
sobre trabalho jornalistico produzido em cumprimento de um contrato de trabalho que comporte
identificacao de autoria, por assinatura ou outro meio, pertence ao autor”. Portanto, desde que
esteja identificado o nome do trabalhador jornalista, este continua a ser o titular pleno dos direitos

de autor=.

Contudo, salvo autorizacdo expressa nesse sentido por parte do proprietario do jornal, o
autor fica impedido de publicar em separado o seu trabalho, antes de passarem trés meses desde
que a publicacdo comecou a circular. Como explica LUIZ FRANCISCO REBELLO, “Procura-se
conciliar, nestes dois numeros, o interesse do autor com o da empresa jornalistica que com aquele

estabeleceu um contrato de trabalho em cujo ambito a obra foi produzida”*.

Temos também, a propdsito do trabalhador jornalista, que, na hipotese de nao se
conseguir identificar o autor no trabalho por ele prestado, nos termos do 174.°, n.° 4, “o direito

de autor sobre os mesmos sera imputado a empresa a que pertencer o jornal ou a publicacao em

= Alberto de Sa e MELLO, Manual...,op. cit, pag. 252.

= Relativamente ao trabalho jornalistico afigura-se importante referir uma caracteristica especifica deste tipo de trabalho, e que vem sendo apontada
na doutrina e jurisprudéncia italiana. Assim, “semmai ricordare la particolare tutela cha la contrattazione collettiva disetto rericonoscea II' ideologia
professata dal giornalista. Quest’ultimo ha infatti il diritto di dimettersi per giusta causa nel caso di sostanzial e mutamento dell'indirizzo politico del
giornale, mantenendo il diritto ad una speciale indennita de finita «indennita fissa». Oronzo MAZzOTTA, Trattato di Diritto Privato a cura di Giovanni
ludiica e Paolo Zatt;, Diritto del Lavoro, Quarta Edizione, Milano, Giuffré Editore, 2011, pag. 147.

= Nao podemos deixar de aludir as situacdes em que o trabalho jornalistico tem como base uma panoplia de trabalhos outrora realizados por outros
jornalistas, e que recorrendo a esses mesmos trabalhos que ja se encontravam em arquivo, se faz uma nova reportagem em que a utilizacdo das
mesmas é notoria. Nestes casos, e a propdsito dos direitos de autor, refere MIGUEL REIS que estamos “perante uma obra compésita, para cuja
realizacdo haveria de haver autorizacdo dos autores originarios, merecendo estes a proteccdo do art. 20.°, sem prejuizo do direito de autor da
segunda obra, relativamente a parte nova”. Miguel REIS, op. cit.,, pag. 42.

= Luiz Francisco REBELLO, Cddlgo..., op. cit.,, pag. 226.
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que tiverem sido inseridos, € s6 com autorizacao desta poderao ser publicados em separado por

aqueles que os escreveram”.

Do exposto resulta que o regime previsto no artigo 14.° nao se aplica aos trabalhos

jornalisticos, mesmo naqueles casos em que tenha sido celebrado um contrato de trabalho.

Por ultimo, e ainda sobre o trabalho jornalistico, importa perceber qual o regime aplicavel
quando a prestacdo principal do contrato de trabalho é a fotografia, devendo esta ser prestada
para um jornal. Entende ALBERTO DE SA E MELLO que “Embora se possa pensar que as regras
referidas como aplicaveis aos “trabalhos jornalisticos” sdo pensadas apenas para os textos
escritos, nao distinguindo a norma o género de obras, deve aplicar-se as fotografias publicadas

em jornal o regime especial descrito para os restantes “trabalhos””.

No que concerne aos programas de computador, refere o n.°2 do artigo 1.° da Lei da
Protecao Juridica de Programas de Computador (Decreto-Lei n® 252/94, de 20 de outubro) que
“Aos programas de computador que tiverem caracter criativo é atribuida protecdo analoga a

conferida as obras literarias “. Deste modo, relativamente aos programas de computador,
concluimos que estes beneficiam da protecdo do CDADC. Refere expressamente a lei supra
referenciada que “ Aplicam-se ao programa de computador as regras sobre autoria e titularidade
vigentes para o direito de autor” e ainda, “O programa que for realizado no dmbito de uma

empresa presume-se obra coletiva”?.

Ora, nas obras coletivas divulgadas sob o nome de uma determinada empresa, conforme
iremos estudar, o direito de autor deve ser atribuido a empresa, ou seja, ao empregador. Tal, alias,
encontra-se expressamente previsto no n.°3 do artigo 3.° que prescreve do modo que segue:
“Quando um programa de computador for criado por um empregado no exercicio das suas
funcdes, ou segundo instrucdes emanadas do dador de trabalho, ou por encomenda, pertencem

ao destinatario do programa os direitos a ele relativos, salvo estipulacdo em contrario ou se outra

=0 regime estabelecido para os trabalhos jornalisticos produzidos em cumprimento de um contrato de trabalho distingue-se das obras publicadas
em jornais ou outras publicagdes periddicas em que néo exista o referido contrato. Prevé o artigo 173.° que o direito de autor pertence ao respetivo
“titular”. Contudo, o CDADC nao chega a determinar como se deve preencher o aludido conceito. Neste sentido, defende ALEXANDRE DIAS
PEREIRA que nada parece indicar que o titular do direito possa ser pessoa distinta do criador e, caso o nome do criador da obra ndo venha
identificado, “o titular do direito seria o jornal se a obra tivesse sido criada por sua conta”. Alexandre Dias PEREIRA, «Jornalismo e Direito de Autor,
in Boletim da Faculdade de Direifo, Vol. LXXV, Separata, Coimbra, 1999, pags. 591 a 596, pag. 595.

= Alberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit,, pag. 252.

= Artigo 3.°, n.= 1 e 2 da Lei de Protecédo Juridica de Programas de Computador.
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coisa resultar das finalidades do contrato”=. Novamente nos deparamos com um regime-excecao
ao previsto no artigo 14.°, n.° 2 CDADC. A propésito deste regime, CLAUDIA TRABUCO salienta o
facto de se tratar de um regime bastante préximo do Direito de Propriedade Industrial, em que a
l6gica em que assenta parte de trés pressupostos: “o caracter essencialmente funcional destas
obras, o facto de sobre as mesmas recairem reduzidos direitos pessoais e o facto de ser comum
a sua geracao num contexto empresarial, envolvendo muitas vezes mais que um criador

intelectual».

Relativamente as bases de dados'®, dispde o Decreto-lei 122/2000 de 4 de julho, sobre
a Protecao Juridica das Bases de Dados que “ As bases de dados que, pela selecao ou disposicao
dos respetivos conteuidos, constituam criacdes intelectuais sao protegidas em sede de direito de

autor. "o,

Na criacao das bases de dados, caso ndo exista convencao celebrada em contrario, “ Os
direitos patrimoniais sobre as bases de dados criadas por um empregado no exercicio das suas
funcdes, ou segundo instrucdes emanadas do dador de trabalho, ou criadas por encomenda,
pertencem ao destinatario da base de dados, salvo se o contrario resultar de convencao das partes

ou da finalidade do contrato”1,

A proposito destas hipoteses que, como vimos, se apresentam como uma excecao ao
disposto no artigo 14.° CDADC, MARIA VITORIA ROCHA refere a sua importancia para as
necessidades das empresas, dado que se tratam de presuncdes de cessao dos direitos
patrimoniais a favor do empregador para um numero limitado de tipo de obras. Assim, acaba por
se beneficiar ambas as partes uma vez que, como explica a autora, “Nao é colocado em causa,

no entanto, o principio da autoria, pois que tais presunces, para além de admitirem prova em

= A proposito deste artigo, ALBERTO DE SA E MELLO chama a atencéo para o facto de, na sua redacao, se evidenciar que “devem transparecer
do contrato os fins a que a utilizacdo destas obras se destina e, como é regra geral, limitar-se em funcéo destes a utilizacdo dos programas de
computador assim criados”. /dem, pag. 254.

= Vjde Claudia TRABUCO, op. cit., pag. 158.

@wNos termos do n.° 2 do artigo 1.° do Decreto-Lei n°122/2000 de 4 de julho, sdo bases de dados “a coletanea de obras, dados ou outros elementos
independentes, dispostos de modo sistematico ou metodico e suscetiveis de acesso individual por meios eletronicos ou outros”.

wArtigo 4.°, n.° 1.

wArtigo 5.°, n.° 3.
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contrario, se aplicam apenas aos direitos de caracter patrimonial (...) Estaremos perante hipoteses

de cessao legal” s,

Ainda sobre a protecao das empresas e, consequentemente, do investimento, néo
podemos deixar de nos debrucar sobre as obras coletivas. Considerando apenas o seu ambito
laboral, estas obras caracterizam-se por terem varios trabalhadores como autores e serem feitas
sob orientacao do empregador. A obra coletiva define-se, entdo, por ser uma obra intelectual
auténoma da autoria de uma empresa, e que se traduz na “conjugacao de esforcos (porventura
também criativos) de varios sujeitos, mas autonomizando-se no seu todo como obra organizada e

divulgada em nome dessa entidade (empresa), pessoa singular ou coletiva (art.16°/1b) CDA)" s,

Ora, o artigo 19.°, n.° 1 CDADC estabelece que a obra coletiva ¢ atribuida a entidade que

a tiver organizado e dirigido e em nome de quem tiver sido divulgada ou publicada.

Temos entdo que o CDADC atribui originariamente a titularidade dos direitos de autor a
quem tratou da organizacdo da obra, o empregador. A este propésito refere MARIA VITORIA
ROCHA que, “estamos perante uma atribuicdo originaria de direitos de autor a uma pessoa

juridica, excepcionando a regra de que o titular de direitos de autor ¢ uma pessoa fisica" .

Contudo, dentro deste regime afigura-se imperativo ressalvar as hipoteses em que €

possivel diferenciar as contribuicdes de cada autor para uma determinada obra coletiva.

Nestes casos, o legislador entendeu que se devia salvaguardar a posicao dos autores,
estabelecendo no artigo 19.°, n.° 2 que “Se, porém, no conjunto da obra coletiva for possivel
discriminar a producao pessoal de algum ou alguns colaboradores, aplicar-se-a, relativamente aos

direitos sobre essa producéo pessoal, o preceituado quanto a obra feita em colaboracao”.

Desta forma, faz-se uma remissdo para o artigo 18.° que estabelece que “1 - Qualquer
dos autores pode solicitar a divulgacdo, a publicacéo, a exploracdo ou a modificacdo de obra feita
em colaboracao, sendo, em caso de divergéncia, a questao resolvida segundo as regras da boa
fé. 2- Qualquer dos autores pode, sem prejuizo da exploracdo em comum de obra feita em

colaboracao, exercer individualmente os direitos relativos a sua contribuicao pessoal, quando esta

' Maria Vitoria ROCHA, «A titularidade..., op. cit.,, pag. 182.
= Artigo 16.° CDADC.
o Alberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit, pag. 247.

s Maria Vitéria ROCHA, «A titularidade..., op. cit., pag. 184.
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possa discriminar-se.”. O que, segundo MARIA VITORIA ROCHA, significa que “o autor, sem
prejuizo da titularidade dos direitos (patrimoniais) de autor sobre a obra coletiva pertencer a
empresa, € o titular dos direitos (pessoais e patrimoniais) relativos a sua contribuicado pessoal.
Podera, por isso, explora-la separadamente, desde que nao prejudique a exploracdo da obra

coletiva, como um todo” o7/,

Importa também atender ao n.° 3, que estipula que “Os jornais e outras publicacdes
periodicas presumem-se obras coletivas, pertencendo as respetivas empresas o direito de autor

sobre as mesmas”.

A proposito do caso dos jornalistas, publicacdes periddicas e enciclopédias, explica
ALBERTO DE SA E MELLO que nestes casos “é distinguivel a accdo individual criativa dos
colaboradores da empresa — pessoa individual ou coletiva — que organiza a obra coletiva e em
nome de quem esta ¢ divulgada”. Acrescenta ainda o autor que “A empresa, pertence a
titularidade originaria do direito de autor sobre a obra coletiva como um todo auténomo; aqueles,

cujos contributos sejam distinguiveis, os direitos relativos as suas criacoes individuais” .

Temos também a obra feita em colaboracao prevista nos artigos 17.° e 18.° CDADC.
Entende-se que estamos perante uma obra feita em colaboracédo “quando divulgada ou publicada
em nome dos colaboradores ou de alguns deles, quer possam discriminar-se, quer nao, 0s

contributos individuais” .

Neste tipo de obras, o direito de autor pertence a todos os que nela tiverem colaborado=,
Contudo, prescreve o n.°3 do artigo 17.°CDADC que se a obra feita em colaboracao for divulgada

ou publicada apenas em nome de algum/alguns colaboradores gera-se uma presuncao de que

' [dem, pag. 186.

= Relembre-se, a este proposito, o preceituado no artigo 174.° CDADC, o qual estabelece que nos casos em que seja possivel discriminar o
contributo do jornalista/trabalhador, e embora a titularidade dos direitos pessoais e patrimoniais Ihe pertenca, fica 0 mesmo proibido de publicar
determinado artigo durante um periodo de trés meses sobre a data em que aquele tiver sido posto em circulacao.

wAlberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit,, pag. 247.

w0 A obra coletiva e a obra feita em colaboracéo, apesar das suas semelhangcas, sao diferentes. A este proposito, OLIVEIRA ASCENSAQ refere que
a obra “- é coletiva se resultar prevalentemente duma empresa; - é de colaboracdo se for de atribuir aos esforcos individuais de criadores
determinados”. José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Civil..., op. cit., pag. 125.

m Patricia AKESTER, op. cit., pag. 54.

2 Artigo 17.°, n.° 1 CDADC.
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todos aqueles que nao se encontrem discriminados na mesma, cederam o0s seus direitos aos

primeiros, ou seja, aqueles cujo nome consta da obra.

Feita a analise dos regimes especificos do Direito de Autor, importa agora dizer o que
acontece depois de ser determinada a titularidade dos direitos patrimoniais do autor. E que,
independentemente de pertencer ao trabalhador ou ao empregador, a verdade & que a obra foi

criada no ambito de um contrato de trabalho.

Quando a titularidade permanece na esfera do trabalhador, este tera de ficar condicionado
pelos direitos do empregador. Isto porque o empregador tem direito a utilizacdo da obra criada
pelo trabalhador, uma vez que, a partida, tera reunido as condicbes necessarias que permitiram
a criacao da mesma, mormente, através da remuneracao. Deste modo, pegando no exemplo
pratico da remuneracao, o empregador, através desta, tera comprado o tempo do trabalhador,

para que ele pudesse dedicar-se a criacao da obrats.

Para este efeito, devera também ter-se em consideracdo que poderdo ter sido a
capacidade criativa e a predisposicao do trabalhador para criar obra a pesar, na hora da selecéo
para esse posto de trabalho e também para efeitos de determinacdo da remuneracdo. Neste
sentido, caso se entendesse de forma contraria ao exposto, gerar-se-ia uma situacao de injustica

material face ao empregador e, até mesmo, uma violacao do principio da boa féu,

Para além de o trabalhador ter de permitir ao empregador a utilizacao da obra criada,
devera, também, atendendo ao disposto no artigo 15.°, n.°3, na utilizacao que fizer da obra, ter
em consideracao os fins para os quais esta foi produzida. Podemos entdao dizer que estas

limitacOes se tratam, na expressao de ROMANO MARTINEZ, de “uma delimitacao negativa dos

w Qu, nas palavras de JOSE ABRANTES, “A remuneracao néo paga a titularidade dos direitos sobre a criacio. Mas, se o trabalhador cria, a empresa
investe, fornece os meios, cria as condicdes. Ambos devem estar, de algum modo, associados a exploracdo da obra”. José Jodo ABRANTES,
«Contratos de Propriedade Intelectual e Contrato de Trabalho», in Contratos de Direito de Autor e de Direifo Industrial, Org. Carlos Ferreira de
Almeida, Luis Couto Gongalves, Claudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, pags. 79 a 91, pag.80.

wEntende MARIA VITORIA ROCHA que “Se o autor cria no ambito de um contrato de trabalho, ndo pode exercer determinados
poderes/faculdades/direitos morais que prejudiqguem o empregador. Uma vez que se compromete a colocar a sua capacidade ao servico de
determinadas finalidades, seria abusivo que reservasse para si direitos que impedissem ou prejudicassem a obtencéo das finalidades em causa”.
Cfr. Maria Vitoria ROCHA, «A titularidade..., op. cit, pag.181. Pese também que, conforme explica ROMANO MARTINEZ, “A prestacéo da actividade
por parte do trabalhador insere-se no principio de mutua colaboracgéo (...) Daqui se infere que a actividade deve ser desenvolvida de modo a que o
trabalhador colabore com o empregador; isto ¢, deve aquele actuar de boa fé”. Cfr. Pedro ROMANO MARTINEZ, «Tutela da actividade..., op. cit., pag.

227.

34



poderes do criador intelectual, consentaneas com os deveres do trabalhador emergentes do

contrato de trabalho” 1=,

Diferentemente se passa quando é o empregador o titular dos direitos patrimoniais do
autor. Ou seja, quando tenha havido uma transmissao por parte do trabalhador, ou, na obra

anonima, este nao tenha manifestado a vontade de assinar a obra.

Estas situacdes remetem-nos para o artigo 14.°, n.° 4 que ja foi supra referido. Sabemos
que é necessaria uma remuneracao especial; contudo, é de ressalvar o ensinamento de MARIA
VITORIA ROCHA relativamente a esta matéria, porquanto a autora entende que, se em virtude
desta remuneracao especial, 0 empregador ficasse habilitado a “fazer todas as utilizacdes da obra,
sem ser necessario qualquer consentimento do trabalhador autor”, desde que nao prejudicasse
0s seus direitos pessoais, acabaria por se gerar uma interpretacdo abusiva do espirito da norma.
Assim, entende a autora, ndo se deverdo transformar os direitos exclusivos do autor num direito
de remuneracao, uma vez que semelhante entendimento acabaria por aproximar o regime de um

caso de licenca legal, o que nao devera ser admitido no ambito deste tipo de direitos!’.

Perante o quadro que acabamos de descrever, &€ de cabal importancia dizer que, como
explica ROMANO MARTINEZ, “mesmo que a titularidade originaria do direito de autor pertenca ao
empregador (que ndo é o criador intelectual), a este ndo é atribuido o direito pessoal de autor”.

Nestes termos, “nao pode introduzir modificacdes, pois esta faculdade cabe ao seu criador e/,

Importa, no entanto, ressalvar que mesmo esta matéria esta sujeita a convencao das

partes, ja que, de acordo com o artigo 15.°, n.° 2 CDADC, “A faculdade de introduzir modificacoes

s [dem, pag. 235.

e Quanto as limitacdes que o trabalhador devera suportar, sdo de salientar as relativas as patentes no artigo 174.°, n.° 2 CDADC.

w Maria Vitoria ROCHA, «A titularidade..., op. cit, pag. 181.

1:Pedro ROMANO MARTINEZ, «Tutela da actividade..., op. cit, pag. 234.

= Artigo 56.° CDADC.

=Surgem querelas na doutrina relativamente a questéo de atribuicdo originaria dos direitos de autor & entidade patronal. Desta forma, ANTONIO
VITORINO entende que, relativamente ao previsto no artigo 14.°, o “principio de que sé ao criador intelectual pode ser atribuido originariamente o
direito de explorar a obra, ndo devera admitir-se tal excepcéo, porque se considerarmos possivel despejar o autor do seu direito abriremos caminho
a destruicdo de fundamento do préprio Direito de Autor”. Acrescenta ainda que “sé o autor pode ser titular originario do direito de exploracdo
econdmica da obra que tenha criado, o comitente apenas pode adquirir direito derivado”. Anténio VITORINO, op. cit.,, pags. 86 e 92. Por sua vez,
OLIVEIRA ASCENSAO explica que “do critério basico do art. 14.°/1, com a sua remiss&o para a autonomia privada, resulta que a obra pode ser

originariamente atribuida a pessoa diversa do criador intelectual”. José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Civil..., op. cit.,, pag. 143.
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na obra depende do acordo expresso do seu criador e sO pode exercer-se nos termos

convencionados”,

Contudo, cabe-nos salientar que quando se refere na lei “fins previstos na convencao”,
sem determinar qual esta seja, explica ALBERTO DE SA E MELLO, que se deve entender que se
tratam daqueles que estao estipulados para a atribuicao do direito de autor sobre as obras assim
criadasz. Relativamente as situacdes em que inexiste convencao, explica 0 mesmo autor, que
“nao pode, em qualquer caso, o trabalhador-criador fazer da obra ou obras criadas em
cumprimento do contrato utilizacdo que prejudique os “fins para que foi produzida” (art. 15°/3
CDA) - os da exploracao econdmica da mesma segundo os fins para que foi criada e que sao,

como vimos, se ndo convencionados, 0s que sejam proprios da empresa do empregador”:,

Nao obstante a obra nao se confundir com o seu suporte mecanico ou corpus mecanicum,
nao podemos deixar de nos pronunciar sobre a obrigacao de entregar os suportes da obra quando

a mesma é criada no ambito de um contrato de trabalho.

Refere a este propdsito MENEZES LEITAO, que “Estando em causa um negdcio relativo &
producao de um bem intelectual, em que sejam atribuidos ao comitente o direito de autor sobre
a obra em questao (artigo 14.°, n.°1 CDADC) havera obrigacdo de entrega de todos os suportes
da obra”. Assim o entende, uma vez que “sem a entrega da obra, a sua simples producao nao
trara qualquer beneficio ao comitente o incumprimento da obrigacao de entrega reconduz-se a um

incumprimento definitivo do contrato”.

Contudo, o mesmo autor ressalva que quando os direitos de autor sdo atribuidos ao

0o

criador intelectual, nos termos do artigo 14.°, n.° 2, “bastara ao criador intelectual entregar os
suportes necessarios para a utilizacao da obra para os fins convencionados”, ao abrigo do disposto
no artigo 15.°, n.°1%=, A titulo de exemplo, imaginemos um musico que é contratado para criar
musicas para uma companhia de ballet, sem, contudo, alienar os seus direitos de autor. Neste

caso, uma vez que os direitos de autor permanecem na esfera do criador, bastara entregar os

= Nas palavras de JOSE JOAO ABRANTES, os “direitos de paternidade, divulgacao e defesa da integridade da obra, embora possa ser comprimido
em funcéo das finalidades decorrentes do contrato de trabalho devera permanecer na esfera do autor”. José Jodo ABRANTES, op. cit., pag. 81.

2 Alberto de Sa e MELLO, Manual...,op. cit,, pag. 246.

= [dem, pags. 246 e 247.

= Luis MENEZES LEITAO, «Os efeitos do incumprimento dos Contratos de Propriedade Intelectual», in Contratos de Direifo de Autor e Direito de
Propriedade Industrial, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luis Couto Gongalves, Claudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, pags. 113 a 126, pag.
125.
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suportes necessarios, neste caso o CD, para a utilizacdo da musica, que este criou, para os fins

convencionados, a peca de ballet.

Desta feita, e de forma a introduzir o capitulo que se segue, cabe-nos dizer que se pode
retirar da analise do artigo 15.° CDADC, nas palavras de GERALDO DA CRUZ ALMEIDA que “o
direito de autor pode nao pertencer ao criador intelectual — o que é igualmente valido para os
direitos de natureza pessoal — a segunda a de que o direito de autor pode pertencer em co-

titularidade ao criador intelectual e ao comitente”:,

3. Direitos de autor: o direito pessoal e o direito patrimonial no cumprimento de

um contrato de trabalho

No momento de criacdo da obra surge um conjunto de direitos passiveis de serem
divididos em dois grupos distintos: os direitos de carater patrimonial previstos no artigo 9.°, n.° 2
CDADC que explica que “No exercicio dos direitos de caracter patrimonial o autor tem o direito
exclusivo de dispor da sua obra e de frui-la e utiliza-la, ou autorizar a sua fruicao ou utilizacdo por
terceiro, total ou parcialmente” e, em contraposicao, os direitos de carater pessoal ou moral que
“constituem a expressao da tutela normativa da personalidade do autor vertida na obra literaria e

artistica12sn27,

Por conseguinte, enquanto os direitos patrimoniais de autor se caracterizam pela
alienabilidade, renunciabilidade e prescritibilidade, nao consubstanciando, por isso, um problema
para o contrato objeto do presente estudo, os direitos morais, tém como caracteristica a
inalienabilidade, irrenunciabilidade e imprescindibilidade, tendo como objetivo a protecdo da

personalidade de autor e da sua liberdade criativa'.

= Geraldo Da CRUZ ALMEIDA, op. cit., pag. 1105.

= [dem, pag. 1060.

2 (0 artigo 9.°, n.° 3 CDADC prevé que “Independentemente dos direitos patrimoniais, e mesmo depois da transmisséo ou extincéo destes, o autor
goza de direitos morais sobre a sua obra, designadamente o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e
integridade”.

== TIAGO BESSA, a este proposito, refere que “Em termos jusfiloséficos, estamos aqui verdadeiramente na esfera de autodeterminacao do individuo,
0 qual, através da sua atividade criativa, faz projetar na sociedade uma obra propria, que é uma expressdo do seu espirito, como ser humano
criador”. Acrescenta ainda, que “ sendo as obras literarias ou artisticas um contributo pessoal do criador e uma expressao da personalidade, o

direito moral pretende tutelar esse “laco” pessoal entre a obra e o seu autor”. Cfr. Tiago BESSA, op. cit, pag. 1142.
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Deste modo, os direitos patrimoniais e morais, nas palavras de GERALDO DA CRUZ
ALMEIDA, “tratam-se de direitos subjectivos parcelares que se destinam, aqueles a garantir a
exploracao econdémica da obra e estes a satisfazer as exigéncias de caracter pessoal que ligam a
obra ao seu autor ou a proteger os aspectos pessoais vertidos na obra literaria ou artistica”'». Nao
obstante, os direitos morais/pessoais nao sao direitos de personalidade. Por conseguinte, “sao
admitidos negdcios sobre direitos pessoais que ndo sao admitidos sobre os direitos de

personalidade”,

Apos esta distincao, cabe-nos atentar no artigo 56.° CDADC que estipula, no seu n.° 1,
que “Independentemente dos direitos de caracter patrimonial e ainda que os tenha alienado ou
onerado, o autor goza durante toda a vida do direito de reivindicar a paternidade da obra e de
assegurar a genuinidade e integridade desta, opondo-se a sua destruicao, a toda e qualquer
mutilacao, deformacao ou outra modificacdo da mesma e, de um modo geral, a todo e qualquer
acto que a desvirtue e possa afectar a honra e reputacao do autor”. Da leitura desta artigo se pode
constatar a atribuicdo dos direitos patrimoniais a outra pessoa que nao o autor, nao afeta os seus

direitos pessoais®.

Apos esta breve explicacao, retiramos da interpretacao do artigo 56.°e do que resulta do
artigo 43.°, que no nosso ordenamento juridico existe uma concecao dualista do direito de autor,
uma vez que, usando as palavras de ANTONIO VITORINO, é “impossivel conceber a
transmissibilidade total do direito de autor e, simultaneamente, a indisponibilidade das situacdes
juridicas pessoais”. Acrescenta ainda este autor, que “ao contrario do direito patrimonial, o objecto
dos chamados direitos pessoais ndao & a obra”, mas sim, como ja temos vindo a referir, a

personalidade de autor manifestada através da obra=,

Posto isto, facilmente podemos concluir que, dada a sua natureza, e face ao exposto, o

trabalhador autor mantem os direitos pessoais de autor sobre a obra que criou.

Assim, cabe-nos agora responder as seguintes questoes: o trabalhador criador vé os seus

direitos pessoais de alguma forma limitados devido & sua condicdo de trabalhador? E se tiver

= Geraldo Da Cruz ALMEIDA, op. cit., pag. 1069.

=José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Civil... op. cit., pag.167.

= Desta forma, facilmente compreendemos que “o direito pessoal de autor consiste no poder conferido pela ordem juridica ao titular de direito de
autor para a defesa da personalidade criativa reflectiva na obra literaria ou artistica”. Cfr. Geraldo Da Cruz ALMEIDA, op. cit., pag. 1079.

= Antdnio VITORINO, op. cit, pag. 61.
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havido lugar a transferéncia dos direitos patrimoniais inerentes a obra? Pode o empregador exercer

algum direito moral®?

Antes de mais, comecamos por explicar melhor as caracteristicas dos direitos pessoais de
autor, nomeadamente a inalienabilidade e irrenunciabilidade. Fora da nossa explicacao fica a

imprescritibilidade, uma vez que nao assume contornos relevantes para o presente estudo.

