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Resumo

As invencg0es realizadas por trabalhadores no @mbito de contratos de trabalho tém
assumido cada vez mais um papel crucial no desenvolvimento e competitividade das
empresas. Considerdmos, por isso, de suma importancia desenvolver o tema no ambito da
nossa dissertacéo, focando 0 nosso estudo principalmente na questdo da tutela dos direitos

sobre as invengdes laborais.

Definimos como objetivo principal fazer uma andlise aprofundada do regime
portugués das invencdes laborais para aferir se se encontram devidamente acautelados 0s
interesses dos trabalhadores-inventores, propondo alternativas mais eficazes e fazendo
sempre o paralelismo com regimes estrangeiros. De forma a melhor construir e fundamentar
a nossa opinido, recorremos ainda, ndo raras vezes, a jurisprudéncia e doutrina, tanto

nacional como estrangeira.

Na nossa analise, tivemos ndo s6 em conta os direitos e deveres intrinsecos a
realizacdo de uma invencéo laboral (direito a patente, direito pessoal do inventor, direito a
uma especial retribuicdo, deveres de informagdo e sigilo, proibicdo de renuncia prévia de
direitos), mas também a forma de resolucdo de potenciais conflitos que possam emergir da

violacdo desses direitos.

Palavras-chave: Direito do Trabalho, Propriedade Industrial, contrato de trabalho,

invengdes laborais, patente.
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Abstract

Inventions created by employees during a labor contract assumed a crucial role on
the expansion and competitiveness of the companies in Portugal. Thus, we considered of
major importance to develop this theme in our dissertation, focusing our research on the

protection of the rights over the employees’ inventions.

We set as main objetive to analize Portuguese legal system of employees’ inventions
to assess if inventors’ rights are actually protected, proposing effective alternatives and
comparing our regime with foreign ones. As a way to substantiate our opinion, we resort to

jurisprudence and doctrine both Portuguese and foreign.

During our research, we took in account not only duties and rights related to the
creation of an invention by employees (patent right, inventor’s personal right, special
retribution right, information and secrecy duties, prior waiver prohibition,) but also the
stipulated way to solve potential conflicts that could arise caused by those rights violation.

Keywords: Labor Law, Industrial Property, employment contract, employee’s

inventions, patent.
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Introducéo

Numa altura em que a Europa atravessa uma severa crise socioeconémica e em que
as empresas lutam para ultrapassar todas as dificuldades que se colocam diariamente €
imperativo recorrer a criatividade humana como uma forma de contribuir para a debelacéo
desta situacdo. A criatividade incrementa a capacidade de as empresas singrarem em novos

mercados pelo mundo.

Pessoa (s.d.) escreveu que “Viver ndo € necessario. Necessario ¢ criar”. Parece-nos,
no entanto, que hoje em dia, na area empresarial, € preciso que as empresas vivam e essa
sobrevivéncia esta, e deve estar, diretamente ligada a criacdo e a inovacgdo. Viver é necessario
e para isso é necessario criar: assim adaptamos 0 pensamento do poeta para a nossa area de

estudo.

Falamos ndo apenas de inovacdo nos modelos de negdcio e nas técnicas de
marketing, mas também no incentivo a atividade inventiva dos trabalhadores, de modo a que
as empresas possam entrar em novos nichos de mercado e competir em mercados nacionais
e internacionais. De acordo com Beheshtifar & Zare (2013, p. 242), existem provas que
indicam