Relativamente a inalienabilidade, vemos que o direito pessoal de autor tem um caracter
eminentemente /ntuitus personae, dado que, conforme ja foi explicado, o que se visa proteger com

a atribuicao destes direitos ¢ a defesa da personalidade do criador.

Outra caracteristica dos direitos morais é a irrenunciabilidade. Desta forma, ndo pode o

autor abdicar dos seus direitos pessoais.

Contudo, importa dizer que a irrenunciabilidade dos direitos pessoais de autor pode
comportar excecoes, sendo que, uma delas é precisamente a criacdo da obra no ambito de um
contrato de trabalho. A este proposito, cabe-nos dizer que relativamente ao contrato de trabalho,
subscrevemos a posicao defendida por GERALDO DA CRUZ ALMEIDA que entende que o que
resulta da convencao nao é a renuncia a direitos pessoais, mas sim uma ormissio adquirendi ou,

por outras palavras, o repudio a uma situacao juridica.

A este propésito cabe-nos novamente atentar na posicdo de ANTONIO VITORINO que
entende, e bem, que os direitos morais sao irrenunciaveis, mas aceita que “é sempre possivel
convencionar o nao exercicio de um desses direitos”. Relativamente a esta convencao, explica que
“seria revogavel a todo o tempo, embora da vinculacdo contratual devesse resultar o dever de

indemnizar” s,

Por conseguinte, e por também entendermos que os direitos morais sao irrenunciaveis,

vamo-nos debrucar ndo tanto na transmissao destes direitos para a entidade empregadora, mas

wEntende ANTONIO VITORINO que os direitos pessoais de autor pertencem apenas ao autor, dizendo que “Ao interpretarmos o artigo 14.°, n.° 1
como uma forma de transmisséo imediata e automatica da obra intelectual, reconhecemos ao autor a titularidade dos direitos pessoais, justificada
pelo principio de incindibilidade de ligacdo destes direitos a pessoa do autor porque derivados de direitos de personalidade. A regra da
inalienabilidade dos direitos pessoais, consagrada no artigo 56.° tem como razao de ser essa inseparabilidade, ndo sendo justo que se admita a
constituicao originaria por mero efeito contratual quando se proibe a aquisicao derivada”. /dem, pag. 87.

= Geraldo Da Cruz ALMEIDA, op. cit, pag. 1084.

=Anténio VITORINO, op. cit., pag. 64.
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sim, como ja foi explicado, no repudio desses direitos por parte do trabalhador e também saber

se 0 empregador pode ter, a par dos direitos do trabalhador, direitos morais sobre a obra.

Ora, os direitos pessoais nascem com a criacao da obra, e englobam uma série de direitos,
como o direito ao inédito, o direito de retirada, o direito @ mencao do nome na obra, o direito de
reivindicar a paternidade da obra, o direito de assegurar a genuinidade e integridade da obra, o
direito de efetuar modificacdes na obra, e por fim, o direito de acesso a obra. Resta-nos saber
quais as implicacdes que pode ter um contrato de trabalho em cada um destes direitos pessoais

do autor.

Neste ponto, a doutrina diverge e apresenta duas posicdes antagonicas: ou os direitos

pessoais pertencem a empresa ou, pelo contrario, ndo pertencem.

Assim, autores como OLIVEIRA ASCENSAQ entendem que ndo se pode atribuir direitos
pessoais a pessoa coletiva titular dos direitos patrimoniais. Como argumento para sustentar esta
posicdo, faz-se o paralelismo com o regime estabelecido para os produtores fonograficos e
videograficos que apenas tém direitos patrimoniais, ndo obstante reconhecer-se que desenvolvem

uma atividade patentemente criativa, a semelhanca do que acontece nas obras coletivas.

Também contra a atribuicao dos direitos morais a entidade empregadora, ROMANO
MARTINEZ diz que “mesmo que a titularidade originaria do direito de autor pertenca ao
empregador (que nado é o criador intelectual), a este ndo ¢ atribuido o direito pessoal do autor”,

sem prejuizo do disposto no artigo 15.° CDADC que admite alteracdes a obra'.

Por sua vez, a doutrina que defende a atribuicdo de direitos pessoais a pessoas coletivas,
nao defende uma atribuicao total deste tipo de direitos, ficando por isso excluidos, logo a partida,
o direito ao inédito, o direito ao anonimato. Contudo, dada a natureza destes direitos, entendem
que nao lhes devem ser negados, a titulo de exemplo, o direito de paternidade, o direito de

integridade e genuinidade.

=José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direjto Civil..., op. cit., pag.127.

wPedro ROMANO MARTINEZ, Direito do Trabalho..., op. cit,, pag. 554.
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Assim, LUIZ FRANCISCO REBELLO assume uma posicdo contraria, entendendo que pode

a entidade empregadora exercer diversas prerrogativas em relacao ao direito moral'=,

Neste sentido, MARIA VITORIA ROCHA, defende que esta posicao se afigura como a mais
razoavel, dado que, e de forma a desacreditar o argumento supra referido, os direitos de autor
caracterizam-se por serem mais amplos e fortes do que os direitos conexos e, para além disso, “a
empresa (na maior parte dos casos, uma pessoa juridica), titular dos direitos patrimoniais sobre a
obra coletiva, devera também poder defender-se contra actos violadores da integridade da obra,
actos que coloquem em causa a paternidade da mesma e outros do mesmo tipo”*. Contudo, a
autora alerta para o facto de que “os direitos pessoais da entidade colectiva nao terdao a mesma
amplitude e forca dos direitos pessoais do autor, pessoa fisica, pelo que tenderdo a ser

secundarizados pelo intérprete”«,

Por Ultimo, também CLAUDIA TRABUCO concorda com a posicéo adotada pelos autores
acabados de referir, explicando que “tal como sucede com os direitos de personalidade, nao ser
de todo indefensavel o reconhecimento de direitos pessoais a uma pessoa, singular ou colectiva,
em cuja esfera juridica recai a titularidade originaria da obra intelectual”. Contudo, a autora faz
uma ressalva e explica que apenas podem ser reconhecidos os direitos pessoais que nao sejam
intrinsecos a pessoa do criador intelectual como, por exemplo, “o direito de integridade da obra,
se a ofensa em causa disser respeito a unidade dos varios contributos individuais e estiver em
causa um ato de deformacao ou modificacdo capaz de desvirtuar a genuinidade da obra e afectar

a honra e reputacao do autor (a empresa) ” ™.

Contudo, antes de assumirmos uma posicdo absoluta sobre esta questdo, afigura-se

imperativo aprofundarmos o seu estudo.

=Para explicar melhor a sua posicéo, o autor refugia-se no seguinte argumento: “Quando no artigo 11.°, se atribui ao criador intelectual da obra o
direito de autor sobre esta “salvo disposicdo expressa em contrario”, a lei ndo restringe esse direito ao seu contetido patrimonial. E certo que o
artigo 42.° proibe a transmissdo ou oneracdo dos “poderes concedidos para tutela dos direitos morais”, que sabemos serem inalienaveis e
subsistirem “mesmo depois da transmisséo ou da extingdo” dos direitos patrimoniais (artigo 9.°-1). Mas, falecido o criador, a titularidade do direito
transfere-se para os sucessores /1 totunr. os direitos de caracter pessoal como os de caracter patrimonial, e é por via dessa transferéncia que Ihes
compete o exercicio de uns e outros, ou apenas dos primeiros quando o autor haja alienado em vida os segundos. (...) O que importa reter é que
estamos perante a afirmacéo de um direito que se inscreve no quadro dos direitos morais e que a sua titularidade (e o correlativo exercicio, mas
ndo apenas este) é atribuida a outrem que néo o criador intelectual da obra”. Luiz Francisco REBELLO, /nfrodugéo..., op. cit., pags. 177 e 178.
=Maria Vitéria ROCHA, «A titularidade..., op. cit., pag. 187.

“ [dem, pag. 187.

« Claudia TRABUCO, op. cit., pags. 162 e 163.
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O direito ao inédito» 1+ trata-se do direito que o autor tem de escolher se a sua obra é
divulgada ou nao'. Por outras palavras, trata-se do direito que o criador da obra tem de a divulgar

“como, quando e pelos modos que entender — e o de recusar essa divulgacao” s,

Conforme explica MENEZES LEITAO, “embora o acto de criacdo intelectual seja um acto
juridico simples, determinando a atribuicao do direito de autor sobre a obra, independentemente
de tal ser ou nao o objectivo do criador intelectual, a verdade é que ninguém é obrigado a

comunicar aos outros a existéncia desse direito” 7,

Ora, naturalmente, que o direito ao inédito é do autor. Contudo, coloca-se a seguinte
questdo: E se o autor criar uma obra em cumprimento de um contrato de trabalho? O direito ao

inédito é transmissivel?

Parte da doutrina entende que o direito ao inédito pode ser atribuido a outra pessoa que

nao o criador da obra, nomeadamente, a entidade empregadorat+.

Perfilhando esta posicdo, temos MENEZES LEITAO que refere que “no caso de obra

realizada sob encomenda ou por conta doutrem, em que o direito de autor seja atribuido ao

1« (Q direito ao inédito retira-se do preceituado no artigo 6.° CDADC, uma vez que prescreve no n.° 1 que “A obra publicada € a obra reproduzida
com o consentimento do seu autor {...)".

1w O legislador portugués ¢ bastante protetor do direito ao inédito. Tal comprova-se pela analise do disposto no artigo 50.°, n.° 1 CDADC, o qual
dispde que “Quando incompletos, sdo isentos de penhora e arresto, salvo oferecimento ou consentimento do autor, manuscritos inéditos esbogos,
desenhos, telas ou esculturas, tenham ou ndo assinatura”. Pese também que “a lei pune como crime de usurpacéo a divulgacdo ou publicagdo
abusiva das obras ainda néo divulgadas nem publicadas pelo seu autor ou ndo destinadas a divulgacéo ou publicacdo, mesmo que as apresente
como sendo do respectivo autor (art. 195.°, n.° 2, al. a)) determinando-se a apreensédo das obras usurpadas (art. 200.°, n.° 1) ”. Luis MENEZES
LEITAO, Direffo...,op. cit., pag. 148.

» ( autor pode entender que a obra ainda néo esta completa, ou perfeita, e por isso nao querer divulga-la. Ou, pode ainda suceder, usando as
palavras de MENEZES LEITAO, que o “escritor pode pretender escrever os romances para a gaveta, sem alguma vez os publicar, mesmo que sejam
obras de grande qualidade, assim como o pintor pode destruir os seus quadros, por nao gostar deles”. Cfr. /dem, pag. 148.

Para melhor percebermos a ratio do direito ao inédito, devemos atentar nas palavras de GERALDO DA CRUZ ALMEIDA que a este proposito explica
que ao “decidir pela publicacdo ou divulgacdo da obra o autor se auto-responsabiliza perante o publico”, sendo que essa “responsabilizacao é
meramente moral, mas repercute-se positiva ou negativamente na vida social, profissional e até familiar do autor. Eis a razdo pela qual a lei protege
0 autor, reconhecendo-lhe a faculdade de se decidir livremente entre manter a obra na sua esfera privada ou levéa-la ao conhecimento publico”.
Geraldo Da Cruz ALMEIDA, op. cit., pag. 1095.

«“Note-se que o direito ao inédito se pode ter perdido em relacio a obras inéditas. Como explica OLIVEIRA ASCENSAO, “Basta que o autor tenha
revelado por acasos inequivocos o seu proposito de divulgar (art. 50°/2). Isso acontece necessariamente quando ja contratou com terceiro a
divulgacéo da obra”. José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Civil... op. cit,, pag.176.

wluis MENEZES LEITAO, Direffo..., op. cit., pag. 148.

“Partilhando desta mesma posicdo, LUIZ FRANCISCO REBELLO refere expressamente que “é reconhecido ao organizador e director da obra
coletiva e ao comitente de obra encomendada ou feita por sua conta que Ihes pertenca a titularidade do respectivo direito”. Luiz Francisco REBELLO,

Introducéo..., op. cit., pag. 179.
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comitente (art. 14.°) sera naturalmente ele o titular ao inédito, podendo decidir se e quando deve
quebrar o inédito”. Acrescentando ainda o seguinte: “Da mesma forma, se o criador intelectual
proceder a alienacdo do seu direito de autor sobre a obra (art. 44.°), naturalmente que o direito

ao inédito passa a competir ao adquirente” ,

Também GERALDO DA CRUZ ALMEIDA partilha da mesma opinido, dizendo que “O
inédito tem esta particularidade de constituir um direito de natureza pessoal cuja extincdo podera

ocorrer com 0 exercicio de uma faculdade de natureza patrimonial” =/,

Contra a atribuicdo do direito ao inédito & entidade empregadora, OLIVEIRA ASCENSAO,
refere expressamente que “Os transmissarios do direito de autor, entre vivos e mortis causa, bem
como 0s que o adquiriram por sucessao, tém o direito de publicar ou nao publicar a obra, nas
hipdteses normais e salvo a casuistica”. O direito ao inédito é assim necessariamente algo
diferente deste direito de divulgar ou publicar, e & caracterizado por uma marca pessoal®.
Relativamente ao direito do empregador, explica que “O comitente pode impor a entrega. E o autor
quem tera de excepcionar, fundando-se no direito ao inédito e dando as razdes que o levaram a
opor-se a divulgacdo. Se essas razdes nao forem vitoriosamente impugnadas, so resta a outra

parte resignar-se a indemnizacao de perdas e danos” =,

Diferentemente, ALBERTO DE SA E MELLO apresenta uma posicdo mais moderada, a
qual subscrevemos. O autor divide o exercicio do direito ao inédito em dois momentos: antes da

obra ser divulgada e depois da obra ser divulgada.

Assim, entende este autor que, antes da obra ser divulgada, o trabalhador-criador apenas
pode invocar o direito ao inédito, e portanto evitar a divulgacao da obra, quando “néo tenha
“manifestado por sinais inequivocos a intencéo de divulgar ou publicar” (art.50/2 CDA)”. Temos

assim, que para este autor, tem de existir uma manifestacao da intencéo de divulgar, que se pode

w|uis MENEZES LEITAO, Direffo..., op. cit., pag. 148.

=Geraldo Da Cruz ALMEIDA, op. cit., pag. 1097.

=Também LUIZ FRANCISCO REBELLO se refere aos casos particulares do artigo 14.° CDADC dizendo que no caso da titularidade do direito
pertencer a entidade comitente/empregadora, “é a esta quem decidira sobre a oportunidade da sua publicacao ou divulgacao. E néo se diga que
“isso nao é um direito de personalidade, é um direito ligado a utilizacdo da obra”. Explica ainda que neste caso, “os aspectos patrimonial e pessoal
do Direito de Autor aparecem aqui entrelacados, e s6 por abstraccdo sendo possivel separa-lo”. Luiz Francisco REBELLO, /ntroducéo..., op. cit., pag.
161.

2José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direjto Civil... op. cit., pag.171.

= [dem, pag.172.
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inferir, nomeadamente, “de actos pelos quais o autor revele “completa” a obra criada, como seja
a divulgacao da obra pelo autor empregado pelos seus proprios meios, a revelia do empregador” =,
Sendo certo que este autor considera que a entrega ao empregador do suporte em que esteja
[o]

fixada a obra ¢é “sinal inequivoco do proposito de divulgar”, conforme disposto no artigo 50.°, n.

2 CDADC, uma vez que o autor, ao entregar a obra, ja esta a prescindir do seu direito ao inédito.

Apos entregar a obra ao empregador, ALBERTO DE SA E MELLO entende que “o direito

de divulgacao se tem por exercido embora “nao esgotado””, ou seja, “o autor que tenha atribuido
a outrem faculdade de utilizacao apenas podera obstar a exploracéo econdémica da obra, conforme

aos fins da utilizacao consentida, pelo exercicio do direito de retirada” .

Relativamente ao direito de retirada, dispde o artigo 62.° CDADC que “o autor da obra
divulgada ou publicada podera retira-la a todo o tempo da circulacéo e fazer cessar a respetiva
utilizacéo, sejam quais forem as modalidades desta, contanto que tenha razdes morais atendiveis,

mas devera indemnizar os interessados pelos prejuizos que a retirada lhes causar”.

Tal significa que é dado ao autor o poder de fazer cessar a difusdo da obra, impedindo a
utilizacao, no nosso caso, do empregador's, sendo que para isso tem de invocar razdes morais
atendiveis, bem como indemnizart os lesados. Trata-se portanto, nas palavras de OLIVEIRA
ASCENSAO, de “um choque entre uma exteriorizacdo da personalidade do autor e o legitimo
exercicio dos direitos patrimoniais por terceiros, em consequéncia de uma aquisicao licitamente

operada”=,

=Alberto de Sa e MELLO, Manual...,op. cit, pag. 256.

=/dem, pag. 256.

=Naturalmente se compreende que, caso mais tarde o trabalhador criador volte a publicar a obra, por intermédio de terceiro sem ter feito qualquer
tipo de modificagdes ou sem que tenham sofrido alteracdes as “razdes morais invocadas”, tal consubstancia uma situagdo de abuso de direito,
nos termos do artigo 334.° CC.

wA atendibilidade devera respeitar o critério de um bom pai de familia, no sentido de que, quando colocado na mesma posicdo que o autor, aquele
agiria da mesma forma.

=) exercicio do direito em analise da lugar a obrigacdo de indemnizar os lesados. Néo obstante, existe um caso previsto no CDADC que nao envolve
indemnizacgéo. Trata-se do artigo 114.° que prescreve “Se, por decisao judicial, for imposta a supresséo de algum passo da obra que comprometa
ou desvirtue o sentido da mesma, podera o autor retira-la e resolver o contrato, sem por esse facto incorrer em qualquer responsabilidade”.
Facilmente se entende, visto que, neste caso, a retirada nao resulta da vontade do autor, mas é imposta por decisao do tribunal. Ainda sobre este
artigo 114.°, é importante referir, usando as palavras de ALBERTO DE SA E MELLO, que “esta norma permite igualmente a resolucéo do contrato
de utilizacao (ou de criacdo) dessa obra, que o autor tenha celebrado, sem incurso em qualquer responsabilidade”. /dem, pag. 257.

=José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Civil... op. cit., pag.173.
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Chama a atencdo MENEZES LEITAO, que o direito de retirada é “um direito cujo exercicio
& especialmente lesivo para os interessados na obra, pelo que se compreende que implique a
atribuicao de uma indemnizacao a estes no quadro geral da responsabilidade civil pelo sacrificio,
mas é compreensivel e justificavel que determinadas razdes pessoais possam levar o autor a tentar
proceder a essa retirada”'. Contudo, entenda-se que “o exercicio do direito de retirada implica a
eliminacao e a cessacao da comercializacao de exemplares, mas nao pode afectar os negocios de

alienacao de uma obra de exemplar unico™ .

Assim sendo, novamente se coloca a questao de saber se 0 empregador pode invocar este
direito de retirada ou se, em contraposicao, se trata de um direito pessoal apenas invocavel pelo

trabalhador-criador.

Desde ja se diz que o trabalhador criador mantem o seu direito de retirada®, ndo obstante
ter que cumprir as imposicdes do supra citado artigo 62.° CDADC. Relativamente a um eventual
direito de retirada que possa ser exercido pelo empregador, mais uma vez a doutrina nao €

unanime.

Entende, a este proposito, MENEZES LEITAO, que pode ser invocado aquele direito pelo
empregador ou pelo comitente. Assim o defende, pois “o direito de retirada se funda em razdes
morais atendiveis, pensamos que as mesmas podem igualmente ocorrer em relacao ao comitente
€ aos sucessores, como por exemplo no caso de afetar gravemente a reputacéo da empresa ou a
honra da familia”t. Posicao esta que acompanhamos porquanto ndo faria sentido, como refere o

autor, que a empresa nao pudesse defender a sua reputacao.

Em sentido diverso, entende LUIZ FRANCISCO REBELLO que o disposto no artigo 42.°
CDADC é claro e que nao pode haver transmissao dos poderes concedidos para tutela dos direitos

morais no caso do direito de retiradat.

Outro direito pessoal do autor que devemos atender no presente estudo é o direito a

mencao da designacao de autoria. Tal direito implica o direito do criador da obra de exigir que lhe

wluis MENEZES LEITAO, Direifo...,op. cit, pag. 149.

s /dem, pag. 150.

«Alberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit,, pag. 257.
=] uis MENEZES LEITAO, Direfto..., op. cit,, pag. 150.

wLuiz Francisco REBELLO, /ntrodugdo..., op. cit., pag. 162.
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seja feita referéncia na mesma, o que por sua vez, constitui a forma de dar a conhecer quem é o

autor da obrazes,

Contudo, importa ressalvar, que este direito também comporta o exercicio negativo da
mencao da autoria, ou seja, pode o0 autor recusar que o seu nome conste da obras. Como refere
ALBERTO DE SA E MELLO “pode constituir-se voluntariamente a obrigacdo de nao revelar a
identidade do autor com a divulgacao da obra. Tal obrigacao tanto pode ser assumida no interesse
deste como no dos co-autores da obra em colaboracdo, do comitente nas obras criadas em

execucao de contrato ou, no caso das obras anonimas, do que “representa o autor”".

O exercicio deste direito, conforme ja explicamos, assume contornos importantes na
atribuicao do direito patrimonial. Veja-se o artigo 14.°, n.° 3 e o artigo 17.°, n.° 3 CDADC em que
se constitui presuncao de que caso nao conste o nome do autor da obra, se presume que o direito
de autor foi atribuido ao comitente, ou, no caso das obras feitas em colaboracéo, que no caso de
nao se indicar o nome de um dos autores, se presume que atribuiu os direitos aqueles cujo nome

consta da obra.

Importa dizer que o facto de o autor permitir a mencéo de autoria alheia em vez da sua
autoria, o chamado ghost writer, importa os mesmos efeitos que as presuncdes que por nds ja

foram referidas, ou seja, presume-se a atribuicdo dos direitos de autor patrimoniais.

Contudo, importa dizer, em jeito de sintese que “ A mencao da autoria permite presumir
titularidade do direito correspondente; o verdadeiro criador pode ter a sua qualidade obnubilada
voluntariamente, sem que isso implique (ou possa implicar, vista a irrenunciabilidade do direito
pessoal) renuncia a paternidade da obra”=. Portanto, a rentincia @ mencao da autoria ndo implica
a renuncia do exercicio deste direito, dado que a todo o tempo o autor pode exigir a mencao do

seu nome na obra por ele criada.

A este proposito, OLIVEIRA ASCENSAO fala em duas restricdes a este direito: a convencéo das partes e a natureza da utilizacdo. Cfr. José de
OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Civil..., op. cit, pag.178.

s Um exemplo que ilustra estas situacdes encontra-se disposto no artigo 60.°, n.° 3 do CDADC que refere “N&o havendo acordo, pode o autor
repudiar a paternidade da obra modificada, ficando vedado ao proprietario invocar para o futuro, em proveito préprio, o nome do autor do projeto
inicial.”

wAlberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit,, pag. 257.

= [dem, pag. 258.
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No que concerne a entidade empregadora, entendemos que também esta tem o direito
de ver 0 seu nome mencionado na obra. Assim o entendemos, uma vez que a obra foi criada no
ambito de um contrato de trabalho tendo, portanto, o empregador contribuido para a criacao da
mesma, quanto mais nao seja, através do salario que proporcionou ao trabalhador criador para

que este se pudesse dedicar a mesma.

Temos também como direito pessoal do autor, o direito de reivindicar a paternidade da
obra. Este direito consiste no “poder de reclamar a todo o tempo a autoria de obra sua,

independentemente das vicissitudes que sofra o direito patrimonial de autor”:s,

Importa saber se, tendo sido a obra criada no ambito de um contrato de trabalho, o

trabalhador mantém este direito ou nao.

Entende MENEZES LEITAO que estando perante uma das situacées em que o direito de
autor seja atribuido ao comitente ou ao empregador, ou nos casos de obra feita em colaboracao
em que o direito de autor é atribuido a apenas alguns dos colaboradores, “o criador intelectual
ndo tera direito a reivindicar a paternidade da obra, em desconformidade com o que foi

convencionado, uma vez que os direitos de autor sobre a mesma néo lhe foram atribuidos” 7172172

Sobre esta matéria, OLIVEIRA ASCENSAO refere que “Este direito pode ser
convencionalmente limitado, como veremos que pode acontecer com todos os direitos pessoais.
Assim, o autor compromete-se validamente a nao exercer o seu direito em dada relacdo. Mas nao
pode renunciar ao direito em si. Nem pode sequer pactuar validamente que um outro sera

apresentado como autor, pois semelhante contrato violaria a fé publica”. Acrescenta ainda, que

w [dem, pag. 258.

0 Conforme explica GERALDO DA CRUZ ALMEIDA, “A paternidade existe independentemente da atribuicdo do nome a obra, como o demonstram
as obras anénimas ou pseudénimas, em que apesar da ocultagdo do nome a paternidade se mostra estabelecida”. Geraldo Da Cruz ALMEIDA, op.
cit., pag. 1101.

mLuis MENEZES LEITAO, Direffo..., op. cit., pag. 152.

= Neste sentido, também ALBERTO DE SA E MELLO entende que o trabalhador tem de se conformar com “as modificacdes que se deduzam
consentidas pela convencéo — e apenas estas (15°/2 CDA); qualquer modificacdo para além dos limites antes definidos veda a utilizacdo da obra
com imputacéo da respectiva autoria ao seu criador intelectual”. Alberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit.,, pag. 258.

vEntende LUIZ FRANCISCO REBELLO que nao se trata de uma renuncia ao direito de paternidade, uma vez que o que se estabelece no artigo
14.°,n.° 3 é uma presuncao suscetivel de elisdo por prova em contrario. Quanto muito, o criador limita-se a ndo exercer o seu direito de paternidade,

sendo certo que, nos termos do artigo 30.°, n.° 2, o pode fazer a todo o tempo. Assim, Luiz Francisco REBELLO, /ntroducéo..., op. cit., pag. 163.
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“mesmo o acordo que fizer, de nao exercer o seu direito em dada situacao, tem mera eficacia

obrigacional e nao atinge a sua posicao de autor”:,

Contudo, a este propésito, relembra ALBERTO DE SA E MELLO que tera necessariamente
de se tratar de forma diferente as situacdes em que seja alterada a estrutura formal que identifica
objetivamente a obra, dado que, nesses casos, estamos perante uma obra nova, nao obstante

esta ter sido criada a partir da outra’s.

Assim, cabe-nos agora atentar no direito de efetuar modificacées na obra'’, dispondo a
este propdsito o artigo 59.° CDADC que “Nao sdo admitidas modificacdes da obra sem o
consentimento do autor, mesmo naqueles casos em que, sem esse consentimento, a utilizacao

da obra seja licita.”.

Importa agora saber se este direito se mantém ou se se encontra restringido em virtude

da celebracao de um contrato de trabalho.

Entende, a este proposito, MENEZES LEITAO que no caso de a obra ser criada num
contrato de trabalho, se os direitos sobre a obra forem atribuidos a entidade patronal, é este
habilitado a efetuar modificacées””. Também neste sentido, GERALDO DA CRUZ ALMEIDA refere
que “Este poder ¢ ilimitado, mas nao deve contender com as convencdes de natureza patrimonial

liviemente estabelecidas pelo autor”:.

:José de OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Civil..., op. cit., pag.179.

vAlberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit, pag. 258.

s A este propdsito, cabe-nos fazer uma referéncia ao direito estrangeiro, mormente ao Direito Alemao e ao Direito Espanhol. Conforme explica
MARIA SERRANO FERNANDEZ “es indudable que el derecho a la integridade assume una especial relevancia frente aquellas personas autorizadas
contractualmente por el autor a explotar la obra. En estos casos “el tercero titular puede tener un interés legitimo en introducir ciertas modificaciones
com el fin de explotarla racionalmente. Esse interés legitimo es el que debe ser valorado frente al interés también legitimo del autor en mantener
la integridade de su creacion”. E sen este contexto en el que hay que situar el § 39 UrhG, de tal manera que, salvo pacto en contrario, se consideran
licitas las modificaciones de la obra o su titulo; modificaciones que el autor no pueda rehusar de acuerdo com la buena fe (7rev und Glauben). A
diferencia de lo previsto en la legislacion alemana, el TRLPI no contiene norma alguna que regule el derecho del cessionario a modificar la obra
sobre la que recae su derecho de explotacion, dentro de ciertos limites. Es mas, el art. 64 de dicha ley regula como obligacion del editor reproducir
la obra en la forma convenida “sin introducir ninguna modificacién que el autor no haya consentido”. Es el autor quién durante el periodo de
correccion de pruebas puede introducir las modificaciones que estime imprescindibles sempre que no alteren su caracter o finalidad, ni eleven
substancialmente el coste de la edicion (art. 66 TRLPI)”. Maria SERRANO FERNANDEZ, “Regimen juridico de transmision de los derechos de autor en
el ordenamento espafiol y aleman”, in Revista para el Andlisis del Derecho, Barcelona, 2012, pag. 13 e 14, disponivel em
http://www.indret.com/pdf/934.es.pdf, consultado em 20/08/2015.

v |Luis MENEZES LEITAO, Direffo..., op. cit., pag. 157.

= Geraldo Da Cruz ALMEIDA, op. cit., pag. 1111.
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Por sua vez, LUIZ FRANCISCO REBELO, “Entende que este principio aplica-se mesmo em
relacado as obras encomendadas ou criadas por conta alheia de cujos direitos o criador intelectual
nao seja titular (artigo 15° - 2: “ a faculdade de introduzir modificacdes na obra depende do acordo

expresso do seu criador e sé pode exercer-se nos termos convencionados”) "1,

Em tom de critica a esta posicéo, refere MENEZES LEITAO que “E manifesto, no entanto,
que o artigo 15° se refere apenas aos casos em que o direito de autor é atribuido ao criador
intelectual, pelo que, sendo o titular o comitente cabera a ele decidir em relacdo as modificacoes

na obra’e,

Relativamente ao direito do trabalhador criador, refere ALBERTO DE SA E MELLO que
"para modificar obra em curso de utilizacao pelo comitente para quem foi criada, o autor tera de
interromper a circulacdo da obra com a “forma” em que a divulgou e, para que possa interrompe-

la, devera apresentar as “razdes morais atendiveis” que lhe permitiriam a retirada” =,

Posta a analise que aqui fizemos, ndo podemos deixar de fazer uma breve referéncia ao

direito comparado, mais especificamente ao direito moral na legislacdo anglo-saxonica.

Afigura-se de especial relevo a comparacao entre o sistema europeu-continental e 0 anglo-
saxonico, uma vez que assentam em logicas bastantes distintas. O primeiro tem em foco,
conforme resulta do exposto, o fenédmeno da criacdo, ou seja, na pessoa e no seu envolvimento
durante a criacédo da obra (no caso sub judice, no trabalhador criador). Por sua vez, no sistema
do copyright, procura-se proteger a copia, a materializacdo num suporte, o que consubstancia
uma natureza preponderantemente econdmica, e por isso mais protecionista relativamente aos

direitos da entidade empregadora.

A este proposito, e face ao exposto, ndo podemos deixar de acompanhar o entendimento
de LUIZ FRANCISCO REBELLO, quando escreve sobre a tendéncia para as diferencas entre estes
dois sistemas se diluirem, nomeadamente no campo especifico do trabalho criativo. Explica o
referido autor que “assiste-se a um movimento simétrico do sistema europeu-continental, de que
certas disposicoes da lei portuguesa no tocante as obras de encomenda ou executadas no ambito

de um contrato de trabalho podem servir de exemplo, e que a harmonizacao legislativa visada

v Luiz Francisco REBELLO, /nfrodugéo..., op. cit., pag. 168.
=Luis MENEZES LEITAO, Direito..., op. cit, pag. 157.

=Alberto de Sa e MELLO, Manual..., op. cit,, pag. 259.
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pelas Directivas comunitarias favorece, o que leva alguns autores a falar de “conjugacao”, de
“ A Al 1] H . n = H H
convergéncia”, de um “ajustamento mutuo”, tendentes, senao a eliminar, pelo menos a atenuar

a dicotomia entre os dois sistemas, cujas dissemelhancas mais flagrantes” =,

Apds o estudo que temos vindo a desenvolver sobre os direitos morais do trabalhador
criativo, facilmente compreendemos que o exercicio destes mesmos direitos pode gerar situacdes
conflituosas e, em ultima ratio, criar sérias desvantagens para a execucao do contrato de trabalho,
bem como para o exercicio dos direitos do empregador que, sabemos, sdo maioritariamente
patrimoniais. Contudo, e face ao que temos vindo a analisar, nao podemos deixar de concluir que
aquando da celebracédo do contrato de trabalho, o trabalhador deu o seu consentimento para o
empregador restringir alguns direitos morais subjacentes a obra, uma vez tal é essencial para o

cumprimento do celebrado entre as partes:,

Assim, apesar de nao se poder falar de rentncia no que toca a direitos morais, podemos
sempre falar de uma limitacdo a estes direitos que resulta do normal exercicio do principio da
autonomia privada. Deste modo, refere J. MASEDA RODRIGUEZ que “Téngase en cuenta que, en
los distintos ordenamentos juridicos reguladores de la propriedade intelectual de tradicion
continental, no es extrafio que exista normativa o, en su defecto, practica jurisdiccional, dedicada
precisamente a valorar el ejercicio inalienable e irrenunciable de los derechos morales por parte
de un autor que se halla vinculado com un empresario a través de un contrato de trabajo:
compatibilizacion de los derechos proprios del trabajador (los morales) com los derechos préprios

del empresario (explotacion de la obra)™=.

Assim, de modo a compatibilizar estes dois ramos do Direito (Direito do Trabalho e Direito
de Autor) é necessario que, caso o exercicio de certos direitos morais por parte do trabalhador
prejudique os direitos do empregador, este deva poder beneficiar do regime de incumprimento do
contrato e, consequentemente lhe ver atribuida uma indemnizacdo por danos e prejuizos, com a

possibilidade de uma eventual sanc¢ao disciplinar ao trabalhador.

=] yiz Francisco REBELLO, /ntrodugdo... op. cit., pag. 183.

=Tal posicdo também parece ter sido acolhida no Direito Italiano: “Posto chelautore stipulando il contrato di lavoro ha dato implicitamente il proprio
consenso alla pubblicazione dell’opera, resta da stabilire se il medesimo possa in seguitor evocarlo anche in assenza delle gravira gioni morali”.
Luigi Carlo UBERTAZzI /Maurizio AMMENDOLA, Diritto d “Autore, Torino, UTET Libreria, 1993, pag.28.

=), MASEDA RODRIGUEZ, op. cit,, pag. 349.
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Desta forma, “el trabajador-creador ve amparado su derecho moral por aplicacion de la
ley reguladora de la propriedade intelectual, pero responde a través de la /ex /aboris de su
comportamento en contra de las obligaciones laborales suscritas com el empresario en el contrato
de trabajo; el empresario, por su parte, responde en los términos de la ley aplicable a la propiedad
intelectual respecto de su comportamento en contra del derecho moral del autor assalariado, pero
dispone de los instrumentos que le proporcione la /ex /aboris para compensar (...) Con esta
respuesta conciliadora de los interesses de ambos participantes, se previene, asimismo, el

gjercicio abusivo del derecho moral”,

Relativamente a um eventual direito moral do empregador facilmente se poderia cair no
erro de dizer que este poderia ter direito ao exercicio de direitos morais que nao colidissem com
os direitos morais do trabalhador-criador, sendo que os direitos deste uUltimo devem sempre
prevalecer. Contudo, e nao obstante ser uma posicao a ponderar, parece-nos que tal fugiria por
completo ao propoésito da defesa dos direitos morais de autor, de forma que, tal posicao deve

necessariamente ser repudiada, a nao ser nos casos a que Supra nos referenciamos.

Face ao exposto, e em jeito de remate final, parece ser de concluir que os direitos
patrimoniais podem ser transmitidos, enquanto que os direitos morais subjacentes a obra apenas
podem ser restringidos quando a criacdo surge no seio de uma relacdo laboral, mediante a

celebracado de uma convencao, consubstanciando esta uma excecao ao regime geral.

= [dem, pag. 350.
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Capitulo II: Direito de Propriedade Industrial e o Contrato de Trabalho

1. O contrato de trabalho e a protecao do desenho ou modelo pelo Direito da

Propriedade Industrial

Tecidas as consideracdes necessarias acerca do regime do Direito de Autor e antes de
nos focarmos no cerne da questdo que nos propusemos a analisar, importa clarificar o regime
estabelecido para o contrato de trabalho no ambito do Direito de Propriedade Industrial no caso

especifico do desenho ou modelo.

Atentando na norma do artigo 182.° CPI, que remete para o artigo 59.° do mesmo
diploma, ha que averiguar como funcionara a protecao, ao nivel da Propriedade Industrial, quando,
como refere este ultimo artigo, a criacdo tenha sido desenvolvida por um sujeito ao abrigo de

contrato de trabalhos,

A questao reside, pois, em saber a quem pertence a titularidade do direito quando a
atividade inventiva é desenvolvida ao abrigo da execucao do contrato de trabalho. E que, ndo se
olvide, o principio geral do direito portugués é o de que “O direito a patente pertence ao inventor

0u aos seus sucessores por qualquer titulo”, conforme disposto no artigo 58.°, n.° 1 CPI.

Contudo, no caso em apreco, encontramo-nos em sede de um vinculo de subordinacéo
do trabalhador face ao empregador. Ora tal implica, conforme JULIO GOMES salienta, que “o
contrato de trabalho é geralmente concebido como um contrato pelo qual o resultado da actividade
do trabalhador ¢ atribuido ao empregador”*”. No mesmo sentido vai também o citado artigo 59.°

CPI, que tem como epigrafe “Regras especiais sobre a titularidade da patente”.

Passando agora a analise do aludido regime, comecamos por explicar que o Direito

portugués assenta numa divisao tripartida, entre invencoes de servico, invencoes livres e invencdes

= De ressalvar que ndo s6 no contrato de trabalho se coloca esta questdo, podendo também emergir este tipo de situacdes nos contratos de
prestacdo de servicos. Porém, dado que nesse tipo de relagdes nao se descortina o vinculo contratual de subordinacdo que encontramos num
contrato de trabalho, essa questéo nao se suscita ao mesmo nivel. Quer dizer, o conflito entre empregador e trabalhador néo existira nesse ambito.
= Vidle, JULIO GOMES, op. cit, p. 568. Também ROMAN alerta para uma contradicdo entre o principio basico em matéria de propriedade intelectual
que so6 reconhece como autor quem cria a obra e a exigéncia derivada do direito do trabalho, que atribui a0 empregador os frutos do trabalho.

Fernando Bondia ROMAN, “Los autores asalariados”, in Revista Espariola de Derecho de Trabajo (Civitas), 1984, pags. 419 a 430, pag. 422.
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mistas. Desta forma procura-se circunscrever a possibilidade de o empregador tomar posse de

direitos sobre invencdes que nao sejam respeitantes a atividade da empresa‘e,

As invencdes livres dizem respeito as invencdes realizadas por um assalariado, mas que
nada tém a ver com o contrato de trabalho. Nestas situacdes, ndo existe um nexo causal entre a
invencao e a natureza da prestacao realizada no ambito do contrato de trabalho, nem com os
recursos oferecidos pelo empregador. Trata-se de um resultado completamente desvinculado do
contrato de trabalho e das oportunidades proporcionadas pela entidade empregadora. Deste

modo, as invencdes livres parecem cair na regra geral do citado artigo 58.° CPI.

Também nas invencdes de servico nao se levantam problemas de maior, uma vez que, ao
estar incluido no ambito da execucao do contrato, o desenvolvimento da atividade inventiva pelo
trabalhador nunca conflituara com a atribuicao da titularidade da invencao ao empregador= — até
porque a remuneracao do primeiro ja abarca esta possibilidade, encontrando-se especialmente
remunerada. Desta maneira, o direito a patente ou, no caso objeto do nosso estudo, a titularidade
do direito patrimonial do desenho ou modelo, pertence a entidade empregadora, sem exigéncia

de qualquer tipo de remuneracao adicional.

Trata-se daquelas situacdes em que a atividade inventiva esta especialmente prevista
como objeto da prestacao laboral e que resulta da aludida prestacao. A aplicacéo de tal regime
ndo obsta a que a referida atividade seja exercida a par de outras funcdes, ndo se exigindo que a
atividade criativa seja a Unica funcédo do trabalhador. Contudo, esta deve sempre corresponder a

atividade efetivamente exercida pelo trabalhador.

Ora, o regime da invencdo de servico encontra-se estabelecido no artigo 59.°, n.°1 CPI.
Neste tipo de situacdes, servindo-nos das palavras de MARIA VITORIA ROCHA, “através do contrato

de trabalho, o inventor coloca ao servico da entidade patronal ndo apenas a sua actividade de

=José Jodo ABRANTES, op. cit, pag. 88.

1 () mesmo regime vigora no common law, nomeadamente no Reino Unido (“no contract of employment for persons employed in the UK can now
legally require the employee to assign to the employer all inventions that he may make. The only invention that belongs to the employer are those
made in the course of the employee’s duties, if such duties are expected to result in inventions”). Philip W. GRUBB/ Peter R. THOMSEN, Patents for
Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy, Fifth Edition, Oxford, Oxford University Press,
2010, pag. 411.

=Relativamente a este ponto ndo podemos deixar de fazer referéncia ao Direito francés que adotou um regime distinto do regime em vigéncia no
Direito portugués. Entende o Direito francés que existe uma diferenca entre a remuneracao do trabalho e a cesséo da propriedade das invencoes

ou obras, exigindo-se, para tanto, que seja atribuido ao trabalhador um prémio. Vide Julio GOMES, op. cit,, pag. 572, nota de rodapé n° 1466.
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investigador, como os resultados da sua actividade inventiva”. Deste modo, a “invencdo nao
acrescentou nada de novo ao previsto pelas partes no contrato”. A atribuicao da titularidade do
direito a entidade patronal tem por base o contrato celebrado pelas partes onde a atividade

inventiva se encontra prevista.

Contudo, e sem contrariar o que acabamos de referir, nao podemos deixar de acompanhar
MARIA VITORIA ROCHA quando diz que por vezes se podera recorrer & doutrina geral da alteracao
anormal das circunstancias para, em situacdes absolutamente excecionais, possibilitar alguma
remuneracao adicionalz', Desta forma se podera tutelar as circunstancias em que a invencao
assuma uma importancia economica que exceda manifestamente o que era esperado por ambas
as partes, através de uma remuneracao especial com base nos critérios que iremos referir /infra

relativamente as invencdes mistas®,

Desta feita, facilmente compreendemos que determinar uma solucdo para aquilo que se
deve considerar uma “situacao absolutamente excecional” ajudaria certamente a prevenir
inimeros litigios. Contudo, apesar de ainda nado se ter conseguido chegar a uma resposta
determinante, varios ordenamentos juridicos procuram obter uma solucdo de forma a obter
critérios que ajudem a preencher este conceito, tais como o valor de mercado da invencao, ou a

utilidade que a mesma reveste para o empregador, conforme iremos estudar.

Também o n.° 2 do citado artigo se refere a esses casos de invencdes de servico,
consubstanciando, ainda assim, uma ligeira diferenca. Isto é, tutela as situacdes em que, pese
embora o desenvolvimento da invencdo esteja regulado no ambito do contrato, a atividade
inventiva ndo se encontra especialmente remunerada. Assim sendo, e uma vez que a titularidade
do direito pertence também ao empregador, ¢ imperativo fixar-se uma compensacdo econdémica

ao inventor.

=Maria Vitdria ROCHA, «A titularidade..., op. cit., pags. 192 e 193.

= [dem, pag. 193, nota de rodapé n° 35.

= Sobre a eventual aplicacdo do instituto da alteracio anormal das circunstancias, alerta CLAUDIA TRABUCO para a dificuldade do preenchimento
dos pressupostos do artigo 437.° CC. E necessario provar que houve uma alteracdo desequilibrada e suficientemente grave para permitir
reconsiderar os termos do contrato celebrado pelas partes. Claudia TRABUCO, op. cit,, pag. 166.

=|mporta referir que, diferentemente do Direito alemao e do Direito suico, o Direito portugués ndo estabelece qualquer tipo de compensacao ou
atribuicdo de novos direitos ao trabalhador quando este apresenta propostas de aperfeicoamento ou melhoria técnica. JULIO GOMES, op. cit., pag.

576.
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As invencdes mistas, por sua vez, referem-se aos casos em que o trabalhador nao se
encontrando contratualmente obrigado a desenvolver a atividade criativa, acaba por realizar
inventos/desenhos ou modelos relacionados com a sua atividade profissional e que se podem
integrar no ambito da empresa. Pense-se, a titulo de exemplo, no caso de um investigador
bioguimico que, contratado para investigar uma doenca em particular, acaba por encontrar a sua
cura; se esta norma ndo existisse, as expectativas deste sairiam totalmente defraudadas, uma vez
que, além de perder a titularidade do direito, nem sequer seria compensado pela sua invencéo. E
que, nao se olvide, a sua contratacao envolveu uma obrigacéo de meios, nunca de resultado, pelo

que, tendo atingido tal resultado, sempre tera de lhe ser atribuida uma compensacao equitativa.

Ha ainda que ressalvar uma outra questao. Atentando na al. a) do n.°3 da norma sub
Judice, temos que, independentemente dos casos previstos no n.°1 - isto &, dos casos em que
tanto a atividade inventiva como a sua remuneracao vém previstas no contrato de trabalho - o
empregador sempre tera direito a optar entre o direito a patente, o direito a sua exploracdo ou
ainda pela faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira, desde que, nestes casos, seja
atribuida ao trabalhador uma remuneracéo nos termos do n.°2, ou seja, de harmonia com a

importancia da invengaoss,

Relativamente as prerrogativas do empregador, explica JULIO GOMES que este tem um
direito de opcado entre a assuncao ilimitada da invencao ou uma assuncao restrita. Assim, na
“hipétese de assuncao ilimitada, todos os direitos do trabalhador (patrimoniais) transmitem-se
para o empregador que tem o poder completo de decidir sobre a utilizacao ou a disposicao dos
direitos sobre a invencado, pertencendo-lhe, pois, a possibilidade de fazer cair a invencdo no

dominio publico, de alienar os seus direitos ou de conceder uma licenca”. Por sua vez, na

15 Refere a este proposito JOSE JOAO ABRANTES que, apesar de ndo se ter contratado o trabalhador para inventar, “inserindo-se tais invencées no
ambito da actividade da empresa, pode ter sido importante a experiéncia adquirida pelo trabalhador nessa empresa, os conhecimentos nela obtidos
ou 0s meios e materiais de investigacao ai proporcionados”. José Jodo ABRANTES, op. cit., pag. 89. Desta feita, tal situacéo, a primeira vista injusta,
deve-se ao facto de o empregador ter proporcionado as condicdes ideais para a criacdo. Ora, tal implica que o trabalhador se podera encontrar
numa posicao privilegiada para concorrer com o empregador, sendo que o regime previsto ¢ a Unica forma de acautelar a posicao deste ultimo.
= Qra, 0 exercicio de tal direito por parte do empregador pressupde uma comunicacdo ao trabalhador. Relativamente a importancia da referida
comunicacdo nao podemos deixar de referir os ensinamentos de FATIMA LOIS BASTIDA, a propésito do direito espanhol (que em muito se
assemelha ao direito portugués), quando explica que “El contenido de la comunicacion ofrece gran relevancia para saber en qué medida el
empresario «assume» la invencion, a efectos de fijar la compensacién del trabajador; ello cobra especial relieve cuando el empresario decidiera
explotar la invencién en régimen de secreto, en cuyo caso, la ausencia de declaracion podria prejudicar el derecho del trabajador a la citada
compensacion”. Fatima LOIS BASTIDA, «Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la ley de patentes», in Actas de Derecho Industrial y
Derecho de Autor, olumen 34, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, S&o Paulo, Coedicién: IDIUS Marcial Pons, 2013-2014, pags. 357 a 365, pag.
360.
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“assuncao restrita, o empregador adquire apenas um direito ndo exclusivo de utilizacao da
invencao de servico, o direito de a utilizar na sua propria empresa (...) algo equiparavel a uma

licenca simples” 71,

E na esteira deste regime que a al. b) do n.° 3 estipula o dever de informar a empresa,
que impende sobre o trabalhador, acerca da invencao que alcancou, para que o empregador se
encontre em condices de exercer aquele seu direito legal de escolha. Estando o trabalhador
adstrito ao cumprimento de tal dever, no caso de o violar, incorrera em responsabilidade civil e

laboral, nos termos gerais, conforme disposto na alinea d)don.’3 do artigo 59.°CPl»,

Neste ponto, afigura-se-nos pertinente chamar a colacdo a posicdo defendida por
FREDERIC POLLAUD-DULIAN=, um autor francés que sustenta que, ndo obstante ser o
empregador a fixar, de modo mais ou menos objetivo, as diretrizes a seguir pelo trabalhador, bem
como a disponibilizar-lhe os recursos e ferramentas necessarias ao desenvolvimento da sua
atividade, nunca o resultado dessa atividade, a invencao, poderd ser enquadravel na esfera de
dominio laboral do empregador pois a atividade inventiva, condicdo da patenteabilidade, supde
um elemento de imprevisto, o que implica uma margem de liberdade no trabalho do inventor.
Deste modo, o autor defende que a subordinacdo nao pode incidir sobre o ato criativo ou inventivo
que o empregador ndo pode dominar ou controlar. De facto, o que FREDERIC POLLAUD-DULIAN
pretende, grosso modo, é que ao Direito do Trabalho fique reservado apenas a disciplina do
trabalho em concreto, enquanto a criacdo/inovacdo sempre se inclua no ambito da Propriedade

Industrial.

w JULIO GOMES, op. cit, pags. 573 e 574, nota de rodapé n° 1468.

= |mporta realgar que o regime estabelecido no artigo 59.°, n.° 3, alinea c), onde se prescreve um prazo de trés meses para o exercicio do direito
de opc¢éo, néo se aplica as situagdes previstas no artigo 59.°, n.°1 e 2. Conforme podemos inferir da explicacéo supra apresentada, a atribuicéo
da titularidade destas situagdes decorre apenas do contrato, e pertence, desde a sua criacdo, ao empregador. Cfr. Anténio CAMPINOS/ Luis COUTO
GONCALVES, Cddigo da Propriedade Industrial Anotado, Coimbra, Almedina, 2010, pag. 220.

= Chama a atencao, JULIO GOMES, que “ o grupo de empresas ndo é o empregador (...) em principio apenas estara em jogo o ambito de actividade
da empresa empregadora do trabalhador que realizou a invencao”. Nao obstante, o autor reconhece que a sua posicdo podera gerar problemas,
enunciando, a titulo de exemplo, o caso de haver uma cedéncia ocasional de um trabalhador e de a invencao se inserir ndo na atividade da empresa
cedente, mas sim na da empresa cessionaria. JULIO GOMES, op. cit., pag. 574, nota de rodapé n° 1470.

= Refira-se, também, que o n.° 6 da norma dispde que qualquer litigio que possa eventualmente surgir neste ambito devera ser solucionado em
sede de arbitragem obrigatoria.

=1 Frédéric POLLAUD-DULIAN, «Propriétés intellectuelles et travail salarié» in Revue Trimestrielle de Droit Commercial, 2000, pags 273 ss., pag. 276,

apuad, JULI0 GOMES, op. cit.
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Todavia, e embora compreendamos as razdes que subjazem a este ponto de vista, com
ele nao nos podemos conformar. Com efeito, consideramos que uma exclusao automatica de
qualquer tipo de ingeréncia do empregador na atividade desenvolvida pelo trabalhador nao se
coaduna com a realidade economico-socioldgica em que nos inserimos. E que, veja-se bem, a
solucdo pelo nosso ordenamento adotada, nao é a de que o trabalhador seja, sem mais, afastado
de qualquer tipo de relacao com a criacao por si desenvolvida, em prol de uma total assuncao de
controlo por parte do empregador. Interpretar de tal modo a norma do artigo 59.°CPI, sempre
implicaria ficar muito aqguém do seu verdadeiro espirito, o que, desde logo, conflituaria com o

estabelecido no artigo 9.° CC.

De facto, sempre se refira que o direito que ¢ atribuido ao empregador sobre a invencao

apenas se prende com a faceta econémica desta, ou seja, com a faculdade de exploracao2.

Quanto a vertente pessoal do direito, a mesma pertencera, em todo o caso, a esfera do
trabalhador=:, Alids, somente tal entendimento se coaduna com o artigo 60.° do diploma em
analise, que respeita aos “Direitos do inventor” e que implica que caso a patente nao seja pedida
em nome do inventor, este, “tem o direito de ser mencionado, como tal, no requerimento e no

titulo da patente” (n.° 1)zezs

Ora, daqui se depreende com facilidade que qualquer valor moral, intelectual e pessoal
que a invencdo implique nunca abandonara a esfera do trabalhador. Alias, mesmo que assim nao
se interpretasse, o n.°9 do artigo 59.°CPI nunca deixaria margens para duvidas, uma vez que
estipula que, em caso algum, o trabalhador podera antecipadamente renunciar aos seus direitos,
de maneira a que os seus interesses, dada a fragilidade da situacdo em que se encontra face ao

empregador, nunca deixem de ser tutelados.

Feitas estas consideracdes, cumpre agora atentarmos na problematica que mais duvidas

e controvérsias é suscetivel de gerar neste ambito.

= Existe diferenca entre o direito ao registo e o direito a autoria do modelo ou desenho, como explica CARLO OLAVO, “O direito a autoria constitui
um direito eminentemente de ordem moral, que reveste varias faculdades, nomeadamente o direito a ser mencionado como tal no requerimento
e no titulo do registo”. Carlos 0LAVO, «Desenhos e Modelos: Evolucéo Legislativax, in Direito Industrial, Vol. lll, Coimbra, Almedina, 2003, pags. 45
a 76, pag.54, nota de rodapé 7.

= Neste sentido, Pedro ROMANO MARTINEZ, Direito do Trabalho..., op. cit., pag. 558.

=« Antdnio CAMPINOS/ Luis COUTO GONCALVES, op. cit,, pag. 223.

=0 criador pode também escolher ndo ser mencionado na criacao. Para esse efeito, tem de entregar uma declaracéo expressa nesse sentido junto

do INPI. Vide, Antonio CAMPINOS/ Luis COUTO GONGALVES, op. cit., pag. 223.
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Como referido supra, nos casos em que o desenvolvimento de atividades inventivas, bem
como a respetiva fixacao de remuneracao, nao venham estipulados no contrato de trabalho, é
devida uma compensacdo monetaria de acordo com a importancia da invencao»s. Ora, a
dificuldade deste regime prende-se, desde logo, com a utilizacdo de um conceito indeterminado,

demasiado vago e que podera até, no limite, tornar-se contraproducente. Senao, vejamos:

Como interpretar o conceito de importancia que o legislador aqui postula? Estar-se-ia a

referir a uma importancia econdémica ou cultural/cientifica?

Dentro do espirito da norma, parece-nos que 0 mais razoavel sera o recurso a um critério
de importancia econdémica, uma vez que, como acima foi referido, o Unico direito que,
eventualmente, passara para a esfera do empregador sera o direito de exploracdo econdmica,
nunca os direitos pessoais que impendem sobre a criacao, porquanto esses sempre pertencerao

a0 seu autor.

A circunstancia de o legislador nao ter concretizado quais sao os critérios a que as partes
deverdo atender, deixando-os na sua livre disposicdo, pode gerar conflitos e ainda aumentar a
assimetria entre as partes dado que, relembre-se, o trabalhador permanece numa posicao mais

fragil e, por isso, muitas vezes, 0 seu Unico ponto de refugio é o que se encontra previsto na lei.

Contudo, importa realcar um 6bvio inconveniente neste regime, mormente, o facto de, nos
termos do disposto na alinea e) do n.°3 e no n.°4 do artigo 59.°, o pagamento da remuneracao
em causa ter de ser feito obrigatoriamente no “prazo estabelecido”, sob pena de o empregador

perder o direito a patente.

A duvida reside na questao de, tendo em conta que o critério da “importancia da invencéo”
se refere ao valor econdmico da mesma, ser praticamente impossivel — a admitir-se que o prazo
em causa Seja o prazo disposto na alinea e), de trés meses — avaliar de forma objetiva e realista
0 impacto economico que a referida invencdo alcancara no mercado. Alias, tal imposicao

conduzira, certas vezes, “a que a invencao possa ser sobreavaliada, causando prejuizos a entidade

=/ este proposito ndo podemos deixar de referir o sistema de calculo criado pelo Direito alemé&o e que também recebe acolhimento no direito

italiano (equo premio). O referido célculo faz-se com base numa férmula: 1=V x P. O corresponde ao montante que devera ser pago ao
trabalhador, o “V” indica o valor da invencao e o “P” representa o valor proporcional que o trabalhador deve receber tendo como base os seguintes
fatores: a iniciativa do trabalhador, o relevo do contributo da empresa para a criacdo e os deveres do trabalhador no contexto do contrato de
trabalho. Vide, Giuseppe COLANGELO, Diritto Comparado della Proprieta Intellettuale, Bologna, Il Mulino, 2011, pags. 219 e 220; Adriano VANZETTI/

Vincenzo di CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, Quarta Edizione, Milano, Giuffre Editora, 2003, pag. 376.
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patronal, ou, numa situacao totalmente oposta, pode também suceder que a avaliacdo seja

subavaliada prejudicando, neste caso, os interesses do trabalhador”=7,

Assim, parece-nos que a solucao mais adequada e capaz de obviar este problema sera a
de que o legislador, ao referir-se ao “prazo estabelecido”, pese embora tenha feito aluséo a alinea
e) no referido n.°4, nunca tera querido estipular que fosse também esse prazo de trés meses

aquele a que se deveria atender para o pagamento da remuneracao devida.

Neste ponto, ndo nos resta outra opcdo que ndo a de corroborar a tese de MARIA VICTORIA
ROCHA quando salienta que “Pagar integralmente nos trés meses apos a recepcao da notificacao,
sob pena de perda do direito de opcao ndo € compativel com a remuneracdo “de acordo com a
importancia do invento”, uma vez que essa importancia sé pode ser apurada em funcéo da sua
exploracdo e, como ¢ sabido, muitas invencdes ndo chegam a ser patenteadas {(...) e quando a
exploracao é bem sucedida, o sucesso esta longe de ser imediato”=s, Neste sentido, nunca um
prazo tdo curto como o de trés meses permitiria uma avaliacao justa e adequada a realidade, pelo
gue sempre Sera necessario um prazo mais extenso, quem sabe, de alguns anos, para que se

possa aferir corretamente da importancia da invencéo e do seu impacto no mercado.

Ainda na esteira do entendimento desta autora, o prazo para se realizar o direito de opcao
€ 0 prazo para o pagamento sao coisas distintas. Por outras palavras, o direito de opcéo tem de
se realizar no prazo da alinea e) do n.° 3 do artigo 59.°CPI, enquanto o pagamento em si deve ser
acordado pelas partes®. Sendo certo que “O normal serd a empresa entregar uma quantia inicial
(a fortaih) ao trabalhador e acordar futuras entregas em funcdo da importancia que o invento (de
acordo com parametros ajustados pelas partes, ou a que se chegue por via de arbitragem, ou

outra), ao longo dos anos, venha a assumir2w,

Contrariamente, JULIO GOMES entende que o empregador tem o dever de “pagar
integralmente tal remuneracdo no prazo de trés meses a contar da recepcao da notificacdo, sob

pena de perder o direito a patente™.

=7Cfr. Antonio CAMPINOS/ Luis COUTO GONGALVES, op. cit,, pag. 221.

= Maria Victoria ROCHA, «A titularidade ..., op. cit., pag. 195.

=/ este respeito, JOSE JOAO ABRANTES defende que a empresa deve pagar integralmente a referida remuneracéo dentro do prazo acordado que
nao tem de ser necessariamente os trés meses. José Jodo ABRANTES, op. cit, pag. 90.

=Maria Victdria ROCHA, «A titularidade ..., op. cit., pag. 195.

=1JULIO GOMES, op. cit,, pag. 575.
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Nestes termos, consideramos entao que o “prazo estabelecido” no n°4, no que a questao
da remuneracao do trabalhador respeita, ndo sera o prazo de trés meses, mas antes um prazo
que se estabeleca entre as proprias partes, de comum acordo. E contra tal solucdo nao se
argumente que sempre havera prejuizo para o trabalhador, por se encontrar numa posicdo mais
débil. Pese embora tal circunstancia corresponder a realidade, a verdade é que essa € uma
caracteristica atinente a qualquer tipo de vinculo laboral no contrato de trabalho, até porque nao
sera o facto de se contarem os trés meses que colocara um trabalhador numa posicao mais

favoravel pois que, tal situacdo, como se viu, pode até vir a prejudica-lo.

Na eventualidade do contrato de trabalho terminar, dispde o n.° 5 do artigo 59.°CPI que
“As invencdes cuja patente tenha sido pedida durante o ano seguinte a data em que o inventor
deixar a empresa consideram-se feitas durante a execucao do contrato de trabalho®. Entendem
MARIA VITORIA ROCHA e COUTO GONGALVES/ANTONIO CAMPINOS que este artigo estabelece

uma presuncao /uris tantum e, portanto, ilidivel caso se prove o contrario2,

J& JULIO GOMES entende que se trata de uma “uma presuncao absoluta, ou, até (...) uma
verdadeira ficcao"2:. Este autor baseia a sua posicao que, diga-se, nao perfilhamos, na escolha do
legislador usar a palavra “consideram-se”. Ainda a propoésito da letra deste artigo levanta a questao
de saber se o legislador pretendeu afirmar que a invencdo se considera realizada durante a
vigéncia temporal do contrato ou se se considera feita em execucédo do contrato. Nao obstante,
JULIO GOMES entende que o pretendido foi adotar o primeiro sentido, dado que na letra da aludida

norma, o legislador escolheu utilizar a palavra “durante”.

Por fim, importa destacar o preceituado no artigo 59.°, n.° 8 CPI que dispde que “Salvo
disposicao em contrario, os preceitos anteriores sao aplicaveis ao Estado e corpos administrativos
e, bem assim, aos seus funcionarios e servidores a qualquer titulo”. Este artigo afigura-se relevante
para as patentes universitaria, uma vez que dispde que a estas deve ser aplicado o regime do
artigo 59.°. Sobre este ponto, explica COUTO GONCALVES que, no contrato de trabalho do docente
universitario, nao é imperativo a mencao expressa da atividade inventiva, uma vez que faz parte
do contetdo funcional da carreira (artigo 4.°, alinea b), d) e i) e artigo 63.° do ECDU). Deste modo,
entende o autor, que se pode enquadrar esta situacado no artigo 59.°, n.° 1 e 2 CPI. Contudo,

chama a atencao para a questdo da remuneracao que, entende, nao se encontra especialmente

=Maria Vitoria ROCHA, «A fitularidade..., op. cit, pag. 194 e Cfr. Antdnio CAMPINOS/ Luis COUTO GONCALVES, op. cit., pag. 221.

2:JULIO GOMES, op. cit., pag. 575.
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remunerada ja que, no contrato de trabalho, o docente universitario apenas se encontra obrigado

a investigarzawas,

Desta feita, podemos verificar que, em comparacao com o Direito de Autor, o Direito de
Propriedade Industrial assume contornos distintos tendo, conforme foi exposto, uma tendéncia
preponderante em atribuir a titularidade do direito subjacente a criacédo do desenho ou modelo ao

empregador, ao contrario do regime autoral.

2+ |uis COUTO GONCALVES, Manual..., op. cit., pag. 73, nota de rodapé n.° 164.

2 Contudo, se se tratar de um investigador universitario, sera de aplicar o ECIC. Vide, /dem, pag. 74, nota de rodapé n.° 164.
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Capitulo llI: Requisitos de Protecao dos desenhos e modelos

1. Protecao pelo Direito de Propriedade Industrial: desenhos ou modelos

Encontramo-nos presentemente perante um mercado extremamente competitivo em que
€ necessario recorrer a aspetos diferenciadores que ajudem a destacar os diversos tipos de
produtos. Assim, o desigrr afigura-se como um fator diferenciador de extrema importancia na
hora do consumidor optar por um determinado produto, chegando até, em situacdes limite, a ser

mais relevante do que outros fatores de manifesta importancia como a qualidade e o preco?.

Por conseguinte, as diferentes empresas para além de recorrerem as caracteristicas
internas dos produtos, refugiam-se muitas vezes no seu design de forma a alcancar um lugar de

destaque no mercado e, desta forma, atrair os consumidores.

Deste modo, 0 que se pretende com o regime previsto no CPl para os desenhos ou
modelos, é centrar a “atencado no problema de afirmacéo concorrencial estética, entendida esta
designacao, nao em sentido estrito ou artistico, como arfe do belo, mas em sentido amplo, como
modo de proporcionar sensacao estética no consumidor, pela forma de apresentacéo exterior do

produto”zs,

Apds percebermos o que o legislador pretendeu tutelar com esta protecédo, faciimente

compreendemos a necessidade da mesma, bem como a ratio /egis que a este regime subjaz.

Conforme explica MIGUEL MOURA E SILVA, é necessario proteger os desenhos e modelos,
visto que, em “primeiro lugar, essa proteccdo pode contribuir para a defesa da inovacao estética,

aumentando o patriménio comum formado pelo conjunto de formas e desenhos pelo incentivo que

= Trata-se da traducdo em inglés de desenhos e modelos. Design, desenhos e modelos revestem a mesma natureza conceitual e,
consequentemente, recebem o mesmo tratamento.

=7 Como ensina MIGUEL MOURA E SILVA, “na criacdo dos desenhos e modelos ha uma actividade de inovacéo que merece proteccdo: o design
representa uma dimensdo que pode ter peso nas decisdes dos consumidores, aumentando o leque de opcdes de consumo postas a sua
disposicao”. Além disso, a aposta no desjgn ainda se “traduz numa melhoria do bem estar dos consumidores (por via do aumento da satisfacao
das suas preferéncias) e ¢ facilmente apropriavel por terceiros, justifica-se a sua proteccao”. Miguel Moura e SILVA, «Desenhos e modelos industriais
- Um paradigma perdido?», in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Volumen 34 (2013-2014), Coedicion: IDIUS, Marcial Pans, 2014,
pags. 431 a 451, pag. 435.

2 | uis COUTO GONCALVES, Manual..., op. cit., pag. 129.
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constitui ao investimento naquele tipo de inovacao”, e, em “segundo lugar, essa proteccao pode
fundar-se na defesa do investimento em design como estratégia legitima de diferenciacéo de

pdeUl‘O.g,,Zlg/m/QZl.

A Diretiva 98/71/CE, na sua alinea a) do artigo 1.°, apresenta uma nocao de desenhos

‘

ou modelos: “ «Desenho ou modelo» designa a aparéncia da totalidade ou de uma parte de um
produto, resultante das caracteristicas, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura

e/ou materiais do proprio produto e/ou da sua ornamentacao”z2.

Esta definicdo avancada pelo legislador comunitario foi acolhida pelos diversos paises da

UE, alcancando-se, deste modo, a harmonizacéo no que concerne a este conceito.

Desta forma, também o Direito portugués, na esteira da aludida Diretiva, apresentou um

conceito bastante similar no seu artigo 173.° CPI»=: “O desenho ou modelo designa a aparéncia

2 Miguel Moura e SILVA, op. cit., pag. 434.

= No mesmo sentido, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA explica que “A proteccdo dos desenhos ou modelos contribui para o desenvolvimento de
actividade criativa. Na verdade, o design implica uma invencdo que deve ser protegida da apropriagdo de terceiros. Acresce que esta criagdo
funciona no mercado como um instrumento de diferenciacéo dos produtos, /d est, ¢ um instrumento de concorréncia. Por outro lado, tal criagao
estética exige investimento que deve ser protegido e incentivado”. Alberto Ribeiro de ALMEIDA, «Desenhos ou modelos e pecas sobresselentes», /7
Direito Industrial, Vol. V1, Coimbra, Almedina, 2009, pags. 11 a 26, pag. 12.

2 Além do mais, esta protecéo oferecida pelo CPI também beneficia os consumidores: “A atribuicao de direitos privativos tem essencialmente trés
vantagens para os consumidores: A primeira, é que permitiu e permite o investimento na investigacdo e, consequentemente, embora nao
exclusivamente, o alargamento de escolha, a melhoria da qualidade e até, nalguns casos, uma maior racionalizacdo dos meios com a consequente
reducéo dos precos; A segunda, é que permite a distincdo dos produtos e/ou servicos o que facilita a escolha e a garantia de que o titular de tais
direitos se responsabiliza pelo seu uso ndo enganoso; A terceira, € que pode funcionar como uma garantia de qualidade (ou falta dela), permitindo
também, assim, ao consumidor exercer a sua escolha através de experiéncia ou conhecimento que tem de determinado produto e/ou servico”.
Luis Silveira RODRIGUES, «Defesa de Consumidor e Direito Industrial», /in Direito Industrial, Vol. lll, Coimbra, Aimedina, 2003, pags. 255 a 274, pag.
263.

= A proposito da definicdo avancada pela Diretiva, MACIAS MARTIN chama a atencéo para o facto de “En primer lugar el disefio, a efectos legales,
se define por parametros puramente objetivos y neutrales, como son las caracteristicas da apariencia, sin que se incluyan en la definicion referencias
al valor estético, el grado de creatividad, el nivel artistico o la originalidade. El disefio se concibe como un tipo de innovacion formal que recae sobre
el produto o su ornamentacion”. José MACIAS MARTIN, «Estudio Monografico de la Ley 20/2003», in £studios sobre Propriedad Industrial e Intelectual
¥ Derecho de la Competencia, Coleccion de Trabajos em Homenaje a Alberto Bercovitz Rodriguez-Cano, Oferecida por el Grupo Espafiol de la AIPPI
Associacion Internacional para la Proteccion de la Propriedade Industrial, Barcelona, 2005, pags. 653 a 677, pag. 658. Também sobre o mesmo
artigo da Diretiva, MASSIMO SCUFFI, MARIO FRANZOSI e ALDO FITTANTE falam nas vantagens e nas desvantagens desta norma, dizendo que
“L’éliminazione di ogni riferimento al valore artistico dell’opera, ed in particolare allo speciale ornamento, € sicuramente dettata dall’osservazione
dei problemi pratici cui un giudizio basato su un gradiente di mera esteticita da luogo. L’eliminazione del requisito ornamentale contribuisce
comunque anch “essa ad aumentare la gia notevole ampiezza della categoria dei disegni e modelo. Conseguentemente il problema che si prospetta
& quello dei limiti della tutela come disegno o modelo”. Massimo SCUFFI/ Mario FRANZOSI/ Aldo FITTANTE, // Codlice della Proprieta Industriale, D. gs.
10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, Padova, CEDAM, 2005, pag. 190.

= A redacdo deste artigo é idéntica a da alinea a) do artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 6/2002, do Conselho de 12 de Dezembro de 2001, relativo

aos desenhos e modelos.
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da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das caracteristicas de, nomeadamente,
linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do proprio produto e da sua

ornamentacao. "z,

Como refere COUTO GONCALVES, a enumeracao feita por este artigo é apenas
exemplificativa, podendo a protecao derivar de outros elementos como a luz, flexibilidade e a

estampariaz.

Chama ainda a atencdo, o mesmo autor, que a “indicacao legal da forrma como
caracteristica a ter em conta pode causar alguma perplexidade atendendo a que o desenho ou
modelo protege a forma (como um fodo) do produto”. Assim, deve fazer-se uma interpretacéo
restritiva deste artigo, e desta forma entender-se que se refere as “formas parcelares integradas

na forma global/ do desenho ou modelo”zs,

Posto isto, sempre sera preciso relembrar que “os desenhos ou modelos nao pretendem
conceder um monopolio sobre um produto”. Na verdade, o que se encontra aqui em questao, é a
protecdo “sobre uma certa aparéncia ou design do produto (permitindo a diferenciacdo de

produtos que tém a mesma funcao) "z

Conforme explica MOTA MAIA, a definicdo de desenhos ou modelos apresentada pelo
legislador portugués, “tem por objecto indicar que qualquer caracteristica da aparéncia que possa
ser perceptivel pelos sentidos (vista e tacto) entra em linha de conta, ndo sendo relevante que o
desenho ou modelo tenha um caracter estético ou funcional ou que isso seja determinante na

escolha do produto pelo utilizador final”z/22,

Portanto, tal como explica RIBEIRO DE ALMEIDA, “A proteccéo pelo design nao abrange,

assim, as componentes nao visiveis durante a utilizacao normal do produto (ou s6 visivel durante

= Para estes efeitos, afigura-se relevante a definicdo apresentada pelo legislador no artigo 174.° relativamente aos produtos. Assim, “Produto
designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os componentes para montagem de um produto complexo, as
embalagens, os elementos de apresentacéo, os simbolos graficos e os caracteres tipograficos, excluindo os programas de computador.”.

=5 | uis COUTO GONCALVES, Manual..., op. cit., pag. 131.

= [dem, pags. 131 e 132.

= Alberto Ribeiro de ALMEIDA, op. cit., pag. 17.

= José Mota MAIA, Propriedade Industrial, Vol. 1l, Codigo da Propriedade Industrial Anotado, Coimbra, Almedina, 2005, pag. 329.

2 Ainda sobre a necessidade de ter uma aparéncia visivel, € importante referir que é suscetivel de ser protegida uma componente de um produto
complexo desde que seja visivel e cumpra os requisitos. Entende-se por parte componente o “produto destacavel, com autonomia economica,
embora com dependéncia funcional, servindo exclusivamente para ser (re)colocado no produto complexo”. Luis COUTO GONGALVES, Manual..., op.

cif, pag. 132.

65



a reparacdo ou manutencdo), nem as caracteristicas invisiveis de um componente quando este se
encontra montado (em ambos o0s casos o desenho ou modelo ndo desempenha junto do
consumidor nenhuma funcao diferenciadora dos produtos), nem, obviamente, as caracteristicas

gue nao cumpram os requisitos de novidade e de caracter singular”zozve,

Como resulta do exposto, a tutela dos desenhos ou modelos tem como objeto a protecao
das caracteristicas visiveis, o aspeto exterior do produto. Assim se pode afirmar que, no que
concerne a aparéncia do produto, 0 “modelo e 0 desenho representam criacao do espirito humano

que decorre da actividade intelectual de uma ou mais pessoas”=.

Desta feita, comecamos por estudar os requisitos de protecdo previstos no CPl para
desenhos e modelos, e que se encontram previstos no seu artigo 176.°: a novidade e o carater

singular.

Estabelece o n.° 1 do artigo 177.° CPI que “O desenho ou modelo é novo se, antes do
respetivo pedido de registo ou da prioridade reivindicada, nenhum desenho ou modelo idéntico foi
divulgado ao publico dentro ou fora do Pais”. Sendo certo que o CPI entende que “Consideram-se
idénticos os desenhos ou modelos cujas caracteristicas especificas apenas difiram em pormenores

sem importancia’z2s,

=Alberto Ribeiro de ALMEIDA, op. cit., pag. 20.

=1 A este proposito cabe-nos explicar o que se deve entender por uso normal do produto sendo que, para tal, nos vamos servir dos ensinamentos
de CASADO CERVINO e de BLANCO JIMENEZ, que explicam que “Por utilizacion normal se entende cualquier uso efectuado por el usuario final,
excepto los trabajos de mantenimiento, conservacién o reparacio: es decir, se excluyen de la proteccién aquellas partes en las que el disefio no
juega un papel importante en la eleccion del produto por parte del consumidor, al ser sélo visibles durante su reparacién o mantenimiento (por
ejemplo, el motor de un coche). Esto no significa que los componentes tengan que ser visibles todo el tiempo durante la utilizacién habitual del
produto ya que, por ejemplo, en el caso de un automavil cabe la possibilidade de que sélo puedan ser vistos por los pasajeros que se sientan atras,
o unicamente desde el exterior del vehiculo”. Alberto CASADO CERVINO/ Aracali BLANCO JIMENEZ, £/ disefio comunitario: una aproximacion al régimen
legal de los dibujos y modelos en Europa, 2° edicion, Navarra, Thomson Aranzadi, 2005, pag. 39.

= Sobre esta matéria cabe-nos fazer uma breve nota sobre as componentes de produtos complexos. Para tanto, socorremo-nos das palavras de
ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA quando afirma que “Um desenho ou modelo que se aplique ou esteja incorporado num produto que constitua
uma parte, peca ou componente de um produto complexo é novo e possui caracter singular se: a) Depois de incorporado no produto complexo
continuar visivel durante a utilizacdo normal do produto complexo, feita pelo utilizador final, excluindo os actos de conservacdo, manutencéo ou
reparacao; e b) As caracteristicas visiveis desse componente sejam novas e apresentem caracter singular”. Alberto Ribeiro de ALMEIDA, op. cit.,, pag.
20.

= Carlos OLAVO, «Desenhos..., op. cit, pag.53.

= Artigo 176.°, n.° 2 CPI.

= proposito da redacéo do artigo 177.°, n.° 2 CPI, JORGE CRUZ critica a expresséo utilizada pelo legislador portugués que optou por acolher a
designacao de “caracteristica especifica”. Entende este autor que “A qualificacdo de “caracteristica especifica” — que consta, também do artigo

4.° da Directiva — parece inteiramente incorrecta: o que estd em causa é a “impressédo global” que o desenho ou modelo causa ao utilizador,
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A proposito deste critério, ensina MOTA MAIA que “A apreciacao da novidade baseia-se

|”

num critério objectivo a escala universal”, o que significa que “um desenho ou um modelo que ja
tenha sido objecto de registo, ou de outro modo divulgado ao publico em qualquer parte do mundo,

nao é considerado novo"s,

Por sua vez, e em sentido contrario, parecendo-nos ser este entendimento o mais correto,
COUTO GONCALVES diz que o conceito de novidade nao € universal, uma vez que o artigo 179.°,

n.° 1 estabelece apenas a relevancia do conhecimento no ambito comunitario”.

Relativamente a novidade, e uma vez que se encontra relacionada com o conceito de
divulgacao, cabe-nos atentar no artigo 179.° CPI que prescreve, no seu n.° 1, que “Para efeito dos
artigos 177.° e 178.°, considera-se que um desenho ou modelo foi divulgado ao publico se tiver
sido publicado na sequéncia do registo, ou em qualquer outra circunstancia, apresentado numa
exposicao, utilizado no comeércio, ou tornado conhecido de qualquer outro modo, exceto se estes
factos ndo puderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos circulos especializados do
sector em questao que operam na Comunidade Europeia, no decurso da sua atividade corrente,

antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada. “ze2,

A este proposito, REMEDIO MARQUES diz que “O estaldo de novidade unicamente
europeu, existente na Directiva n.° 98/17/CE e no regulamento sobre desenhos ou modelos
comunitarios, para efeitos de afericdo da ocorréncia de divuigacdes anteriores, dificultara (muito
ou pouco, é o que se vera, bem como a eventual violacdo do Acordo TRIPS) a introducdo no
mercado comunitario de produtos fora da Unido Europeia, cujas caracteristicas da aparéncia ndo

tenham razoavelmente chegado ao conhecimento dos profissionais comunitarios do sector”.

Desta forma, “A novidade é, para este efeito, tendencialmente comunitdria, que nao uma

novidade mundial. O que favorecera indirectamente as industrias comunitarias, impedindo que

conforme se refere no artigo 178.°, n.° 1 e ndo as “caracteristicas especificas” do mesmo”. Para reforcar o seu entendimento, o autor explica que
a versao inglesa, francesa e espanhola nao falam em “caracteristicas especificas”. Assim, na versao inglesa, dispde -se “ Design shall be deemed
to be identical if their features differ only in immaterial details”; a versao francesa estabelece “ Des dessins ou modéles sont considérés comme
ldentiques lorsque leurs carateristigues ne différent que par les details insignificantes’; e por Ultimo, a versdo espanhola determina que “Se
considerard que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus caracteristicas difieran tan solo en detalles irrelevantes’. Jorge CRUZ, Comentarios
ao Codigo da Propriedade Industrial 2008, Volume lll, Lisboa, Pedro Ferreira, 2011, pags. 567 e 568.

= José Mota MAIA, op. cit, Vol. II, pag. 338.

= Luis COUTO GONCALVES, Manual..., op. cit., pag. 136.

= Cfr. artigo 180.° CPI relativamente as divulgacées nao oponiveis.

= () artigo em questao reproduz na totalidade o artigo 6° n°.1 da Diretiva.
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sejam oponiveis divuigacoes extracomunitarias anteriores, que hajam sido escassamente

difundidas nos circulos especializados do mercado da Comunidade”.

Contudo, defende ainda REMEDIO MARQUES, que sempre se pode invocar que a
divulgacao anterior é oponivel quando tiver havido lugar ao registo do desenho ou modelo uma vez
gue ao constarem na base de dados nacional ou comunitaria, ou até de outras bases de dados
fora da Unido Europeia, o seu conhecimento, por parte dos “Circulos especializados” decorre da

“sua actividade corrente”2,

Também no que concerne a divulgacado, explica ainda o mesmo autor, que a mesma
“aprecia-se em funcao dos conhecimentos dos profissionais do sectorque operam na Comunidade
no decurso da sua actividade corrente e nao do publico em geral ou dos consumidores

medianamente atentos”.

Assim, como referem CASADO CERVINO e BLANCO JIMENEZ, para efeitos de divulgacéo
exige-se uma tripla condicdo: “Por un lado, la divulgacion debe haber podido conocerse
razonablemente en el curso de operaciones comerciales normales. Por outro, estas operaciones
a su vez se restringen a las efectuadas en los circulos especializados del sector. Y por ultimo, el

sector en cuestion debe ser uno de los que operan en el ambito de la Comunidad.” 22,

Ainda relativamente a letra do citado n.° 2 do artigo 177.°, cabe-nos assinalar que nao
oferece uma delimitacdo rigorosa sobre aquilo que se deve entender por modelo ou desenho

idéntico para efeitos do requisito da novidade.

Parece-nos que o legislador ao estabelecer que nao sao idénticos os que difiram em
pormenores sem importancia, tornou o referido preceito um tanto ambiguo, o que eventualmente

podera trazer dificuldades.

Numa tentativa de clarificacdo daquilo que se deve entender por um “pormenor sem
importancia”, BARBARA QUINTELA RIBEIRO explica que & partida poderia ser tentador acudir ao

critério de “impresséo global diferente” que se encontra presente no artigo 178.° CPI, a propdsito

= J, P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, Vol. 1, Coimbra, Aimedina, 2007, pags. 1275 e 1276, nota de rodapé n° 2897.
= Alberto CASADO CERVINO/ Aracali BLANCO JIMENEZ, op. cit., pag. 40.

= Desta feita, naturalmente que aqueles desenhos ou modelos que forem divulgados por terceiros em violagdo da confidencialidade e aqueles que
forem ignorados pelos Circulos especializados, ou apenas conhecidos nos Circulos especializados fora da Europa, ndo se podem considerar

divulgados. /dem, pags. 40 e 41.
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do critério da singularidade. Assim o entende, na medida em que “se o desenho ou modelo nao
causasse essa “impressao global diferente”, entdo seria certamente porque a mesma apenas

diferia de outro em “pormenores sem importancia””.

Contudo, relembra esta mesma autora, que esta expressdo procede uma outra -
caracteristicas especificas — que nada tem a ver com a “impressao global” do artigo 178.°. Desta

‘"

forma, entende que “ os “pormenores sem importancia” constituem um segundo nivel de
valoracao: em primeiro lugar, para destruir a novidade de um desenho ou modelo, & necessario
reportarmo-nos as “caracteristicas especificas” desse modelo; em segundo lugar, dever-se-a
averiguar, no ambito dessas caracteristicas, se as mesmas diferem de outro em “pormenores sem
importancia”. E “sem importancia”, quanto a nos, relativamente a definicdo dessas
caracteristicas, no sentido de afirmar que, ao ndo existirem esses pormenores, a “caracteristica

especifica” continuaria igual na sua esséncia, visto que aquele pormenor nao é essencial na

respectiva definicao”2=,

Explica REMEDIO MARQUES que aquilo que se deve entender por “pormenores sem
importancia" depende de uma analise casuistica. Contudo, assinala alguns “pormenores sem
importancia” que se encontram previstos no direito estrangeiro: “aparéncias reproduzidas com
variacoes de cor ou de dimensées dos objectos que as sensibilizam. A resposta ja podera ser
diversa caso haja a transferéncia de certos elementos de forma ja divulgados de um sector

merceoldgico para outro completamente diferente’2+.

Temos ainda, que a novidade ndo é um critério inflexivel. O artigo 176.°, n.° 22 estabelece
que “Gozam igualmente de protecado legal os desenhos ou modelos que, ndo sendo inteiramente
novos, realizem combinacdes novas de elementos conhecidos ou disposicdes diferentes de

elementos ja usados, de molde a conferirem aos respetivos produtos caracter singular”zs,

= Barbara Quintela RIBEIRO, «A tutela Juridica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos», /i Direito Industrial, Vol. V, Coimbra, Almedina,
2008, pags. 477 a 528, pags. 487 e 488.

= J. P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s)..., op. cit., pag. 1312.

= Explica ainda JOSE MOTA MAIA, a propasito do artigo 176.°, n.° 2 CPI, que “se o efeito do conjunto revelar um caracter singular, isto €, se o
conjunto apresentar uma fisionomia particular e propria, entdo, o desenho ou modelo podera ser objecto de proteccéo legal, embora ndo seja
inteiramente novo”. José Mota MAIA, op. cit, Vol. II, pag. 334.

= A este proposito referem CASADO CERVINO e BLANCO JIMENEZ que “también cabe la possibilidade de que sean tenidos como nuevos los
dibujos 0 modelos llamados «de resurreccion», disefios conocidos en el passado por los especialistas del sector pero olvidados actualmente. Esta

posibilidad puede resultar de gran interés para ciertos sectores, como per ejemplo el de prendas de moda, joyas o mobiliario, que ocasionalmente
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Da leitura deste preceito, parece-nos que o requisito de caracter singular prevalece sobre

0 requisito da novidade.

No mesmo sentido, BARBARA QUINTELA RIBEIRO diz que no artigo supra referido se
“admite que se pretira a falta de novidade de determinados elementos se eles, no seu conjunto,
realizarem uma combinacao nova plena de caracter singular”. Desta forma, “Os dois requisitos -
novidade e caracter singular — antes equilibrados no mesmo plano, surgem agora desfasados, um

recuando para o outro se evidenciar”z,

A este proposito, explica REMEDIO MARQUES que “o Acordo TRIPS ndo prevé, como
dissemos, que os Estados-membros do Tratado que institui a Organizacdo Mundial do Comeércio
fossem fazer depender a proteccdo dos desenhos ou modelos da verificacdo cumulativa dos
requisitos de novidade e da singularidade, mas apenas da verificacdo de um deles. De facto, como
dispde o artigo 25°/1, do referido Anexo IV (Acordo TRIPS): “Os membros assegurardo uma
proteccdo dos desenhos e modelos industriais criados de forma independente que sejam novos
ou originais. Os membros podem estabelecer que os desenhos ou modelos ndo sdo novos ou

originais se nao diferirem significativamente de desenhos ou modelos conhecidos (...) "2«

Chama ainda a atencdo COUTO GONCALVES, para o facto de que a “divulgacdo nao
prejudica a novidade se o criador do desenho ou modelo solicitar o registo no prazo de 12 meses
apés o mesmo (art. 180.°, n.°1), ou se, beneficiando de um direito de prioridade, pedir o registo
no prazo de seis meses apos a apresentacdo do desenho ou modelo numa exposicao internacional

oficial, ou oficialmente reconhecido, nos termos previstos do art. 180.°, n.® 4"z,

busquen la inspiracion de sus disefios en motivos antiguos no conocidos en sus relaciones comerciales habituales”. Alberto CASADO CERVINO/ Aracali
BLANCO JIMENEZ, op. cit., pag. 41.

= Barbara Quintela RIBEIRO, op. cit, pag. 489.

= J. P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s)..., op. cit., pag. 1277, nota de rodapé n°® 2902.

= | uis COUTO GONCALVES, Manual..., op. cit., pag. 134.
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Por sua vez, o critério da singularidadezv=! — segundo requisito da protecdo do CPI -,
parece assumir contornos diferentes do critério supra enunciado. Assim o entendemos, dado que
reveste um caracter mais absoluto e ndo permite a flexibilidade a que nos referimos a proposito

da novidade.

Desta forma, para um desenho ou modelo ser considerado como singular é necessario “a
impressao global que suscita no utilizador informado diferir da impresséo global causada a esse
utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao publico antes da data do pedido de registo
ou da prioridade reivindicada”. Sendo certo que “Na apreciacao do caracter singular é tomado em
consideracdo o grau de liberdade de que o criador dispds para a realizacdo do desenho ou

modelo”z,

A propdsito deste requisito e do que vem preceituado no CPl, COUTO GONCALVES explica
que “Nao basta, se houver outro desenho ou modelo anterior préximo, ser diferente (requisito da
novidade), é necessario, ainda, ser qualificadamente diferente ou, na hipétese de ndo haver
desenho ou modelo anterior confundivel, que revista caracter criativo e ndo tenha uma aparéncia

simplesmente banal (requisito do caracter singular) "=,

Parece-nos que o que o autor pretende explicar € que a singularidade se prende com a
exigéncia de criatividade e com um grau de diferenca mais acentuado do que aquele que é exigido

pelo critério da novidade.

= A proposito do critério da singularidade nos desenhos ou modelos, JOSE MOTA MAIA explica que este é muito semelhante ao da eficécia distintiva
dos sinais constitutivos da marca, e refere que “E o requisito da singularidade da marca que respeita & sua aptido distintiva e a capacidade que
oferece de individualizar o produto a que se destina e de o distinguir de outros produtos idéntico ou semelhantes”. José Mota MAIA, op. cit, Vol. Il,
pag.105. Também MIGUEL MOURA E SILVA refere que “o cardcter singular, aproxima os desenhos e modelos do regime das marcas, sobretudo
quanto a analise da confundibilidade”. Miguel Moura e SILVA, op. cit,, pags. 435 e 436.

= Relativamente ao artigo 176.° CPI que exige que o desenho ou modelo tenha “caracter singular”, JORGE CRUZ entende que a expressao utilizada
nao foi a mais feliz. Defende este autor que a op¢éo do legislador portugués em fazer a traducédo seguida pelo texto espanhol induz em erro. Para
fundamentar a sua posicdo, recorre ao texto inglés que diz “a design shall be protected by a design right to the extend that is new and has a
individual character’, e, também, ao texto francés que diz que “La protection d “un dessin ou modele par I'enregistrement n’est assurée que dans
la mesure ou il est noveau et presente un caractere individuel’. E acrescenta o autor que o “caracter individual” parece corresponder melhor a
definicdo que se procura: o desenho ou modelo devem ser suficientemente distintos dos demais para poderem ser individualizados, ou seja
apresentarem o tal “caracter individual””. Jorge CRUZ, op. cit,, pag. 562.

= Artigo 178.° CPI.

= | Uis COUTO GONGALVES, «A Proteccao da Propriedade Industrial (Introducéo ao Sistema Nacional)», /in Direito Industrial, Vol. V1, Coimbra, Almedina,

2009, pags. 305 a 322, pag. 314.
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Por sua vez, OLIVEIRA ASCENSAO entende que “o cardcter singular substitui referéncias
anteriores a originalidade: a impressao global deve ser diferente da causada por modelos e

desenhos anteriores”=¢. Explica ainda a este propésito que “ Ha que ndo confundir porém o
“caracter singular” (expressdo pouco feliz) com a singularidade do objecto protegido. Pelo
contrario, o desenho ou modelo refere-se a uma série, e ndo a um objecto isolado”. Desta forma,
“Um quadro nunca podera ser protegido como desenho ou modelo, muito embora possa amanha

ser utilizado em objectos em que seja reproduzido” 22,

Ja RIBEIRO DE ALMEIDA sustenta que “O desenho ou modelo exige uma criacdo prévia,
uma criacao que deve produzir nos terceiros uma impressao distinta do que produza uma outra
criacdo anterior. Assim, o desenho ou modelo deve: ser novo, /d est. ndo deve ser idéntico (&
idéntico o desenho ou modelo cujas caracteristicas especificas apenas difiram em pormenores
sem importancia) a nenhum outro produto ja divulgado ao publico, dentro ou fora do pais, antes
da data do seu primeiro pedido de registo (novo & o que n&o foi ja divulgado); e possuir caracter
singular, /d est, quando um utilizador informado (e nao um utilizador médio) comparar a sua
aparéncia (impressao global) com a de outro produto ja divulgado ao publico, esse utilizador deve,

obrigatoriamente, obter uma impressao estética diferente”>.

No artigo 178.°, n.° 2 diz-se que “Na apreciacdo do caracter singular ¢ tomado em
consideracdo o grau de liberdade de que o criador dispds para a realizacdo do desenho ou

modelo.”.

Assim, para sabermos se um determinado desenho ou modelo cumpre o requisito da

singularidade, havera que atender ao grau de liberdade que o criador dispdse.

= José de OLIVEIRA ASCENSAO, «A Reforma do Codigo de Propriedade Industrial», /7 Direito Industrial, Vol. |, Coimbra, Almedina, 2001, pags. 481 a
504, pag. 497.

= [dem, pag. 497.

= A este proposito, REMEDIO MARQUES explica que com o critério da singularidade, “requer-se apenas que as caracteristicas da aparéncia nao
sejam demasiado semelhantes e banais em relacado a criacdes anteriores”. J. P. REMEDIO MARQUES, Blotecnologia(s)... op. cit., pag. 1278.

= Alberto Ribeiro de ALMEIDA, op. cit., pag. 13.

= Explica PEDRO SOUSA E SILVA que o “ambito da exclusividade que o titular pode reivindicar depende do grau de criatividade do seu desenho ou
modelo. Neste dominio do Direito Industrial, que tutela a inovacéo estética, a originalidade é simultaneamente condicdo e medida da proteccéo.
(...) Por outras palavras: a originalidade ¢ determinante ndo s6 no momento da concessao do exclusivo, mas também no momento da tutela do
mesmo, servindo assim para delimitar o alcance do jus excludend) alios que a lei reconhece”. Pedro SOUSA E SILVA, Direito Industrial Nogdes

Fundamentais, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, pag. 111.
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A este propésito, BARBARA QUINTELA RIBEIRO explica que “quanto maior for o nimero
de criacdes num sector especifico, menor sera o espaco criativo disponivel nesse mesmo ramo,
e, consequentemente, menor sera o gradiente de originalidade exigida para efeitos de atribuicao

do direito privado”z>/z°,

A respeito do grau de liberdade, COUTO GONCALVES defende que esta exigéncia patente
no artigo 178.°, n.° 2 s6 pode significar que “ndo pode haver um padrao unico da apreciacao do
caracter singular. Deve atender-se as circunstancias concretas de cada ramo de actividade ou
sector economico e adequar ao grau de exigéncia deste requisito”. Desta forma, “Ha ramos
industriais (por exemplo, o téxtil) em que ¢é aceitavel que o grau de liberdade do criador seja menor
do que noutros ramos industriais (por exemplo, o automovel) e, nessa medida, seja razoavel aplicar

0 requisito do caracter singular com menos exigéncias’»:.

Ainda sobre a aparéncia e o grau de liberdade, ndo podemos deixar de referir que, nos
termos do artigo 176.°, n.° 1, alinea a), “Nao séo protegidos pelo registo: a) As caracteristicas da

aparéncia de um produto determinadas, exclusivamente, pela sua funcédo técnica”.

Ora, este limite a protecdo dos desenhos ou modelos estabelecida pelo legislador deve-se
a trés ordens de razao: “A primeira decorre da definicdo do conceito de desenho ou modelo e da
proibicdo legal que impde a ndo dependéncia entre a forma estética e a funcéo técnica do produto.
Se a forma decorre exclusivamente da funcao o que se protege nao é a forma estética do produto,
mas a forma tecnicamente funcional do produto (...) A segunda tem a ver com a coeréncia
legislativa. As formas tecnicamente necessarias podem ser protegidas, se preenchidos os
respectivos requisitos, enquanto patentes de invencéo (art. 51.° e ss.) ou modelos de utilidade
(art. 117.° e ss.)” e a ultima “decorre do principio estruturante da tipicidade taxativa da
propriedade industrial. Se a forma util, no plano técnico, ndo é subsumivel a nenhuma das

categorias de direitos legalmente consagrados (e também nao retne os requisitos de proteccao

=Barbara Quintela RIBEIRO, op. cit., pag. 490.

= No mesmo sentido, explica JOSE MOTA MAIA, que o “grau de liberdade a que a referida disposicao se refere sera tanto menor quanto maior
for a diversidade de aparéncias, consideradas distintas, dos produtos de um determinado género, resultando que, na apreciagao do caracter
singular desse género de produtos, uma pequena diferenca na aparéncia pode preencher esse requisito de singularidade”. José Mota MAIA,
Propriedade Industrial, Vol. 1, Coimbra, Almedina, 2003, pag.106.

= |uis COUTO GONCALVES, Manual...op. cit., pag. 134.
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autoral) a regra é a liberdade de acesso, a livre concorréncia e a utilizacao irrestrita pelos

concorrentes”ze,

Até porque “o desenho ou modelo é exactamente o meio de diferenciar produtos que tém

a mesma funcao, e a ndo existir esta excepcao desvirtuava-se a propria esséncia do regime”2s,

Ainda sobre esta matéria, BARBARA QUINTELA RIBEIRO chama a atencdo para a
necessidade de circunscrever quais as situacdes em que uma dada caracteristica é determinada

“exclusivamente” pela sua funcao técnica.

Para este efeito, a autora recorre ao “critério da multiplicidade das formas”, o que implica
que se “uma determinada funcao técnica de uma caracteristica pode ser alcancada através de
formas alternativas, isto é, se existe mais do que um meio para atingir a funcdo técnica
desempenhada por uma caracteristica, entdo esta nao é determinada exclusivamente por aquela,
e o esforco criativo manifesta-se precisamente nessa escolha. Pelo contrario, quando nao se
verifica esse grau de liberdade do criador, a caracteristica em causa torna-se imprescindivel ao
cabal desempenho da respectiva funcdo técnica, e nesse caso nao existe empenho intelectual

meritorio de atribuicao do direito privativo”z-.

Refere-se no artigo 178.°, n.° 1 CPI que se deve ter em consideracao a impressao global
do utilizador informado. Com esta exigéncia, o legislador nao pretendeu atender ao utilizador
meédio. Parece que quis ser mais exigente, consultando para esse efeito o utilizador “conhecedor,

atento e experimentado no ramo de actividade em causa’z.

No que concerne a este conceito de utilizador informado, PEDRO SOUSA E SILVA, defende

que “A figura do “utilizador informado”, que serve de referencial para a afericao de singularidade,

= [dem, pags. 138.
= Barbara Quintela RIBEIRO, op. cit., pag. 492.
=[dem, pags. 492 e 493.

= | uis COUTO GONCALVES, Manual... op. cit.,, pag. 135.
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parece ser algo mais do que o consumidor médio e algo menos do que o perito na

especialidade2es/zs7/268,

Face ao exposto, nao obstante a explicacao dos autores supra referidos nao divergir muito
no ponto essencial sobre aquilo que separa os dois critérios que deverao estar presentes para que
possa haver protecao dos desenhos e modelos pelo CPI, ndo podemos deixar de referir a posicao

de PEDRO SOUSA E SILVA.

Este autor entende que nao € clara a distincao entre os dois requisitos, uma vez que, nas
suas palavras, “é novo quando nunca antes existiu outro igual, e é singular quando se distingue

do conjunto de desenhos ou modelos que existiam quando ele foi divulgado”. Por outras palavras,

= Pedro SOUSA E SILVA, Direifo..., op. cit, pag. 101.

= No mesmo sentido, BARBARA QUINTELA RIBEIRO diz que “Rejeita-se assim peremptoriamente a figura do utilizador médio, recorrendo-se ao
utilizador que ja tem conhecimentos sobre a aparéncia do produto em causa, embora nao ao nivel de sabedoria que caracteriza um especialista”.
Contudo, esta autora entende que resulta, ainda que indiretamente, que o caracter singular tem de, a priori, ser avaliado pelos “circulos
especializados do sector”. Este entendimento tem por base o que o referido artigo prescreve a respeito de o desenho ou modelo dever ser
comparado com os ja divulgados. Desta forma, “o art. 179.° nimero 1 do CPI infere que, para que um desenho ou modelo seja considerado como
divulgado, os “circulos especializados do sector” terdo conseguido conhecé-lo (ou teriam pelo menos essa possibilidade, o que nos é indicado pelo
vocabulo “razoavelmente”). O mesmo ¢ dizer que o universo de desenhos ou modelos anteriores a data do pedido do registo ou a prioridade que
se reivindica ja tera sido definido pelo conhecimento que dele tém os especialistas do sector que operam na comunidade”. Barbara Quintela RIBEIRO,
op. cit, pag. 489. Por sua vez, CASADO CERVINO e BLANCO JIMENEZ defendem que os utilizadores informados séo “aquellos que poseen un
cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector antes de la fecha de referencia (estado de la técnica), sin ser
especialistas en disefio. Segun el tipo de dibujo o modelo, puede tratarse del consumidor final o bien encontrarse a un nivel intermedio entre éste
y el disefiador profesional (por ejemplo, un decorador que por su profesion conozca el mobiliario existente en el mercado”. Alberto CASADO CERVINO/
Aracali BLANCO JIMENEZ, op. cit., pag. 41.

= Sobre o conceito de utilizador informado ndo podemos deixar de referir a acéo intentada pela Samsung onde esta invoca que o Samsung Galaxy
tablet computer néo infringiu o design ja registado do iPad tablet Apple. Nesta acéo intentada no Reino Unido, o High Court decidiu que para o
utilizador informado ambos os aparelhos pertenciam a mesma “familia” de tablets finos. Para tanto invocou que o motivo que serviu de validacao
ao pedido de registo ficou a dever-se a extrema simplicidade do desjgn apresentado pela Apple. Deste modo, o Samsung Galaxy nao infringe o
direito reconhecido a Apple dado que as caracteristicas que apresentam em comum se prendem com este tipo especifico de tablets. Assim, ambos
os aparelhos em questao criam uma impressao diferente no utilizador, uma vez que, na expressao utilizada por PAUL JOSEPH o aparelho da
Samsung “was not as cool as the Apple design”. Paul JOSEPH, «"Cool” design rights», in Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol 7, n°
10, Oxford, Oxford University Press, 2012, pag. 695, pag. 65. Também relevante para o conceito de utilizador informado foi o caso Aaren Miller v
Dunnes Stores and others, julgado Irish High Court em 21 de dezembro de 2007. Acontece que Karen Miller intentou uma agéo contra a Dunnes
Stores onde alegava que a Ultima tinha para venda um top branco de malha, uma camisola azul e outra castanha iguais as que produzia. O caso
levantou varias questdes, mas entre as mais importantes destacam-se as seguintes: o que ¢ um utilizador informado para efeitos do presente caso,
e se o tribunal precisa de ouvir o depoimento de um utilizador informado. No que concerne a primeira, entendeu que “the notional informed user
for the designs at issue is a woman with a keen sense of fashion, a good knowledge of designs of women'’s tops and shirts previously made available
to the public, alert to design and with a basic understanding of any functional or technical limitations on designs for women’s tops and shirts”.
Relativamente a questao de ser necessario um utilizador informado prestar depoimento, o tribunal entendeu que néo é necessario nem relevante,
podendo ser o proprio tribunal a apreciar a impressao global do produto em questdo. David BROPHY, «Clothing fashion designs protected against
deliberate imitation in Ireland», /n Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 3, n.° 10, Oxford, Oxford University Press, 2008, pags. 628
a 629, pag. 629.
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“quer para medir a novidade, quer para medir a singularidade temos de confrontar o objecto da
analise com os desenhos ou modelos conhecidos a data da respectiva divulgacao”. Pois, se “ele
se distingue apenas em “pormenores sem importancia”, entao esta carecido nao sé de novidade,

mas também de caracter singular” sz,

Acrescenta ainda PEDRO SOUSA E SILVA que o que se deve ter em consideracao é a
originalidade em sentido objetivo ou “existe, € o produto merece proteccao, ou ndo existe, e nao
a devera alcancar”>. Contudo, admite que “esta questao nao assume especial importancia neste
contexto, pois a falta de qualquer destes requisitos tera sempre a mesma consequéncia: quer falte
a novidade, quer a singularidade (quer faltem ambas em simultaneo, como parece inevitavel),

devera recusar-se a proteccao”,

Ora, de forma a nos podermos pronunciar sobre a posicdo de PEDRO SOUSA E SILVA,
socorremo-nos das palavras de COUTO GONCALVES que explica que “A novidade significa ser
diferente; a singularidade significa ser ndo comum”. Assim, “Temos, pois, como perfeitamente
razoavel que ndo se deve atribuir um direito privativo a uma forma de desenho ou modelo que,
apesar de nova, e sem prejuizo de valoracao do maior ou menor grau de liberdade criativa do
designer do ramo de actividade econdmica em causa, nao seja susceptivel de provocar um

Impacto estético ou uma diferenca /ncomum, qualificada ou suficiente (haja ou nao valor artistico

= Pedro SOUSA E SILVA, «A «Proteccao Prévia» Dos Desenhos ou Modelos no Novo Codigo da Propriedade Industrial», in Direito Industrial, Vol. IV,
Coimbra, Almedina, 2005, pags. 343 a 356, pag. 346.

2 No mesmo sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, diz que “partindo do principio que afirmar que um modelo ou desenho apresenta caracter
singular significa que a mesma difere, na impressédo global, dos desenhos ou modelos anteriormente divulgados, entdo o referido desenho ou
modelo preenchera simultaneamente o requisito relativo a novidade”. Maria Miguel CARVALHO, «Desenhos e modelos. Caracter Singular. Cumulacéo
com a marcay, in Direito Industrial, Vol. VI, Coimbra, Almedina, 2010, pags. 421 a 446, pag. 437.

=1 Relativamente a este ponto, cabe-nos referir que foram levantadas duvidas sobre a compatibilidade entre o Acordo TRIP e a exigéncia adicional
estabelecida pela Diretiva e pelo Regulamento do requisito do caracter singular. De facto, podera resultar de uma interpretacéo literal do artigo 25.°
do Acordo TRIP que apenas € exigivel o requisito da novidade. Contudo, alguma doutrina entende que néo, que se trata apenas de uma questéo
de semantica. Alguns autores espanhois, na mesma linha de pensamento de PEDRO SOUSA E SILVA, defendem que a exigéncia de caracter
singular apenas consubstancia uma extensao do requisito da novidade. Explicam entdo que, “las condiciones de proteccion establecidas en las
normas comunitdrias, «la novedad» y el «caracter singular», sone en realidade dos facetas o etapas sucessivas en la construccién de una Unica
condicién de proteccion. De este modo, las normas de los articulos 4 y 5 de la Directiva regulan una Unica condicién que disfruta de dos facetas,
a saber: el hecho de que debe existir una creacion previa y que dicha creacion debe producir una impresion en terceros distinta de la que producen
otras creaciones anteriores. Dicha condicion podria haber sido identificada utilizando un solo concepto, ya fuese el de «caracter singular» o el de
«novedad».” Alberto CASADO CERVINO/ Aracali BLANCO JIMENEZ, op. cit., pag. 49.

=2 Pedro SOUSA E SILVA, Direffo..., op. cit., pag. 101.
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intrinseco), em relacdo aos desenhos ou modelos divulgados aos olhos de um utilizador

informado’?:.

Face ao exposto, cabe-nos agora pronunciar sobre a posicao defendida por PEDRO SOUSA
E SILVA. Entendemos que estes critérios ndo sdo confundiveis, dado que a novidade reclama que
o desenho ou modelo ndo seja igual, e a singularidade acrescenta ainda mais exigéncias, ja que

diz que nao basta so ter algo de diferente, tem também de causar uma impressao global diferente.

Assim, a novidade requer que nao existam desenhos e modelos idénticos. Por sua vez, o
requisito do carater singular exige que também nao possa causar uma impressao global igual aos
utilizadores informados. Para se aferir se estamos perante um desenho ou modelo novo, o
requisito da novidade recorre a analise de elementos especificos que devem ser significativamente
diferentes das caracteristicas ja conhecidas. J& o critério do caracter singular atende as
semelhancas, apreciando o desenho ou modelo na sua totalidade, exigindo que este cause uma

impressao distintaz«,

Mais, para apreciacao destes dois critérios, sao chamadas a colacao grupos de pessoas
distintas: a novidade deve ser apreciada por especialistas, enquanto a singularidade deve ser

apreciada pelos utilizadores informados?s.

Desta feita, temos que a singularidade acrescenta um p/us ao requisito da novidade, que

por si s6 nao seria suficiente para proteger o desenho ou modelo.

Para além dos critérios supra enunciados acolhidos na doutrina e expressamente referidos
no CPI, PEDRO SOUSA E SILVA acrescenta que a concessao do registo depende que o modelo ou
desenho seja dotado de realidade pratica, e ndo apenas conceitos abstratos, e que sejam
suscetiveis de producdo em série (podem ser artesanais Vide arts. 174.°, n.°1 CPl e 3.°, n.°1,

alinea 6/ RDMe,

= Luis COUTO GONCALVES, Manual..., op. cit., pags. 134 e 135.

2+ Vjde Alberto CASADO CERVINO/ Aracali BLANCO JIMENEZ, op. cit., pags. 42 e 43.

= Marcel-Li CURELL AGUILA, «Panorama Actual de la Proteccion Juridica de Los Disefios Industriales» in Estudios sobre Propriedad Industrial e
Intelectual y Derecho de la Competencia, Coleccion de Trabajos em Homenaje a Alberto Bercovitz Rodriguez-Cano, Barcelona, Oferecida por el
Grupo Espafiol de la AIPPI Associacion Internacional para la Proteccion de la Propriedade Industrial, 2005, pags. 297 a 318, pag. 313.

s Pedro SOUSA E SILVA, Direito..., op. cit,, pag. 102.
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Ainda relativamente aos requisitos dos desenhos ou modelos, REMEDIO MARQUES
acrescenta a necessidade de se respeitar o principio da licitude, invocando para isso, os artigos

8.°e 11.°, n.° 2, da Diretiva, e o artigo 8.° do Regulamento>.

Desta forma, e em jeito de conclusdo, temos que 0os desenhos ou modelos, para efeitos
da sua protecado, nao dependem do mérito estético. Basta que seja novo, tenha caracter singular

e que seja visivel.

2. Protecio pelo Direito de Autor: desenhos ou modelos

De forma a analisarmos os requisitos exigiveis a uma obra para que esta seja alvo de
protecdo por parte do Direito de Autor, teremos de atentar no artigo 1.°, n.° 1 do CDADC que
estabelece que “Consideram-se obras as criacoes intelectuais do dominio literario, cientifico e
artistico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, sdo protegidas nos termos deste

Cadigo, incluindo-se nessa protecao os direitos dos respetivos autores”.

Ora, da letra do artigo resultam dois conceitos que merecem a nossa atencao: criacio

intelectual e exteriorizacao.

A proposito do referido artigo, MENEZES LEITAO explica que o legislador ao entender que
a obra é uma criacdo intelectual, € manifesto que pretendeu exigir que a mesma revista caracter
criativo. Sobre este requisito, explica ainda o autor, que “A criatividade em sentido lato coincide
com a novidade da obra. Exige-se que a obra represente uma criacao de valores que se distinga,
quer do patrimonio intelectual ja existente, quer da realidade concreta que pretenda

representar”zezm,

=7 J. P. REMEDIO MARQUES, Bliotecnologia(s)..., op. cit., pag. 1298.

¢ | uis MENEZES LEITAO, Direito..., op. cit, pag. 74.

» Explica ainda MENEZES LEITAO que “A criatividade néo se confunde, porém, com a individualidade, dado que n&o se exige que a obra adquira
um cunho préprio que permita identifica-la como sendo de determinado autor, mas apenas que represente um minimo de criacao por parte dele”.

ldem, pag. 75.
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Por sua vez, MARIA VITORIA ROCHA entende que o requisito de criacao intelectual significa
que “o espirito humano tem de encontrar expressao na obra, sejam pensamentos ou sentimentos,

devem ser partilhados através da obra”=,

Quanto a necessidade de exteriorizacao da obra, importa referir que o Direito de Autor ndo
protege “As ideias, os processos, 0s sistemas, 0s métodos operacionais, os conceitos, 0s
principios ou as descobertas’. Aquilo que se visa proteger é a sua exteriorizacao,
independentemente do modo como séo exteriorizadas®: “basta que tenha sido exteriorizada sob

qualquer forma apreensivel pelos sentidos”zszsu2ss,

Outro requisito bastante importante para a protecdo da obra ¢ a originalidade. Ao contrario
dos requisitos que temos vindo a enunciar, a originalidade ndo vem definida de forma muito clara
no CDADC=s, A isto acresce o facto de os diferentes ordenamentos juridicos terem também o seu

proprio conceito de originalidade®’.

No que concerne ao direito portugués, explica MARIA VITORIA ROCHA, que “Apenas
quando a obra satisfaz o requisito da originalidade podemos dizer que a obra emana de um
determinado autor”. Ora, tal afirmacéo permite concluir “que a originalidade nédo é mais do que

um concelfo de imputacdo subjectiva da obra. (...) Dito de outro modo, a originalidade ja ndo é a

= Maria Vitdria ROCHA, «Obras de arquitectura como obras protegidas pelo Direito de Autor», in Contratos de Direito de Autor e de Direito
Industrial, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luis Couto Gongalves e Claudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, pags. 159 a 210, pag. 161

= Artigo 1.°, n.°2 CDADC.

= Artigo 1.°, n.°1 CDADC.

= iz Francisco REBELLO, Cddigo..., op. cit,, pag.31.

=Dado que a obra se trata de um bem imaterial, necessita de ser exteriorizada através de um suporte corporeo — o corpus mechanicum. Contudo,
como explica TIAGO BESSA, “os negdcios juridicos sobre o suporte material da obra em nada atingem a propria obra em si. Esta permanece na
esfera do titular, ainda que o seu suporte material seja da propriedade de um terceiro”. Por outras palavras, “Este aspecto ¢ mais uma manifestacéo
da especialidade e riqueza do Direito de Autor, que admite que sobre um suporte mecénico, que incorpora uma obra, incidam direitos, reais ou
obrigacionais, que em nada conflituam com o feixe de direitos que atinge a obra em si”. Tiago BESSA, op. c/t., p. 1155.

= Diferente da exteriorizacao é a divulgacao, que néo ¢ obrigatéria, nem com ela se pode confundir. Tal entendimento resulta da leitura do préprio
cddigo, que no seu n.° 3 do artigo 1.°, estabelece que “a obra ¢ independente da sua divulgacéo, publicagao, utilizagdo ou exploragao”.

= Artigo 2.° CDADC.

=No sistema continental temos duas concecdes: a francesa, que se traduz numa concecéo personalista e entende que a originalidade é a expressao
da personalidade do autor na sua obra; por sua vez, a alema, acrescenta a questéo da personalidade a exigéncia de um certo nivel de criatividade.
N&o obstante, importa referir que a posicdo aleméa tem sido bastante criticada dentro do proprio pais, havendo ja varia doutrina que defende a
eliminacéo do critério que exige um certo nivel de criatividade, caminhando assim para a posi¢céo defendida no ordenamento juridico francés. Os
ordenamentos juridicos anglo-saxénicos entendem que originalidade se prende com o facto de nao ser uma cépia - a obra tem de ter origem apenas

no seu autor.
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marca da personalidade do autor, mas o resultado de uma actividade criativa do autor”=¢, Desta
forma, “A originalidade nada tem a ver com mérito, ndo significa qualquer juizo de valor

quantitativo. Mesmo o mau, ou 0 Aifs/1 pode ser uma criacao do autor’zzozs,

Nao obstante a dificuldade exposta em determinar os verdadeiros contornos inerentes ao

conceito de originalidade, cabe-nos agora analisar o caso especifico do desenho ou modelo.

0 artigo 2.°, n.°1, alinea i), dispde que “ As criacdes intelectuais do dominio literario,
cientifico e artistico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressdo, o mérito, 0 modo de
comunicacao e o objetivo, compreendem nomeadamente: Obras de artes aplicadas, desenhos ou
modelos industriais e obras de design que constituam criacao artistica, independentemente da

protecao relativa a propriedade industrial”.

Da leitura do referido artigo, podemos retirar que o Direito de Autor ndo exige certos
requisitos para que a obra caia no ambito da sua protecao. Desta forma, ndo releva o mérito, nem
o fim que se vai dar a obra, conforme, alias, se pode retirar do catalogo de obras previsto no artigo
2.°, n.°1 que prevé obras com finalidades bem distintas. Também nao é exigivel que a obra seja
submetida a qualquer tipo de formalidade, ao contrario do que é previsto no CPI para efeitos de

protecao de desenhos ou modelosz2s,

= Maria Vitoria ROCHA, «Contributos para a Delimitacdo da “Originalidade” como Requisito de Proteccdo da Obra pelo Direito de Autor», in Ars
Judicandi . estudos em homenagem ao Prof. Doutor Antonio Castanheira Neves , Org. Jorge Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José
de Faria Costa, Vol. Il, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pags. 731 a 791, pag. 780.

= [dem, pag. 782.

=Refere BARBARA QUINTELA RIBEIRO que “A originalidade implica que a obra no reproduza uma criacdo preexistente, possuindo indelevelmente
a marca singular do respectivo criador. Ora, constituindo a obra um fruto do trabalho pessoal do autor, a originalidade néo é mais do que o resultado
de um esforco criador; ndo ha criagdo sem originalidade, os dois conceitos s&o indissociaveis no sentido em que a criagao acarreta necessariamente
a originalidade, em maior ou menor monta, pelo que o que releva é tdo-somente a existéncia de uma criag¢édo, enquanto forma que toma a ideia do
autor”. Barbara Quintela RIBEIRO, op. cit, pag. 502.

= Ainda relativamente ao conceito de originalidade, explica MARIA VITORIA ROCHA que este ndo se confunde com a novidade requerida na
propriedade industrial, a qual se mede a partir do conceito de anterioridade. Assim. “A anterioridade destréi a novidade, mas nao for¢osamente a
originalidade. Maria Vitéria ROCHA, «QObras de arquitectura..., op. cit., pag. 164.

=Ngo obstante, conforme resulta dos artigos 12.° e 213.° CDADC, que estabelecem, respetivamente, que “O direito de autor é reconhecido
independentemente de registo, deposito ou qualquer outra formalidade” e “O direito de autor e os direitos deste derivados adquirem-se
independentemente de registo, sem prejuizo do disposto no artigo seguinte”, nada impede que a obra venha a ser registada, até para que aquele
possa beneficiar da presuncao de titularidade, nos termos dos artigos 215.° e seguintes do CDADC.

= Refere MENEZES LEITAO, que “Também ndo parece ser requisito para a proteccéo jurisautoral a licitude da obra. O facto de a obra ser ilicita,
pelo facto de violar direitos alheios (ex: retrato ndo autorizado de outra pessoa ou biografia violando a intimidade alheia) ndo impede que a mesma
possua a caracteristica de obra intelectual para efeitos do direito de autor, ainda que a reaccdo da ordem juridica, entre outras sangdes, possa ser

a de negar a proteccao da obra”. Luis MENEZES LEITAO, Direito..., op. cit., pag. 76.
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Contudo, parece resultar da leitura do artigo supra referido a exigéncia de criacdo artistica.

Entendemos que o legislador pretendeu impor uma outra condicdo, para além dos
requisitos necessarios para cair no ambito de protecao do Direito de Autor, uma vez que na
redacao da aludida alinea i), estabeleceu que caem no ambito de protecao “os modelos industriais
e obras de design que (...) " (sublinhado nosso). Na verdade, o vocabulo “que” parece introduzir
uma condicao que, no caso sub iudice, sera a criacao artistica. Assim, o desenho ou modelo tem

de revestir uma criacéo artistica para que possa ser protegido pelo Direito de Autor-,

O Acordao do Tribunal da Relacdo de Guimaraes, que, alias, é o Unico acérdao que se
debruca sobre a questdo da protecao do desenho ou modelo pelo Direito de Autor e pelo Direito
de Propriedade, refere a propésito da criacdo artistica que “nas obras artisticas de destinacao
utilitaria a lei reclama que valham como criacéo artistica, o que s6 pode significar uma exigéncia
reforcada para efeitos de protecéo, ditada pela intencédo de arredar do direito de autor as obras de
mero carater utilitario, que sdo suficientemente tuteladas pelo direito industrial com as suas

valoracdes proprias”2s (sublinhado nosso).

Também BARBARA QUINTELA RIBEIRO subscreve o nosso entendimento dizendo que “A
criacao artistica exigida no art. 2.° do nimero 1 alinea i) do CDADC consubstancia deste modo
uma obrigacao extra artigo 1.° numero 1, e, apesar do proémio do numero 1 do artigo 2°, mais
ndo € que a tentativa de exclusdo do mero utilitarismo ou funcionalismo de formas e, por isso
mesmo, um afloramento da doutrina de mérito, que o CDADC tanto se esforca para afastar. Pois

se prescreve especificamente que aquelas obras devem revestir o caracter de criacao artistica,

=No mesmo sentido, REMEDIO MARQUES refere a este propdsito que a “constituem criacdes intelectuais (no dominio artistico) as formas
igualmente protegidas pelo regime juridico dos modelos e dos desenhos, desde que, porém, constituam uma criaco artistica’. J. P. REMEDIO
MARQUES, Biotecnologia(s)..., op. cit., pag.158.

= Acordao do Tribunal da Relacdo de Guimaraes de 27-02-2012 (Manso Rainho), Processo n° 1607/10.3TBBRG.G1, disponivel em www.dgsi.pt.

81



significa que este tem que prevalecer sobre o caracter utilitario, impondo-se aqui uma conduta

valorativa da obra em causa'ze/27/208299,

Em defesa da nossa posicao, some-se também o facto de mais nenhuma alinea deste

artigo apresentar uma redacao semelhante.

Nao obstante, ndo podemos deixar de referir que o preenchimento do conceito de “criacao
artistica” ndo deixa de ser passivel de criticas e de dificuldades que nao poderao ser deixadas a

cargo de um jurista, tendo que ser, necessariamente, delegadas num especialista.

Sendo certo, como se explica no acordao supra referido, que por caracter artistico deve-
se entender “aquilo que decorre da arte, e esta, no seu sentido mais amplo, é geralmente
entendida como uma atividade ligada a manifestacdes de ordem estética e espiritual, atividade
essa susceptivel de gerar nas pessoas algum tipo de sentimento ou de emocdo (positiva ou

negativa) e,

Cabe-nos agora saber se o facto de se tratar de um desenho ou modelo interfere no grau

de originalidade exigivel.

= Barbara Quintela RIBEIRO, op. cit., pag. 503.

= No mesmo sentido, CARLOS OLAVO refere que “o CDADC n&o abrange os desenhos e modelos que néo constituam criagao artistica, isto €, néo
sejam dotados da originalidade que justifica a proteccao do direito de autor”, “Sera o caso dos modelos que apenas realizem disposicdes diferentes
dos elementos j& usados, que déem aos respectivos objectos aspecto geral distinto”. Acrescenta ainda o mesmo autor, de forma a justificar a sua
posicdo que “As exigéncias peculiares da lei ndo decorrem, pois, do caracter utilitario da obra, mas sim da respectiva simplicidade objectiva e
concisao. Todos os casos em que a lei exprime uma exigéncia reforcada consistem em obras de grande simplicidade objectiva, relativamente as
quais o contributo do espirito do seu autor pode néo ser evidente. Desta sorte, o CDADC n&o abrande os desenhos e modelos que nao constituem
criacdo artistica, isto €, ndo sejam dotadas de originalidade que justifica a proteccdo do direito de autor”. Carlos oLAvO, «Desenhos..., op. cit,
pag.73.

= Em sentido diverso, LUIZ REBELLO entende que “o que o legislador teve em vista néo foi limitar aquelas categorias de obras a exigéncia de
originalidade, mas sim, atenta a sua especifica natureza, apenas sublinhar a necessidade de, ai também, ela se verificar. (...) A criatividade ainda
que em grau diminuto e de expresséo justa, é condicdo imprescindivel de tutela legal”. Luiz Francisco REBELLO, /ntroducéo..., op. cit.,, pags. 88 e
89.

= este propdsito explica MENEZES LEITAO que “A criacéo artistica exigida para a proteccdo do modelo ou desenho industrial ndo tem que ser
cindivel, no sentido de ser considerada autonomamente da aplicacéo industrial ou funcional do bem”. Acrescenta o autor que “Devera, no entanto,
exigir-se uma criacao artistica qualificada, no sentido de que o desenho ou modelo suscite, para além da sua aplicacdo funcional, uma apreciacao
de mérito em termos estéticos, que seja objecto de reconhecimento externo”. Luis MENEZES LEITAO, Direffo..., op. cit., pag. 89.

« No acordao a que nos temos vindo a referir estava em questao o desigrn de umas torneiras. Neste caso, o tribunal considerou que nao se podiam
enquadrar as torneiras como uma criacdo artistica. Para justificar a posicdo assumida, explicou que “inovacéo, distincdo, individualizacao,
funcionalidade, modernidade, beleza, elegancia e ergonomia (vamos dar de barato que estes qualificativos assentam de alguma forma ao produto
desenhado) nédo se confundem necessariamente com arte. Nao fora deste modo, todas as criacdes intelectuais (a comecar por toda e qualquer
nova linha de torneiras) seriam artisticas, e sabemos bem que ndo é assim”. Assim, para haver protecdo do Direito de Autor, serd necessario

assegurar a natureza artistica da criacéo.
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Quanto a este aspeto, ndo podemos deixar de subscrever o entendimento de MARIA
VITORIA ROCHA que defende que “Deve valer um conceito Unico de originalidade, identificado
com criacao intelectual, ou criacdo do espirito, independente”=:. Propde a autora que “a questao
seja deslocada do nivel da altura criativa (...) para a questdo de saber se, antes disso, a obra se

pode considerar uma obra artistica”2,

«Maria Vitoria ROCHA, «Contributos..., op. cit,, pag. 786.

“ [dem, pag. 788.
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Capitulo IV: A Protecao Cumulativa do Desenho e Modelo

1. Enunciado do Problema: Sistema de cimulos de Protecao

Usando a expressao de COUTO GONCALVES, “A criacao estética protegida pela
propriedade industrial como desenho ou modelo suscita a vexafa quaestio da complexa distingao
entre desenho ou modelo (protegido pela propriedade industrial), da obra de arte aplicada e obra

de arte pura (passiveis de serem protegidas pelo direito do autor)so/2¢,

Comece-se, a este proposito, por enunciar o problema atendendo ao disposto no CPI.
Dispde o artigo 200.° CPI que “Qualquer desenho ou modelo registado beneficia, igualmente, da
protecdo conferida pela legislacdo em matéria de direito de autor, a partir da data em que o
desenho ou modelo foi criado, ou definido, sob qualquer forma”. Por sua vez, dispde o artigo 182.°
que “E aplicavel ao registo dos desenhos ou modelos o disposto no artigo 59.°, sem prejuizo das

disposicoes relativas ao direito de autor.”.

Parece, assim, que a lei portuguesa pretende admitir a cumulacéo de protecdes dos

direitos de autor com a protecao conferida aos modelos e desenhos prevista no CPI.

Nao obstante, e antes de tecermos mais consideracdes, € de ressalvar que, apesar de
existirem situacdes que cabem no ambito de protecao destes dois ramos do Direito, os critérios
estabelecidos no CDADC para determinar o que é a obra, e dos quais se serve para proteger o
espaco de criatividade de um autor, nao se confundem com os estabelecidos para a determinacao

de um modelo ou desenho estabelecidos pelo CPI=,

Assim, emerge a necessidade de se adotar um modelo que admita ou ndo a cumulacao

da protecdo dos dois e que determine, se for esse o caso, em que medida estes poderao coabitar.

= |uis M. COUTO GONCALVES, Manual..., op. cit., pag.148.
= A tematica da protec@o das obras de arte aplicadas surgiu com a Convencao de Berna. Contudo, esta mesma convencao, no seu artigo 2.°, n.°7,
remete para o direito interno de cada Estado subscritor.
«sComo refere CARLOS OLAVO, é de relembrar que os “produtos denominados desenhos industriais e modelos industriais constituem criacdes da
arte industrial ou arte decorativa, porque resultam da arte aplicada a industria para a producao de objectos usuais e proprios para despertar o
sentimento do belo”. Nesta medida, compreendemos que em casos em que se encontrem preenchidos os requisitos dos dois ramos de direito,

ambos poderao ser chamados a colacdo. Carlos 0LAVO, «Desenhos..., op. cit,, pag.69.
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E no contexto da problematica enunciada que surgem trés modelos: o climulo total, 0 néo

cumulo ou sistema da nao cumulacao e, por fim, o cumulo restrito ou parcial.

Comecemos por analisar o cumulo de protecdes do Direito de Autor e do Direito de

Propriedade Industrial.

Conforme explica REMEDIO MARQUES, a luz da “cldssica teoria da unidade da arte, as
criacdes intelectuais de natureza ornamental, seja qual for o seu mérito artistico, desde que se
traduzam num desenhio ou num modelo, podem ser protegidas, affernativa ou cumulativamente
(...) tanto pelo regime juridico dos desenfios ou modelos como pelo direito de autor'=7. Assim,
a teoria da unidade da arte nao faz distincdo entre a criacdo artistica “pura” e a “arte industrial”==.
Do exposto se pode retirar que esta da lugar a dois sistemas diferentes — o cumulo total ou o

cumulo parcial das protecoes.

Iniciamos entao o estudo pelo cimulo total. Este modelo, de origem francesa, baseado no
aludido principio da unidade da arte, pretende que quer a criacao de obra, quer a criacao relativa
a industria, figuem sujeitas a ambos os regimes e, portanto, a uma protecdo cumulativa destes

dois ramos do Direito.

Assim, como explica COUTO GONCALVES, “O acesso a tutela do direito de autor para os
desenhos ou modelos industriais ndo & subordinado, nem a cindibilidade do valor artistico da

criacdo do produto industrial, nem ao cumprimento de um particular nivel criativo’ =,

Este sistema apresenta como grande vantagem o facto de ilibar o julgador da classificacao

de criacao como arte pura ou arte aplicada.

Todavia, ¢ suscetivel de varias criticas. Assinala REMEDIO MARQUES, que “provoca efeitos

perversos no funcionamento do mercado, dado que o acesso a tutela por direito de autor, depende,

= J. P. REMEDIO MARQUES, Bliofecnologia(s)..., op. cit, pag.164.

= A este proposito, explica BARBARA QUINTELA RIBEIRO que “o principio da unidade da arte (théorie de /'unité de I'ard), o qual enforma uma visao
unificada da arte, no sentido em que reconhece que a arte pode ser exteriorizada de variadas formas, sendo qualquer uma delas sempre um
espelho da personalidade do seu criador, e, logo, merecedora do reconhecimento enquanto arte. Deste modo, de acordo com este sistema, todas
as criacdes de forma seriam protegidas independentemente do respectivo mérito artistico”. Barbara Quintela RIBEIRO, op. cit., pag. 505. Em sentido
semelhante, e ainda sobre a doutrina da unidade da arte, refira-se que a mesma se caracteriza por entender que “art it's “dedicated to unity in its
most diverse manifestations, that it can ba defined neither by beauty not even by aesthetic feeling it tends to arouse””. Neil WILkoF/ Shamnad
BASHEER, Overlapping Intellectual Property Rights, Oxford, Oxford University Press, 2012, pag.174.

= Pedro SOUSA E SILVA, Direito..., op. cit,, pag. 113.

«s|_ uis COUTO GONGALVES, Manual..., op. cit,, pags. 148 e 149.
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nao raras vezes, da apreciacao do mérifo da obra, ao passo que nao carece de um mecanismo
de registo (...) a maior longevidade dos diireitos patrimoniais de autor é susceptivel de colocar em
risco a estrutura dos mercados abertos e da liberdade (objectiva) de concorréncia, bem como fazer
emergir os conflitos resultantes da diversa titularidade do direito moral de autor (v.g., na pessoa
do designer); do direito patrimonial de autor e do direffo industrial que recaia sobre o desenho ou

modelo"sw,

Pese ainda que “o regime autoral &, nao raro, rigido e limitativo no sector da industria,
pois privilegia a personalidade do aufor em detrimento do /nvenfor econdmico, maxime no
conteudo dos contratos de cessao de direitos sobre desenhos e modelos”. Por ultimo, “a auséncia
de registo autoral é desfavoravel aos interesses da industria, pois, ao impedir o prévio
conhecimento ou cognoscibilidade dos desenhos ou modelos cumulativamente protegidos por

direito de autor, dificulta-se o gizar de estratégias comerciais seguras”:!.

Nao obstante, na pratica, explicam NEIL WILKOF e SHAMNAD BASHEER que “It should
be noted that there is some discretion for courts, despite the generous approach to design
protection under the unity of the art doctrine, to deny protection to functional designs. This is done
by employing the notion of originality, with courts having denied copyright protection in the past to
technical drawings on the basis that the creator merely reproduces the technical data supplied to

him and refrains from applying any personal taste and judgement”s=.

Outro modelo que pode ser adotado é o do cumulo parcial. Este modelo de origem alema
tem, na sua génese, a procura de uma solucédo intermédia. Apesar de consentir na atribuicao de
protecdo por Direito de Autor, nao a atribui a todo e qualquer desenho ou modelo, devendo o

mesmo ficar sujeito a alguns requisitos.

Inicialmente, este modelo baseava-se no grau de criatividade na obra. Tal restricdo na
aplicacao cumulativa implicava que se o desenho ou modelo nao tivesse um determinado grau de

criatividade nao podia beneficiar da protecdo do Direito de Autor. Deste modo, dada a exigéncia

= J. P. REMEDIO MARQUES, Biofecnologia(s)..., op. cit, pag.167.

= [dem.

=2 Neil WILKOF/ Shamnad BASHEER, op. cit,, pags. 174 e 175.

= Semelhante ao Direito alemé&o é a solucdo apresentada pelo Direito espanhol, que também defende um sistema de cumulacéo relativa. Assim,
no Direito espanhol, para que um desenho ou modelo possa ser protegido pelo Direito de Autor, deve possuir um nivel de criatividade superior ao
nivel normal. Desta forma, aquilo que se podera entender como sendo a medida de criatividade para o desenho ou modelo cair no ambito de

protecdo do Direito de Autor ficara necessariamente na livre disposicdo dos juizes.

87



deste requisito, pode acontecer que na pratica muitos desenhos ou modelos nao tenham protecao

cumulativaz.

Como desvantagem deste sistema temos o facto de poder “implicar uma reducao da
exigéncia na sindicancia do requisito da originalidade para o efeito da outorga de um direifo de

autor ao criador do desenho ou modelo plasmado em certas caracteristicas da aparéncia”=s.

Como tal, a doutrina comecou a tentar substituir a exigéncia de caracter criativo pela
implementacao da individualidade como pressuposto. Um exemplo disso é o Direito Aleméao que,
explicando de forma sucinta, estabelece que para que um desenho ou modelo possa ser protegido
cumulativamente tem de possuir um nivel de criatividade muito elevado, cabendo aos tribunais
determinar o nivel de exigéncia que entendem ser necessario para haver cumulacéo de protecaoss.
Contudo, parte da doutrina alema comeca a abandonar o critério do nivel criativo por entender
que a Diretiva pretendeu uma protecdo unitaria para todas as criacdes em que a personalidade

do autor tenha sido envolvida.

Para além dos referidos sistemas, existe também o sistema do ndo cumulo. Acolhido
durante muito tempo pelo Direito italiano, este modelo previa que a protecao devia ser entregue
ao Direito de Autor quando existisse um nivel de criatividade que pudesse ser separado do carater
industrial da obra produzida — exigia-se que o valor artistico da obra fosse ideal. Tal implicava que
se 0 modelo ou desenho tivesse uma funcédo estritamente artistica, devia cair no ambito da
protecao do Direito de Autor e, caso se destinasse a industria, devia ser protegido pelo Direito da

Propriedade Industrial.

Como explica BARBARA QUINTELA RIBEIRO, “ A ratio desta solucdo serd evitar que
criacdes com caracter mais funcional obtenham proteccao (nomeadamente, centro cdpia), quando

nao lograriam obté-la de outra forma (através do regime das patentes, por exemplo) "=v.

Contudo, a doutrina divergia na interpretacdo deste requisito: “de um lado, os que exigiam

a separacao /materialdo objecto de proteccdo (o modelo protegia a aparéncia do produto industrial

=/ este proposito, BARBARA QUINTELA RIBEIRO explica que “como a maioria dos desenhos ou modelos néo possui esse caracter artistico — seja
por que ndo é essa a sua finalidade, seja porque esse caracter ndo se coaduna, as mais das vezes, com a producéo industrial ou em massa —
entdo a sobreposicao de tutelas podera nédo ser parcial, e sim quase inexistente”. Barbara Quintela RIBEIRO, op. cit,, pag. 506.

=5 J. P. REMEDIO MARQUES, Bliofecnologia(s)..., op. cit, pag.166.

=sA tendéncia por parte dos tribunais alemaes tem sido exigir-se um elevado grau de criatividade.

= Barbara Quintela RIBEIRO, op. c/t., pag. 504.
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e o direito de autor o valor artistico da obra) e, do outro lado, os que entendiam que a separacao
seria meramente conceitual (desde que 0 mesmo objecto permitisse, por abstraccao, a finalidade

industrial e o0 gozo estético), o que seria 0 mais provavel nos desenhos do que nos modelos”=,

Nestes termos, de forma resumida, “se privilegiam, como /ndicia do jaez utilitario, (a) quer
a destinacdo dos objectos, (b) quer a circunstancia de poder ocorrer a sua producao em massa,
quer ainda, (c) a possibilidade da existéncia de criacées paralelas, por parte de terceiros que

actuem autfonomamente'=e.

Este sistema tem como principal desvantagem o facto de nao valorizar a estética nos
modelos ou desenhos, quando estes se destinassem a industria, mesmo quando sdo enquadraveis
nas obras nos termos do CDADC e, conforme se referiu aquando da explicacao da ratio do Direito

de Autor, exista uma manifestacado da personalidade do autor que deve ser tuteladaz=.

Relativamente a esta matéria da eventual cumulacéo ou nao de protecao dos dois ramos
do direito, a Diretiva que pretendia uma harmonizacao do estabelecido no Direito interno de cada
Estado-Membro, & semelhanca de outros textos internacionais, ficou bastante aquém do seu

proposito.

Desta forma, apenas remeteu a solucao do problema para o que cada Estado-Membro
entendesse definir, ndo obstante ter delimitado o sistema - o cumulo — conforme se retira da
leitura do preceituado no artigo 17.° que dispde que “Qualquer desenho ou modelo protegido por
um registo num Estado-Membro de acordo com a presente diretiva beneficia igualmente da
protecdo conferida pelo direito de autor desse Estado a partir da data em que o desenho ou modelo
foi criado ou definido sob qualquer forma. Cada Estado-Membro determinara o ambito dessa

protecdo e as condicdes em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido”.

Nestes termos, o artigo supra enunciado nao é completamente infrutifero, uma vez que

exclui desde logo a opcao pelo sistema da separacdo. Contudo, cada Estado-Membro continua a

= | uis COUTO GONCALVES, Manual...,op. cit.,, pags. 149.

= J. P. REMEDIO MARQUES, Biofecnologia(s)..., op. cit, pag.164.

= Sobre esta matéria cabe-nos salientar que o Tribunal de Justica da Unido Europeia ja se pronunciou sobre a impossibilidade de adocdo do
sistema de ndo cumulagao, a proposito do disposto no direito italiano. Assim, no caso “Flos SpA v Semeraro Casa e Famiglia SpA in 2011, the
Court of Justice held that Article 17 of the Design Directive (and by implication Article 96(2) of the Community Design Regulation) governed the
manner in which EU member states allowed cumulation of protection under copyright and design law. Specifically, EU member states are precluded
from excluding designs from copyright protection, even where such designs had entered the public domain before the effective date of the EU law,

where such designs met the criteria for copyright protection under the current law”. Neil WiLKOF/ Shamnad BASHEER, op. cit., pags.176 e 177.
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ter o direito de opcédo sobre que sistema de cumulacao pretende adotar, bem como sobre os
critérios por que se devem reger essas protecdes. Por conseguinte, a solucdo oferecida pelo

legislador comunitario podera definir-se como uma solucédo a “meio gas”.

Nao obstante, ndo podemos deixar de referir que da Diretiva se sentiu um esforco por
parte da UE para a harmonizacao. Apesar de nao ter obtido os resultados que se poderiam
eventualmente pretender, ndo podemos deixar de admitir que foi um passo em frente nesse

sentido.

2. O Sistema Adotado pelo Direito Portugués

No direito portugués, nao obstante a maioria da doutrina entender que se encontra
previsto o sistema de cumulacdo parcial de protecao pelo Direito de Autor e pelo Direito de
Propriedade Industrial, surgem também autores que defendem que o que o legislador portugués

verdadeiramente estabeleceu foi, o cumulo absoluto.

Assim, sempre tera de se admitir gue o nosso ordenamento juridico nao é claro nesta

questao, dai a necessidade da emergéncia de uma resposta para a mesma.

Face a letra dos artigos 200.° CPl e 2.°, n.° 1, alinea i) CDADC, e no que concerne ao
sistema adotado no Direito portugués, a doutrina divide as suas posicdes entre o sistema de

cumulo absoluto e o de cumulo relativo.

Um dos autores que defende que o que se encontra estabelecido no artigo 200.° CPl é o
sistema de cumulo absoluto, ndo obstante adotar uma posicao bastante critica relativamente a

letra do referido artigo, ¢ REMEDIO MARQUES::,

Por outro lado, LUIS COUTO GONCALVES entende que da conjugacéo dos artigos supra
referidos resulta que a solucdo € a cumulacao parcial quando cumpridos os requisitos dos dois

ramos do direito.

=], P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s)..., op. cit., pag.1254.

=| uis M. COUTO GONCALVES, Manual..., op. cit., pag.151.
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No mesmo sentido, BARBARA QUINTELA RIBEIRO entende que o modelo que se encontra
previsto na lei é o da cumulacédo parcial. Nao obstante, defende a mesma autora que também
podera haver uma alternancia de tutelas: “podera assim afigurar-se como possivel uma alternancia
de tutelas, conceito que cabe igualmente na realidade da independéncia do Direito Industrial nesta
matéria. Compreende-se a humildade do legislador, uma vez que poderdo existir obras cujo
caracter artistico, suplantado o caracter utilitario sem contudo o apagar, sera eventualmente
tutelado por via do Direito de Autor, ndo se pretendendo coarctar a respectiva proteccao por parte
do Direito Industrial, que tratara de verificar em sede prépria se determinada criacdo preenche os

necessarios requisitos”=,

Por sua vez, PEDRO SOUSA E SILVA apresenta uma posicao diversa, defendendo que o

desenho ou modelo apresenta “uma proteccdo suplementar, derivada do Direito de Autor”=,

Explica entdo o referido Autor que “Se a obra de arte merecia proteccado ao abrigo do
Direito de Autor, nao a perde por causa do seu registo como DM. Mas a inversa nao é verdadeira.
Um DM que ndo constitua criacao artistica (e, como tal, seja insusceptivel de beneficiar de direito
de autor) ndo é pelo facto de ser registado que adquire uma proteccdo que ndo merecia. Se ndo

era uma “obra de arte”, ndo passara a sé-lo em consequéncia do seu registo como DMz,

Estas dificuldades surgem porque, como ja foi referido, ao fazer a transposicao da Diretiva,
0 legislador portugués apenas se limitou a reproduzir a primeira parte do artigo 17.° da mesma.
Assim, a dificuldade advém de nao existir uma fixacao na lei das condicdes necessarias para que

possa haver cumulacao das protecdes.

Parece-nos, a primeira vista, que o legislador remeteu a solucdo para o CDADC. Ora, tal
implica dizer que o legislador pretendeu que houvesse cumulacdo de protecdo com o Direito de
Autor quando o desenho ou modelo preenchesse, cumulativamente, os requisitos para cair na
protecdo deste ramo do direito. Contudo, de forma a fazer um estudo mais correto ndo podemos

deixar de atentar na lei.

Conforme ja foi supra enunciado, sabemos que o artigo 200.° CPI remete para o CDADC

que, por sua vez, estabelece no artigo 2.°, n.°1, alinea i) que “ As criacdes intelectuais do dominio

=Barbara Quintela RIBEIRO, op. cit, pag. 503.
=Pedro SOUSA E SILVA, Direffo..., op. cit., pag. 112.

=[dem, pag. 116.
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literario, cientifico e artistico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressao, o mérito, o
modo de comunicacao e o objetivo, compreendem nomeadamente: (...) Obras de artes aplicadas,
desenhos ou modelos industriais e obras de desjgn que constituam criacao artistica,

independentemente da protecao relativa a propriedade industrial”.

Quanto a nos, pensamos que estamos perante normas com sentidos contraditorios. Assim
0 entendemos uma vez que a primeira parte do artigo 200.° diz que “Qualquer desenho ou modelo
beneficia igualmente da protecao do Direito de Autor (...) "(sublinhado nosso). Ora, tal redacao

sugere que mal haja lugar a sua criacao, beneficia “igualmente” da protecao do Direito de Autor.

Por sua vez, o artigo 2.°, n.°1, alinea i) CDADC refere o vocabulo “independentemente”.
Necessariamente nos sugere que a protecao por parte deste ramo do direito nao depende da
protecao do Direito de Propriedade Industrial, e, consequentemente, dos seus requisitos se

encontrarem reunidos.

Nao obstante o nosso entendimento, ndo podemos aceitar que seja de aplicar o cumulo

absoluto de protecoes.

Nesse sentido, pugnamos pelo entendimento de REMEDIO MARQUES que diz que se deve
optar por uma de duas solucdes: ou se opta por uma interpretacao teleoldgica da norma de forma
a proteger apenas as que sao, também, criacdes artisticas®, ou, caso nao se aceite esta posicao,

sujeitar-se os desenhos ou modelos a uma protecéo autoral diferenciada>.

Ainda face ao preceituado nos artigos referidos, ndo podemos deixar de enunciar a posicao
adotada pelo Tribunal da Relacdo de Guimaraes no acordao a que nos temos vindo a referir.
Entende este tribunal que, a proposito do disposto no artigo 200° CPI, ao “examinar esta norma,
ver-se-a que a protecao conferida pela legislacdo em matéria de direito de autor quanto a desenhos

ou modelos nao tem a amplitude aparente que a letra das normas do CDADC sugere, antes esta

= “Cremos que o desenho ou modelo registado somente beneficiara daquela tutela se e quando constituir uma criacdo intelectual mais: quando
constituir uma “criacéo artistica” (art. 2°/1, alinea /), do CDA) - no sentido que expusemos - desde que, portanto, seja original, pelo que se propde
uma redugéo teleologica do alcance do referido preceito, sob pena se ser retirado qualquer sentido util aquela alinea /) do n°1 do artigo 2° do CDA,
no segmento em que se refere aos desenhos ou modelos enquanto obras de arte aplicadas.” J. P. REMEDIO MARQUES, Blotecnologia(s)..., op. cit,
pag.173.

= Sobre este aspeto, REMEDIO MARQUES explica que ao nao se acolher a reducéo teleoldgica, acaba por se por optar por “uma originalidade
fraca, simplesmente dependente da apreciacado de factores objectivos, tais como o esforgo, a pericia ou o investimento efectuado na “criacéo”,
parece-nos que o prazo de duracdo do direito de autor nunca devera ultrapassar a longevidade do direito industrial que concretamente incida sobre

o0 desenho ou modelo”. /dem, pag.177.
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condicionada pela existéncia de registo (entenda-se: registo em termos de propriedade industrial)

dos desenhos ou modelos”.

Quanto a nés, ressalvando melhor opinido, parece-nos que este entendimento nao é o
mais adequado quando se atende a letra das normas do CDADC e do CPI. Na verdade, o CDADC
nao exige o registo para que a obra seja por este protegida, ao contrario do CPl que, como é
sabido, exige registo. Assim, quanto muito, poderemos entender que para que a criacao seja
suscetivel de protecao cumulativa dos dois ramos do direito, tem de ser registada nos termos do

CPI para que possa ser protegida, para além do CDADC, pelo CPI também.

Desta feita, a questdo que urge responder € a de saber qual é afinal a consequéncia da

cumulacao de protecao do Direito de Autor e do Direito de Propriedade Industrial?

Ora, estes dois ramos do Direito divergem essencialmente em dois pontos: necessidade

do registo e a duracdo da protecéo oferecida por cada um deles.

Assim, a exigéncia de registo, constitui, conforme supra explicado, conditio sine qua non
para a protecao do CPI%, enquanto que para o CDADC né&o é relevante, uma vez que a protecao

da obra surge desde o momento da criacao.

Numa primeira analise, parece-nos que a harmonizacdo da cumulacao aqui ndo apresenta
nenhuma barreira intransponivel. Assim o entendemos, uma vez que a priorio desenho ou modelo,
quando munido de “criacao artistica”, sera logo suscetivel de cair no ambito da protecao do Direito
de Autor. Por sua vez, para poder beneficiar também da protecdo do Direito de Propriedade
Industrial, & necessario proceder ao respetivo registo, caso contrario sé beneficia da protecédo do

Direito de Autors.

Contudo, a questdo do registo ser exigivel ou ndo na cumulacdo de protecdo gera um
clima de inseguranca visto que pode dar lugar a incertezas relativamente a existéncia ou nao de

criacao igual.

= ( registo no CPI, como explica PEDRO SOUSA E SILVA, “visa atribuir um monopdlio sobre a aparéncia dos produtos, em si mesma, nao tendo
qualquer funcao identificativa dos mesmos ou da sua proveniéncia”, e “abrange todos os produtos que tenham a aparéncia protegida, seja qual
for o ramo de actividade a que se destinem”. Pedro SOUSA E SILVA, Direito..., op. cit,, pag. 99.

= Artigo 12.° CDADC.

=N&o obstante, nunca é demais relembrar que do registo da obra surgem vantagens para o autor, nomeadamente a presuncao da titularidade.
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Relativamente a esta questdo, MIGUEL MOURA E SILVA sensibiliza para o facto da
concorréncia entre tipos de protecdo poder ser afetada, uma vez que existe uma tendéncia para
preferir métodos informais de protecao, caso estes se venham a revelar eficazes. Nao obstante,
“ha razdes para preferir o registo, em especial em termos de seguranca juridica quanto a definicdo
prévia do objecto de proteccao e as vantagens de um exame da novidade que podem evitar
prolongados litigios a posteriori’. Por outro lado, “a existéncia de registos implica a necessidade
de manter um sistema de administracao dos mesmos e, por conseguinte, mais negocio para
aqueles que dispdem da reserva de mercado quanto a prestacao de servicos de registo, pelo que

estes meios interessados tenderado a opor-se a um alargamento dos mecanismos informais”=!.

No que concerne a duracédo da protecdo do desenho ou modelo pelo Direito de Autor e

pelo Direito de Propriedade Industrial encontramos prazos completamente distintoss=.

No Direito de Autor, o prazo de duracdo da protecdo, nos termos do artigo 31.° CDADC
estabelece que “O direito de autor caduca, na falta de disposicdo especial, 70 anos apds a morte
do criador intelectual, mesmo que a obra s6 tenha sido publicada ou divulgada postumamente”
(sublinhado nosso). Por sua vez, o Direito de Propriedade Industrial, no seu artigo 201.°,determina
que “A duracdo do registo é de 5 anos a contar da data do pedido, podendo ser renovada, por

periodos iguais, até ao limite de 25 anos”==,

Ora, é neste preciso ponto que reside a maior desvantagem do sistema de ciimulo e em
que se geram graves dificuldades®. A maioria dos autores baseia-se na questdo do Direito de

Autor e do Direito de Propriedade Industrial estabelecerem prazos distintos e, diga-se,

= Miguel Moura e SILVA, op. cit,, pag. 451.

=Note-se, nas palavras de PEDRO SOUSA E SILVA, que “os regimes nacionais e comunitario de proteccdo dos DM podem aplicar-se
cumulativamente’, o que significa que “ o DM registado em Portugal ficara protegido em territorio nacional até um maximo de 25 anos e, no resto
da Unido Europeia, durante pelo menos 3 anos, como DM comunitario nao registado — salvo se for também registado no IHMI [Instituto de
Harmonizacéo do Mercado Interno], caso em que a proteccédo comunitaria podera estender-se até aos 25 anos”. Pedro SOUSA E SILVA, Direffo...,
op. cit, pag. 110.

= A propdsito da duracdo da protecdo, MIGUEL MOURA E SILVA faz a seguinte reflexdo: “sabendo que quanto as invencdes patenteadas, que
contribuem para o progresso tecnoldgico, se estabelece um periodo de proteccao de 20 anos, considerado suficiente para manter o inventivo para
o investimento em actividades de investigacdo e desenvolvimento, porque é que séo necessarios 25 anos de proteccdo para investimento em
design?”. Justifica esta diferenciacdo com o facto de ser essencial “ a proteccéo do investimento em formas de diferenciacao de produtos, no caso
através da sua apresentacdo, que é protegida pelos desenhos e modelos industriais”. Miguel Moura e SILVA, op. cit., pags. 437 e 438.

= Cabe-nos a este proposito reproduzir as palavras de NEIL WILKOF e SHAMNAD BASHEER: “Are EU member states allowed to curtail the term of
copyright protection for artistic works which have been industrially applied? This flexibility is allowed under the Berne Convention, which permits
countries to limit the term of copyright protection of works of applied art to 25 years from making the work. An example of such limitation of copyright

protection can be found under the British copyright law”. Neil WILKOF/ Shamnad BASHEER, op. cit., pag.177.
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incompativeis, no que concerne a sua ratio, para demonstrarem o seu repudio relativamente ao

sistema de cumulo absoluto.

Sobre este ponto explica LUIS COUTO GONCALVES que “A solucdo da aplicacdo
indiscriminada de cumulacao redundaria num resultado inaceitavel e incongruente: o desenho ou
modelo, qualquer que fosse o seu valor artistico, seria protegido durante a vida do autor e 70 anos
apds a sua morte o que desvirtuaria totalmente o desejavel equilibrio entre o interesse de
compensar o mérito e esforco financeiro do criador e o interesse de assegurar a concorréncia e o
funcionamento do livre mercado”. Assim, diz ainda 0 mesmo autor, que a solucao de cumulacéo
parcial ideal seria que o prazo fosse de 25 anos, que € 0 maximo para os desenhos ou modelos,

e que este fosse comum aos dois tipos de protecaoss,

Sem prejuizo da solucdo apresentada, LUIS COUTO GONCALVES refere que a mesma nao
se coaduna com o direito constituido. Desta forma, o autor que veja a sua forma artistica protegida,
quer como obra de engenho, quer como desenho ou modelo, continua a poder, de facto, utilizar
o direito de propriedade industrial por mais tempo do que a duracao prevista no CPI (art. 201.°,
n.°1), de modo exclusivo, atendendo a que se pode opor a que outros concorrentes a possam usar
por violacao do direito de autors. Desta feita, “A solucao de compromisso, que se propde, de /ure
constituto, sera a de escrutinar este direito de oposicao com a figura do abuso de direito, com

salvaguarda do interesse publico de livre concorréncia” =,

J4 BARBARA QUINTELA RIBEIRO diz que o facto de o legislador portugués ter optado pelo
cumulo relativo e pela exigéncia adicional de “criacao artistica” faz com que tal referéncia permita
“conciliar os dois regimes com finalidades diferentes, evitando contradicdes que poderiam resultar
da sua diferente natureza; veja-se, a titulo exemplificativo, a questdo da duracédo de proteccao: os
70 anos post mortem auctoris radicam genericamente na proteccdo da criatividade, das vantagens
economicas proporcionadas pela obra e do direito moral de autor; o0 maximo de 25 anos de

proteccdo de um desenho ou modelo funda-se principalmente no fomento da técnica e da

= Luis M. COUTO GONCALVES, op. cit, pags.151 e 152.

= A proposito da redacdo do artigo 200.° CPI, OLIVEIRA ASCENSAO adota uma postura critica: “Estabelecer numa lei industrial que qualquer
desenho ou modelo, apenas por ser registado, goza de proteccéo a titulo de direito de autor, é sobrepor-se a legislacdo especifica; e ainda por cima
criar, para meros produtos industriais, a longuissima proteccdo de 70 anos pés-morte, que é incompativel com as necessidades da vida comercial”.
José de OLIVEIRA ASCENSAO, «A reforma..., op. cit, pag. 499.

= Luis M. COUTO GONGALVES, Manual..., op. cit,, pag. 152.

= [dem.
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industria, assim dando um incentivo a divulgacao que ira permitir esse desenvolvimento, mas

limitando o prazo do exclusivo tendo igualmente em vista o progresso industrial”=,

Por sua vez, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, explica que “Por certo o desjgn pode exigir
um forte investimento, mas a sua utilidade social ndo é equiparavel as patentes ou modelos de
utilidade de modo a justificar uma proteccao tao longa. Todavia, 0 desigrn pode-se comportar no
mercado como um instrumento de diferenciacdo dos produtos, a semelhanca da marca. Talvez

esta funcao de design justifique aquele prazo de tutela”=».

Ora, entendemos que relativamente a esta matéria se afigura imperativo saber o que deve
prevalecer neste jogo de forcas: o prazo estipulado pelo Direito de Autor ou o estipulado pelo

Direito de Propriedade Industrial.

Neste sentido, cabe-nos dizer que somos sensiveis a todos os argumentos invocados pelos
autores supra referidos. Afigura-se imperativo uma solucdo de meio termo que, quanto a nés,
talvez sé possa ser aferida casuisticamente e com recurso aos mecanismos supra enunciados por

LUIS COUTO GONCALVES.

Assim o defendemos, uma vez que nao entendemos que possa ser comparavel a utilidade
social da patente com a do desenho ou modelo que, relembre-se, apenas tem como objeto de
protecdo a aparéncia do produto. Para além disso, note-se que se o prazo acabar por ser bastante
diminuto, ira ter como resultado que cada vez menos as pessoas optem por registar, o que
necessariamente trara constrangimentos para o comércio juridico. Por outro lado, nao nos parece

que uma protecao de 70 anos post mortern se coadune com as necessidades do mercado.

Contudo, parece-nos importante, relativamente a esta questao, e sem prejuizo da nossa
posicao ja exposta, referir o disposto na Convencao de Berna. Nao obstante a referida convencao
nao impedir o reconhecimento de direitos mais amplos por parte dos Estados signatarios®, dispoe
no seu artigo 7.°, n.’4 que “Fica reservada as legislacdes dos paises da Unido a faculdade de

regular a duracdo da protecdo das obras fotograficas e as obras de arte aplicadas protegidas

=Barbara Quintela RIBEIRO, op. cit., pag. 507.
= Alberto Francisco Ribeiro de ALMEIDA, op. cit,, pags. 15 e 16.
«“Artigo 19.°.
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enquanto obras artisticas; todavia, esta duracdo nao podera ser inferior a um periodo de vinte e

cinco anos a contar da realizacao de tal obra”.

Desta feita, dado que no nosso ordenamento juridico nao encontramos uma norma que
defina a duracao da protecao do desenho ou modelo na situacdo sub judice, e uma vez que
Portugal aderiu a referida Convencao, fica a questdo de saber se, na verdade, a auséncia de

disposicao nao resulta automaticamente na aplicacédo do disposto no artigo supra citado.
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Capitulo V: Titularidade do Direito sobre o Desenho ou Modelo no Contrato de

Trabalho e o Sistema Cumulativo no Direito Portugués

Pelo exposto se conclui que a conjugacao entre o regime do Direito de Autor e da
Propriedade Industrial nem sempre ¢ facil de alcancar e, no que ao trabalhador dependente

respeita, as dificuldades aumentam exponencialmente.

Ora, se nos casos em que a criacdo em causa apenas cumpre os requisitos da protecéo
garantida, ou por um regime ou pelo outro, ndo se levantam duvidas de maior - uma vez que
sempre se sabe qual o regime que sera aplicavel — o mesmo ndo se pode afirmar na hipétese em
que se encontram reunidos 0s pressupostos necessarios para usufruir da protecdo de ambos o0s

ramos do Direito.

Para o CDADC, nao havendo disposicao concreta na matéria de trabalhador assalariado,
seguir-se-a, em principio, o regime geral — o trabalhador é o titular dos direitos sobre a obra, na
qualidade de seu autor — n.°2 do artigo 14.° CDADC. Ja para o CPI, o titular dos direitos &, como

referido, o empregador — artigo 59.° CPI.

E se o desenho ou modelo for enquadrado nos dois ramos do direito? Quid iuris?

O problema prende-se com a aplicacao e conjugacao do disposto nos artigos 182.° e 200.°
CPlcom o art. 2.°, n.°1, alinea i) do CDADC. De facto, como vimos, 0 nosso ordenamento acolhe
um sistema de cumulo parcial de protecdo, ou seja, um desenho ou modelo deve ser
cumulativamente protegido se preencher os requisitos distintos e autébnomos de cada um dos

ramos do direito aqui em questao.

Com efeito, segundo o artigo 200.° CPI “Qualquer desenho ou modelo registado
beneficia, igualmente, da protecdo pela legislacdo em matéria de direito de autor”. O problema
surge relativamente ao caso concreto do trabalhador assalariado, com o disposto no referido artigo
182.° que, ao remeter para a aplicacao das regras do artigo 59.° também salvaguarda que

semelhante aplicacao é realizada “sem prejuizo das disposicoes relativas ao direito de autor”.
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Com efeito, como vimos, o Direito de Autor dispde de um regime que €, em principio,
bastante mais favoravel a tutela dos interesses do trabalhador, uma vez que a regra geral vai no
sentido da atribuicdo dos direitos ao criador da obra. Por outro lado, o Direito da Propriedade
Industrial, com um cariz mais economicista, aparece como principal defensor dos interesses

empresariais e, como tal, do empregador.

E neste sentido que JOSE JOAO ABRANTES:* salienta que o Direito do Trabalho surgiu
das necessidades que se fizeram sentir tendo em conta as caracteristicas e natureza do vinculo
laboral, pois que, por definicdo, o trabalhador sempre se encontrara numa posicao mais débil, o
que requer um nivel de protecdo mais intenso face aos possiveis abusos de poder por parte da
entidade empregadora. Nao admira, por isso, que o regime do Direito de Autor, por regra, adote

esta posicdo mais protecionista do criador, maxime, do trabalhador.

Ja o Direito da Propriedade Industrial, pelas caracteristicas e valores que lhe sdo inerentes,
pde a tonica no ambito dos principios que regem o nosso ordenamento juridico, a saber, o principio
da autonomia da vontade das partes e o principio da liberdade contratual. Pese embora este
regime nao prossiga 0s mesmos interesses que postula o Direito do Trabalho, sempre tera de levar
em consideracao, como alias leva, que qualquer remuneracao que, neste ambito, seja atribuida
ao trabalhador como compensacao por ter de abdicar dos direitos de exploracao, jamais abarcara,
como referido supra, os direitos pessoais e morais que lhe sao inerentes. Refira-se ainda que, ao
abrigo do principio da liberdade contratual, as partes sempre poderao estipular, aquando da

celebracao do contrato, as condicdes de licenca e de transmissao dos seus direitos.

Assim, apesar destes ramos do direito assentarem em logicas contraditérias, nenhuma
delas é desprovida de sentido no que toca ao caso concreto do contrato de trabalho. Relativamente
a este ponto, cite-se CLAUDIA TRABUCO que explica que “por um lado, a remuneracéo que deriva
imediatamente da existéncia do contrato de trabalho, e que é oferecida como desenvolvimento de
uma atividade dependente, de um labor orientado pelas diretrizes do empregador, nao é em
principio suficiente para pagar a titularidade dos direitos sobre a obra ou invencao”. Mas, por outro
lado, acrescenta a mesma autora, “é a empresa que Cria 0S meios necessarios, organiza a

atividade, investe, financia e muitas vezes promove o desenvolvimento da mesma, tornando, pois,

#José Jodo ABRANTES, op. cit., pag. 91.
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possivel o proprio ato de criacdo/invencao, pelo que nao deixa de ser associado a exploracao dos

resultados da atividade intelectual”s=.

Desta feita, e dado que estamos perante solucdes incompativeis, cabe-nos recorrer aos
mecanismos disponiveis no direito, no sentido de conseguir encontrar uma solucao para o

problema que nos propusemos resolver.

Comecamos por analisar o regime da colisdo de direitos. A solucdo apresentada para
dirimir esta questao, prende-se com a prevaléncia de um dos direitos sobre o outro. Nestes termos,

perante uma situacao de colisdo de direitos, devera prevalecer o direito que se considere superior.

Na situacao sub judice, recorrer a este critério nao é possivel, dado que a natureza do
direito € a mesma: o que esta aqui em causa é a atribuicao do mesmo direito patrimonial a sujeitos

diferentes.

Face a matéria em analise, MENEZES CORDEIRO apresenta uma série de “argumentos
operacionais” a que se deve atender em casos de colisdo de direitos, tais como: a antiguidade
relativa, os danos do nao-exercicio; os lucros do nao-exercicio; a prevaléncia em abstrato; o igual
sacrificio; a composicao aleatoria equilibrada e a composicéo aleatoria*+. Nao nos parece que com

base nestes argumentos se encontre uma solucao para 0 nosso caso.

Contudo, devemos atentar no disposto no artigo 335.° CC que estabelece que “1- Havendo
colisao de direitos iguais ou da mesma espécie, devem os titulares ceder na medida do necessario
para que todos produzam igualmente o seu efeito, sem maior detrimento para qualquer das partes.
2- Se os direitos forem desiguais ou de espécie diferente, prevalece o que deva considerar-se

superior”.

Ora, parece que a cedéncia mutua nao é solucéo, a ndo ser que se equacione que o direito
pertenca ao empregador durante 25 anos e ao fim desse periodo passe a pertencer ao trabalhador
apenas a titulo de Direito de Autor. Apesar de ser uma solucao a considerar, nao nos parece que
seja a ideal e aquela que melhor se coaduna com o previsto na legislacao aqui em causa, pois
que, para se sustentar tal posicao, exige-se um manifesto esforco interpretativo quer do disposto

no CDADC, quer do disposto no CPI.

«Claudia TRABUCO, op. cit,, pag. 151.

«Antdnio MENEZES CORDEIRO, 7ratado de Direito Civil Portugués | - Parte Geral, Tomo IV, Aimedina, Coimbra, 2007, pag. 390.
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Em sentido semelhante, MARIA VITORIA ROCHA sugere como solucdo ao problema sub
Judice que “o art. 182.° CPI seja interpretado no sentido de pressupor que ao celebrar o contrato
de trabalho o autor concede implicitamente uma licenca a entidade empregadora que permitira a
esta ser titular do modelo ou desenho, sem prejuizo de os direitos pessoais se manterem na esfera
do trabalhador autor e de o contetido patrimonial do seu direito de autor retomar a plenitude findo

0 prazo de duracao do modelo ou desenho”.

De facto, a posicao supra citada podera ter algum fundamento. Veja-se que a licenca no
Direito de Autor pode ser legal ou obrigatéria e que, independentemente do tipo de licenca que
esteja em causa, o autor é obrigado a permitir a utilizacdo da obra por um terceiro e, em

contrapartida, tem o direito de ser remunerado.

A autora ndo especificou o tipo de licenca que estaria aqui em causa. Contudo, parece-
nos que ao afirmar que o trabalhador “concede implicitamente uma licenca” se esta referir a uma
licenca legal, dado nao necessitar do consentimento do autor criador. Apesar de considerarmos
que poderia ser a solucao ideal para salvaguardar o direito das partes aqui em questao, parece-
nos que nao a podemos aceitar, considerando que nao encontramos correspondéncia na letra da

lei.

Outro recurso a que podemos atender para dirimir o problema aqui em questdo, prende-

se com os principios dos ramos de direito envolvidos, nomeadamente do Direito do Trabalho.

Neste sentido, nao podemos deixar de chamar a colacao o principio do favor laboratis ou
in dubio pro operario. Este principio consiste na preferéncia pelo sentido mais favoravel para o
trabalhador. Contudo, a doutrina mais recente vem sendo bastante critica relativamente a

existéncia do mesmo no atual CT.

Entre os varios autores que pugnam por este entendimento, temos LOBO XAVIER que
entende que apesar de existir uma tendéncia para proteger o trabalhador “nao se extrai qualquer
principio de interpretacao pratica. Basta pensar que nas leis do trabalho se encontram também
as fontes de legitimacdo dos poderes patronais”+. Defendendo a mesma posicdo, ROMANO
MARTINEZ explica que temos de ter em consideracdo o contexto atual. Entenda-se que “E absurdo

que existindo um corpo de normas destinadas a proteger o trabalhador, se va interpreta-las no

=Maria Vitoria ROCHA, “A titularidade..., op. cit., pag. 199.

“Bernardo LOBO XAVIER, Manual de Direito do Trabalho, Lisboa, Verbo, 2011, pag. 284.
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sentido do tratamento mais favoravel ao préprio trabalhador”. Refere ainda que nao existe qualquer

tipo de fundamento na lei que permita retirar o principio do favor /aboratis.

Outro contributo que releva para a nossa andlise ¢ a posicdo defendida por ROSARIO
PALMA RAMALHO que também entende nao fazer sentido reconhecer-se pelo tratamento mais
favoravel ao trabalhador, explicando que “em caso de duvida sobre o sentido a atribuir a norma,
apenas sera de adaptar o sentido que mais favoreca o trabalhador se, no caso concrefo, se
observar a necessidade de proteccéo do trabalhador como parte mais fraca’. Acrescenta que nao
pode ser comparado ao 7avor debitoris** do direito civil, uma vez que o favor laboratis nao se
preocupa em verificar se o trabalhador efetivamente € a parte mais fraca, nem funciona em favor

do empregador, mesmo que este seja a parte mais fraca.

Face ao exposto, parece-nos seguro afirmar que também ndo é com base no favor
laboratis que podemos atribuir a titularidade do direito patrimonial do desenho ou modelo ao
trabalhador, no caso de haver cumulacdao da protecao do Direito de Autor e do Direito de

Propriedade Industrial.

Também se poderia equacionar se a titularidade pertence ao trabalhador dado que o
contrato de trabalho se caracteriza por ser aquele “pelo qual uma pessoa singular se obriga
mediante retribuicdo, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas, no ambito de
organizacao e sob a autoridade destas”*, nada dizendo relativamente ao resultado dessa mesma
atividade. Alias, um dos critérios que distingue o contrato de trabalho e o contrato de prestacédo
de servicos € que o primeiro pressupde a atividade, enquanto no segundo pressupbe-se a

existéncia de um resultado.

A proposito desta questao, MONTEIRO FERNANDES destaca a dificuldade de dissociar a
atividade do resultado. Assim, explica este autor que apesar de a obtencao do resultado nao estar,
em regra, “dentro do circulo do comportamento devido pelo trabalhador”, “esse resultado ou efeito
pode, todavia, constituir elemento referencial necessario ao proprio recorte do comportamento

devido”; independentemente de o trabalhador conhecer, ou nao, o “escopo global e terminal”

«Pedro ROMANO MARTINEZ, Direjto do Trabalho, 5 edicao, Coimbra, Almedina, 2010, pags. 237 a 242.

= No espectro da doutrina que entende que o favor laboratis corresponde ao favor debitoris, vide Luis Menezes LEITAO, Direito do Trabalho, Almedina,
Coimbra, 2008, pag. 97.

= Rosario PALMA CARVALHO, Direito do Trabalho, Parte |, Coimbra, Aimedina, 2005, pags. 267 e 268.

= Artigo 11.° CT.
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visado pelo empregador, “o processo em que a atividade {(...) se insere é naturalmente pontuado
por uma série de objetivos imediatos, (...) fins técnico-laborais, os quais, ou uma parte dos quais

(...), se pode exigir — presumir — sejam nitidamente representados pelo trabalhador” v,

Relativamente a esta questdo, também CLAUDIA TRABUCO diz que “Trata-se da
caracteristica de alienabilidade do direito do trabalho, que significa que uma atividade que é
desenvolvida por conta de outrem produz resultados que devem entrar, desde logo, na esfera
juridica dessa outra pessoa”. Até porque, explica ainda a mesma autora, a proposito dos contratos
de trabalho protegidos pelos direitos intelectuais, “aquilo que é objeto do contrato de trabalho ¢
precisamente uma atividade de criacao ou invencdo” sendo esta, em grande medida, a razéo de
ser da contratacao. Deste modo, é “necessario fazer as adaptacoes necessarias a alienabilidade
da prestacdao de trabalho nos casos de cumprimento de uma prestacao de trabalho que

pressuponha o desempenho de uma atividade criativa ou inventiva pelo trabalhador”=s,

Na verdade, o contrato de trabalho que tem como prestacao a criacdo de design, quanto
a nos, pode configurar um contrato de trabalho su/ generis. Assim o entendemos uma vez que, o
que o empregador tem em vista ndo é o desenrolar da atividade prestativa, mas sim o que pode
resultar dela. A titulo de exemplo, pense-se no caso de um trabalhador que é contratado para fazer
0 design de torneiras para o catalogo trimestral da empresa. Apesar do risco correr por conta do
empregador, a verdade é que o trabalhador é contratado na expectativa de alcancar um resultado,

neste caso a criacao de um desenho ou modelo, e nao apenas para desenvolver uma atividade.

Contudo, apesar do exposto, ndo defendemos que a interpretacédo do artigo 11.° CT e as
consideracdes doutrinarias a ele associadas apresentam uma resposta para o caso sub judice.
Para este efeito devemos atender a redacdo do artigo 9.° CT que dispde que “Ao contrato de
trabalho com regime especial aplicam-se as regras gerais deste Codigo que sejam compativeis
com a sua especificidade”. Assim, e dado que existem normas especiais que colidem com o
disposto no artigo referido, parece-nos que tal solucdo apenas contribui para o agravamento do

problema.

=1Antdnio MONTEIRO FERNANDES, Direito do Trabalho, 167 edicao, Coimbra, Aimedina, 2012, pag. 111.

= Sobre este tema j& se pronunciou o Acérdao do Supremo Tribunal de Justica de 21/05/2014 (Relator: Mario Belo Morgado). Disponivel em:
http://www.dgsi.pt/stj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/{ff200913171b0b680257ce50037ad80?0penDocument, consultado a 19 de
outubro de 2015.

= Claudia TRABUCO, op. cit, pag.150 e 151.
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Outra questao a ponderar era saber se este conflito na atribuicao do direito patrimonial do
modelo ou desenho nao poderia ser interpretada como uma lacuna. A bem dizer, visto que existem
duas normas em sentido contrario, a consequéncia pratica em muito se assemelha a inexisténcia
de norma. A este proposito BAPTISTA MACHADO explica que quando este tipo de situacdes
acontecem estamos perante “lacunas de colisdo”, as quais se traduzem naquelas situacdes em
que “um espaco juridico a primeira vista “duplamente ocupado” fica a constituir um espaco
juridico “desocupado”, uma lacuna”. No fundo, as normas anulam-se uma a outra. Resolver esta
questao com a aplicacao de qualguer uma das normas em concurso, diz o autor, seria arbitrario.
Assim, a solucéo é recorrer a uma “formula normativa materialmente coincidente com uma das
normas em concurso (por ser essa a solucao havida por mais condizente com o espirito do sistema
juridico); sendo certo, porém, que tal decisdo ja ndo retira o seu fundamento de validade do

comando legislativo expresso nessa norma”=,

Neste caso, parece que a haver lugar a uma aplicacao analdgica, teria de se atender a
obra feita por encomenda. Contudo, tal como ja foi referido no Capitulo | deste trabalho, o regime
aplicado & o mesmo que temos vindo a referir a proposito da criacao no contrato de trabalho -
Cftr. Artigo14.° CDADC. Assim sendo, e uma vez que se mantém o conflito entre o CDADC e o CPI,

nao cremos que esta seja a solucdo adequada para a nossa questao.

Porém, a referida situacao de “lacunas de colisdo” so existe quando estamos perante uma
contradicdo de normas da mesma hierarquia. Acontece, como é do conhecimento de todos os
juristas, que a norma especial prevalece sobre a norma geral — critério da especialidade: /ex
specialis derogat legi generalis. Tal critério apenas é derrogavel no caso de o legislador demonstrar,

de forma inequivoca, que a sua intencao € outras.

Ora, no caso em apreco, temos uma colisdo entre o artigo 14.° CDADC e o artigo 59.°
CPI. Sucede, como temos vindo a expor, que o artigo 14.° CDADC estipula uma regra geral para

os contratos de trabalho que nao tenham regime especial no CDADC.

A propésito deste nosso entendimento, ALBERTO DE SA E MELLO diz “(...) a regra geral
para as obras criadas por conta de outrem, que consta do art. 14.° CDA”. Também MENEZES

LEITAO, face ao referido artigo, diz que “Os arts. 14.° e 15.° regulam especificamente a situacéo

#J0d0 BAPTISTA MACHADO, op. cit, pag. 196.

=[dem, pag. 170.
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da obra feita sob encomenda ou por conta de outrem, quer em cumprimento de dever funcional,
quer do contrato de trabalho (...) Ha no entanto, alguns regimes especiais, expressamente

previstos na lei (...)".

Nao obstante o referido, cabe-nos relembrar o que se deve entender por uma norma geral.
A este propésito, explica OLIVEIRA ASCENSAO que a diferenca entre a regra geral e a regra
especial, & que “a regra estabelecida pela primeira opde-se a excepcao, que para um circulo mais
ou menos amplo de situacdes é aberta pela segunda”. Desta forma, “Uma regra € especial em
relacéo a outra quando, sem contrariar substancialmente o principio naquela contido, a adapta a

um dominio particular”=s,

Também BAPTISTA MACHADO se pronuncia sobre esta questdo explicando que “As
normas gerais constituem o direito-regra, ou seja, estabelecem o regime-regra para o sector de
relacdes que regulam; ao passo que as normas excepcionais, representando um /us singulare,
limitam-se a uma parte restrita daquele sector de relacdes ou factos, consagrando neste sector

restrito, por razdes privativas dele, um regime ogposto aquele regime-regra”= .

Assim, parece-nos que o artigo 14.° CDADC se trata de um regime regra, dado
estabelecer, no seu n.° 2 que “Na falta de convencéo, presume-se que a titularidade do direito de

|77

autor relativo a obra feita por conta de outrem pertence ao seu criador intelectual” aplicando-se,
por isso, aos contratos de trabalho criativos, sem especificar o tipo de criacdes que cabem no seu
ambito. Diferentemente do artigo 14.°, que nao restringe o seu ambito de aplicacdo ao tipo de

criacdo, temos o artigo 174.°cuja epigrafe ¢ “Trabalhos Jornalisticos por conta de outrem”.

Pese também como argumento para o que temos vindo a enunciar o elemento

sistematico, uma vez que o artigo 14.° CDADC se encontra na parte geral do codigo.

Diferentemente, o artigo 59.°, n.° 1 CPI estabelece que “Se a invencéo for feita durante a
execucao de contrato de trabalho em que a atividade inventiva esteja prevista, o direito a patente
pertence a respetiva empresa”. Logo, conforme resulta da leitura deste artigo, verificamos que
este delimita a aplicacdo a atividade inventiva no ambito do contrato de trabalho. Ora, acontece

que, como ja temos vindo a referir, esta norma também se aplica ao caso dos desenhos ou

= José de OLIVEIRA ASCENSAO, O Direito — Introdugéo e Teoria Geral, 13.7 Edicao Refundida, Coimbra, Almedina, 2006, pags. 448, 449 e 528.

*J0d0 BAPTISTA MACHADO, op. cit, pag. 94.
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modelos por remissao do artigo182.° CPI, que tem como epigrafe “Regras especiais da titularidade

do registo”.

Assim, ao entender-se que o artigo 14.° CDADC é uma norma geral, e 0 artigo 59.° é uma
norma especial por delimitar a sua aplicacao as invencoes e a criacdo de modelos ou desenhos,

deve prevalecer esta ultima®e,

Parece-nos que face as possibilidades que temos vindo a referir para resolver a questao
da atribuicao da titularidade do desenho ou modelo no contrato de trabalho, esta ultima é a que

apresenta maior compatibilidade com o direito vigente e que apresenta um melhor fundamento.

Atendendo ao exposto, nao nos parece que exista uma incompatibilidade tao grande entre
os regimes. Alias, o unico facto que temos a apontar serda mesmo a falta de clareza e de precisao
do legislador ao regular estas matérias, que culmina num maior esforco do aplicador da norma,
no sentido de buscar uma interpretacdo que satisfaca os principios subjacentes ao espirito do

regime e aos valores que ambos os institutos pretendem tutelar.

Somente uma ultima palavra para relembrar que, nao obstante qualquer interpretacao
que possa ser feita, a luz do principio geral da boa fé que impende sobre 0 nosso ordenamento
juridico, sempre o empregador como o trabalhador poderao, de modo reciproco, avaliar a atuacao

da contraparte.

= (0 nosso entendimento ndo parece colidir com o espirito do sistema do CDADC. Veja-se, como refere CLAUDIA TRABUCO, que “Embora
tendencialmente se encontre ainda um principio de favor auctoris no Direito de Autor, a maioria das situacdes que suscitam questdes praticas sdo
ja objeto de normas excecionais mesmo nesse ramo do Direito, que aproximam as solucdes do espirito subjacente a regulacao no direito industrial
(é o caso dos programas de computador, das bases de dados, das obras multimédia, das criacées jornalisticas ou publicitarias...)”. Claudia TRABUCO,

op. cit, pag. 170.
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Conclusao

Apds termos terminado o presente estudo, cabe-nos destacar os aspetos que
consideramos mais relevantes e, desta forma, fazer uma espécie de sintese de tudo aquilo que

fomos concluindo ao longo destas paginas.

Uma vez que a nossa dissertacdo se encontra relacionada com o trabalho criativo,
optamos por comecar por estudar o regime do mesmo a luz do Direito de Autor. Ao atentarmos
no referido regime, verificamos que este ramo de Direito privilegia o autor, oferecendo-lhe protecao
e também garantindo espaco através do qual o0 mesmo pode livremente dispor dos seus direitos
patrimoniais. Contudo, apesar deste ser o regime-regra, verifica-se uma tendéncia, a qual se
encontra patente nos regimes especiais presentes no cddigo, para a atribuicao da titularidade do

direito patrimonial de autor ao empregador.

Dado que o objeto especifico se prendia com o design, apds o estudo do contrato de
trabalho no Direito de Autor, avancamos para a analise do regime do contrato de trabalho no
Direito de Propriedade de Industrial. Do aludido estudo concluimos que, o Direito da Propriedade
Industrial, fazendo jus ao seu caracter mais economicista, beneficia a posicdo do empregador,

atribuindo-lhe os direitos patrimoniais inerentes ao desenho ou modelo.

Uma vez que partimos do pressuposto que, no que ao design concerne, existem situacoes
em que se podera chamar a colacao a protecao do Direito de Autor e do Direito da Propriedade
Industrial, consideramos ser de elevada relevancia para o caso sub judice, delimitar e analisar os
requisitos que terdo de estar reunidos para a aplicacdo destes dois ramos do Direito

individualmente.

Apos a referida analise, comecamos por estudar os diferentes sistemas apresentados em
diversos ordenamentos juridicos para caracterizar o tipo de relacdo que existe entre o direito de
Autor e o Direito de Propriedade Industrial, quando ambos sdo chamados para proteger o desenho
ou modelo. Deste modo, existem trés sistemas diferentes, todos eles com vantagens e

desvantagens: o sistema do cumulo total, o sistema do cumulo parcial e o sistema do ndo cumulo.

Ao estudarmos os referidos sistemas, verificamos que o legislados da UE, através da DDM,

pretendeu uniformizar o sistema adotado na UE. Porém, verificamos que, apesar do esforco do
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legislador unionista, na realidade, apenas se excluiu a adocao do sistema do cumulo absoluto
dentro do espaco da UE, deixando espaco para que cada pais escolhesse entre os dois sistemas
remanescentes e de que forma pretendia conciliar os dois ramos do Direito. Ora, ndo obstante a
bondade do legislador da UE, acabou por gerar-se um clima de incertezas e por se frustrar o seu

intento que, relembre-se, se prendia com a uniformizacao de solucdes adotadas.

Dentro do nosso ordenamento juridico, também o disposto pelo legislador portugués deixa
muito a desejar, uma vez que apenas se limitou a transpor a DDM, sem clarificar qual o sistema
acolhido em Portugal. Desta lacuna, surgiram varias interpretacoes do sistema acolhido pelo nosso
ordenamento juridico, sendo que a doutrina maioritaria entende que se encontra vigente o sistema

do cumulo parecial.

Para além deste problema que acabamos de enunciar, temos também a questao de
muitas vezes o Direito de Autor e o Direito da Propriedade Industrial apresentarem solucées
antagonicas e incompativeis. Relativamente a este ponto, o legislador optou por nao estabelecer

nenhuma solucdo para dirimir as referidas incompatibilidades destes dois regimes.

Assim, o Direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial, para além de disporem em
sentido diverso relativamente ao registo e ao prazo de duracdo da protecdo por eles oferecida,
também apresentam disposicoes antagonicas no que concerne a titularidade da criacéo no ambito
de um contrato de trabalho. Veja-se, neste sentido, que caso no contrato de trabalho em que nada
se encontre previsto relativamente a questao da titularidade, o CDADC presume que a titularidade
da criacao pertence ao autor nos termos do artigo 14.°, n.° 2 CDADC e, por sua vez, o artigo 59.°
CPI dispde que, por remissao do artigo 182.° CPI, no caso da criacdo de desenhos ou modelos, a

titularidade do direito patrimonial pertence ao empregador.

Face a esta ultima questdo, entendemos que seria necessario alcancar uma solucao, visto

gue nao é justo e seguro para nenhuma das partes envolvidas viver numa espécie de limbo juridico.

Desta forma, entendemos que a solucao mais justa face ao direito vigente seria aplicar o
principio que estabelece que norma geral cede perante norma especial. Desta forma, dado que o
artigo 14.° CDADC estabelece o regime geral, e, em contrapartida, o artigo 59.° CPI estabelece o
regime especial para os desenhos ou modelos, deveria prevalecer esta ultima. Temos entao que
a solucao por nds defendida é a atribuicdo da titularidade do direito patrimonial do desenho ou

modelo a entidade criadora.

110



Bibliografia

ABRANTES, JOSE JOAO, «Contratos de Propriedade Intelectual e Contrato de Trabalho», /n
Contratos de Direito de Autor e de Direffo Industrial, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luis

Couto Goncalves, Claudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, pags. 79 a 91.

AKESTER, Patricia, Direifo de Autor em Portugal, nos PALOP, na Unido Europeia e nos

Tratados Internacionais, Coimbra, Aimedina, 2013.

ALMEIDA, Geraldo Da Cruz, «O Direito Pessoal de Autor no Codigo de Direito de Autor», /in
Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Manuel Gomes da Silva, Coimbra, 2001, pags.

1059 a 1128.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, « Desenhos ou modelos e pecas sobresselentes», in

Direito Industrial, Vol. VI, Coimbra, Almedina, 2009, pags. 11 a 26.

ALMEIDA, Carlos Ferreira, «Contratos da Propriedade Intelectual. Uma sintese», in Contratos
de Direito de Autor e de Direifo Industrial, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luis Couto

Goncalves, Cldudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, pags. 9 a 24.
AMADO, Joao Leal, Contrato de Trabalho, 3% edicdo, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.

ASCENSAOQ, José de Oliveira, <A reforma do Cddigo de Propriedade Industrial», /in Direifo
Industrial, Vol. |, Coimbra, Almedina, 2001, pags 481 a 504.

- Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra, Coimbra Editora, 1992.

- O Direito - Introducéo e Teoria Geral, 13.? Edicao Refundida, Almedina, Coimbra,

2006.

BESSA, Tiago, «Direito Contratual de Autor e Licenca (voluntaria) de exploracdo da obrax, /in
Separata de Revista da Ordem dos Advogados, ano 72, IV- Lisboa, Out.-Dez., 2012, pags.
1129 a 1246.

BIGLIAZZI, L./ BRECCIA, U./ BUSNELLI, F. D./ NATOLI, U., / Sistema Giuridico ltaliano -
Dirifoo Civile 3 Obbligazioni e Contratti, Torino, UTET, 2001.

111



BONDIA ROMAN, Fernando, «Los autores assalariados», in Revista Espariola de Derecho de

Trabajo (Civitas), 1984, pags. 419 a 430.

BROPHY, David, «Clothing fashion design protected against deliberate imitation in Ireland», in
Journal of Intellectual Property law & Practice, Vol. 3, n.° 10, Oxford, Oxford University Press,

2008, pags. 628 e 629.

CAMPINO, Anténio/ GONCALVES, Luis Couto, - Cddigo da Propriedade Industrial Anotado,
Coimbra, Almedina, 2010.

- CARVALHO, Maria Miguel, «Desenhos e modelos. Caracter Singular. Cumulacdo com a

marcay, in Direffo Industrial, Vol. VI, Coimbra, Almedina, 2010, pags. 421 a 446.

- «Proteccao pelo registo dos desenhos ou modelos comunitarios [Comentario de
Acordao do Tribunal de Justica (Primeira Seccao), de 16 de Fevereiro de 2012, caso “ Cegasa
— PROIN)]», in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (Espanha), Tomo XXXII, 2012,
pags. 593 a 610.

CARVALHO, Rosario Palma, Direifo do Trabalho, Parte |, Coimbra, Almedina, 2005.

CASADO CERVINO, Alberto / BLANCO JIMENEZ, Aracali, £/ disefio comunitdrio: una
aproximacion al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa, 2° edicion, Navarra,

Thomson Aranzadi, 2005.

COLANGELO, Giuseppe, Diritto comparado della proprieta intellettuale, Bologna, |l Mulino,
2011.

CRUZ, Jorge, Comentarios ao Codigo da Propriedade Industrial 2008, Volume Ill, Lisboa,
Pedro Ferreira, 2011.

CURELL AGUILA, Marcel-Li, «Panorama Actual de la Proteccién Juridica de Los Disefios
Industriales”», in Estudios sobre Propriedad Industrial e Intelectual y Derecho de Ja
Competencia, Coleccién de Trabajos em Homenaje a Alberto Bercovitz Rodriguez-Cano,
Barcelona, Oferecida por el Grupo Espafiol de la AIPPI Associacion Internacional para la

Proteccion de la Propriedade Industrial, 2005, pags. 297 a 318.

112



FERNANDES, Anténio Monteiro, Direito do Trabalho, 16% edicdo, Coimbra, Almedina, 2012.

GONCALVES, Luis Couto, «A proteccao da propriedade industrial (introducdo ao sistema
nacional)», /n Direfto Industrial, Vol. V1, Coimbra, Almedina, 2009, pags. 305 a 322.

- Manual de Direifo Industrial — Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal, 6°

edicdo, Revista e Actualizada, Coimbra, Almedina, 2015.

GOMES, Julio, Direito do Trabalho — Relacdes individuais de Trabalho, Vol. |, Coimbra, Coimbra
Editora, 2007.

GRUBB, Philip W./ THOMSEN, Peter R., Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and
Biotechnology Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy, Fifth Edition, Oxford, Oxford
University Press, 2010.

JOSEPH, Paul, «"Cool” design rights», in Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol.
7, n.°10, Oxford, Oxford University Press, 2012, pag. 695.

LEITAO, Luis Menezes, Direito de Autor, Coimbra, Almedina, 2011.

- «Os efeitos do incumprimento dos Contratos de Propriedade Intelectual», in
Contratos de Direito de Autor e Direito de Propriedade Industrial, Org. Carlos Ferrefira de

Almeida, Luis Couto Gongalves, Claudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, pags. 113 a 126.

LOIS BASTIDA, Fatima, «Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la ley de
patentes», in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Volumen 34, Madrid, Barcelona,

Buenos Aires, Sao Paulo, Coedicion: IDIUS Marcial Pons, 2013-2014, pags. 357 a 365.

MACHADO, Joao Baptista, Introducao ao Direito e ao Discurso Legitimador, 17.% Reimpressao,

Coimbra, Almedina, 2008.

MACIAS MARTIN, José, «Estudio Monografico de la Ley 20/2003», jin Estudios sobre
Propriedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Coleccion de Trabajos em
Homenaje a Alberto Bercovitz Rodriguez-Cano, Barcelona, Oferecida por el Grupo Espafiol de
la AIPPI Associacion Internacional para la Proteccion de la Propriedade Industrial, 2005, pags.

653 a 677.

113



MAIA, José Mota, Propriedade Industrial, Vol. I, Coimbra. Almedina, 2003.

- Propriedade Industrial, Vol. 1l, Cédigo da Propriedade Industrial Anotado,
Coimbra, Almedina, 2005.

MARQUES, J. P. Remédio, Biofecnologia(s) e Propriedade Intelectual, Vol. 1, Coimbra,
Almedina, 2007.

- «Propriedade Intelectual, Exclusivos e Interesse Publico», /n Direito Industrial,

Vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, pags. 199 a 236.

MARTINEZ, Pedro Romano, «Contratos de Encomenda de criacéo intelectual», in Contratos de
Direito de Autor e de Direifo Industrial, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luis Couto Goncalves,

Claudia Trabuco, Coimbra, Aimedina, 2011, pags. 55 a 77.
- Direito do Trabalho, Coimbra, Almedina, 2010.

- «Relacdes Empregador Empregado», /in Direffo da Sociedade de Informacao, Vol.

I, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pag 185 a 200.

- «Tutela da actividade criativa do trabalhador», /n Revista de Direito e de Estudos

Sociais, Ano XLI, Agosto-Dezembro de 2000, pags. 225 a 243.

MASEDA RODRIGUEZ, J., «La ley aplicable a la titularidade inicial de los derechos morales del
autor assalariado: recepcion en el ordenamento juridico espafiol de los works made for hire
americanos». /in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Instituto de Derecho Industrial
Universidad de Santiago de Compostela (Espand), IDIUS, Volumen 29 (2008-2009), Marcial
Pans, 2009, pags. 318 a 351.

MAZZOTTA, Oronzo, Trattato di Diritto Privato a cura di Giovanni ludica e Paolo Zatti, Diritfto
del Lavoro, Quarta Edizione, Milano, Giuffré Editore, 2011.

MELLO, Alberto de Sa e, Contrato de Direifo de Autor. A Autonomia Contratual na Formacao

de Direifo de Autor, Coimbra, Almedina, 2008.
- Manual de Direifo de Autor, Coimbra, Almedina, 2014.

114



OLAVO, Carlos, «Desenhos e Modelos: Evolucdo Legislativa», in Direffo Industrial, Vol. I,

Coimbra, Almedina, 2003, pags. 45 a 76.

- «Introducao ao Direito Industrial», /n Direifo Industrial, Vol. |, Coimbra, Almedina,

2001, pags. 155 a 198.

PEREIRA, Alexandre Dias, «Jornalismo e Direito de Autor», in Boletim da Faculdade de Direito,

Vol. LXXV, Separata, Coimbra, 1999, pags. 591 a 597.

POLLAUD-DULLIAN, Frédéric, “Propriétés intellectuelles et travail salarié”, in Rewe

Trimestrielle de Droit Commercial, 2000, pags. 273, apud, Julio Gomes, op. cit.

REBELLO, Luiz Francisco, Codigo do Direifo de Autor e dos Direifos Conexos Anotado, Lisboa,

Ancora Editora, 2° edicdo, 1998.

- Introducao ao Direifo de Autor, Vol. |, Lisboa, Publicacdes Dom Quixote, 1994.

REIS, Miguel, O Direito de Autor no Jornalismo, Anexo Cddigo do Direito de Autor e Direifos

Conexos e Legislacdo Complementar, Lisboa, Quid Juris? Sociedade Editora, 1999.

RIBEIRO, Barbara Quintela, «A tutela Juridica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou
Modelos», /in Direifo Industrial, Vol. V, Coimbra, Almedina, 2008, pags. 477 a 528.

ROCHA, Maria Victoria, «A titularidade das criacdes Intelectuais no ambito da relacdo de
trabalho», in Nos 20 anos do Cddigo das Sociedades Comerciais, Homenagem aos FProf.
Doutores Ferrer Correlfa, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier, Volume |, Coimbra,

Coimbra Editora, 2007, pags. 166 a 199.

- «Contributos para a Delimitacao da “Originalidade” como Requisito de Proteccéo
da Obra pelo Direito de Autor», in Ars ludicandi : estudos em homenagem ao Prof. Doutor
Antonio Castanheira Neves , org. Jorge Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José

de Faria Costa, Vol. |l, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pags. 731 a 791.

- «Obras de arquitectura como obras protegidas pelo Direito de Autor», /n
Contratos de Direito de Autor e de Direifo Industrial, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luis

Couto Gongalves e Cldudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, pags. 159 a 210.

115



RODRIGUES, Luis Silveira, «Defesa de Consumidor e Direito Industrial», in Direifo Industrial,

Vol. I/, Coimbra, Almedina, 2003, pags. 255 a 274.

SCUFFI, Massimo / FRANZQOSI, Mario / FITTANTE, Aldo, / Codice della Proprieta Industriale,
D. [gs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni

comunitarie e internazionali, Padova, CEDAM, 2005.

SERRANO FERNANDEZ, Maria, «Regimen juridico de transmision de los derechos de autor en
el ordenamento espafol y alemany, in Revista para el Anélisis del Derecho, Barcelona, 2012,

disponivel em http://www.indret.com/pdf/934.es.pdf, consultado em 20/08/2015.

SILVA, Miguel Moura e, «Desenhos e modelos industriais — Um paradigma perdido?», in Actas
de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Volumen 34 (2013-2014), Coedicion: IDIUS, Marcial
Pans, 2014, pags. 431 a 451.

SILVA, Pedro Sousa e, «A «Proteccao Prévia» Dos Desenhos ou Modelos no Novo Codigo da
Propriedade Industrial», /in Direito Industrial, Vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, pags. 343 a
356.

-Direffo Industrial Nocdes Fundamentars, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.

TRABUCO, Claudia, «Criacdes intelectuais e invencdes em execucao de contrato de trabalho»,
in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo —
50 anos de Vida Universitdria, Coord. Dario Moura Vicente/ José Alberto Coelho Vieira/
Alexandre Dias Pereira/ Sofia de Vasconcelos Casimiro/ Ana Maria Pereira Silva, Coimbra,

Almedina, 2015, pags. 149 a 170.
UBERTAZZI, Luigi Carlo, Maurizio Ammendola, Diritto d "Autore, Torino, UTET Libreria, 1993.

VALLEBONA, Antonio, /stituzioni di Diritto del Lavoro Il — Il Raporto di Lavoro, Sesta Edizione,
Verona, CEDAM, 2008.

VANZETTI Adriano/ Vincenzo di Cataldo, Manuale di Diritto Industriale, Quarta Edizione,
Milano, Giuffré Editora, 2003.

116



VITORINO, Anténio de Macedo, A eficdcia dos Contratos de Direifo de Autor, Coimbra,
Almedina, 1995.

XAVIER, Antdnio, As leis dos Espetdculos e Direitos Autorais, do Teatro a Internet, Almedina,

2002.

XAVIER, Bernardo Lobo, Manual de Direifo do Trabalho, Lisboa, Verbo, 2011.

WILKOF, Neil/ BASHEER, Shamnad, Overlapping Intellectual Property Rights, Oxford
University Press, Oxford, 2012.

117



	Página 1
	Página 2
	Página 3

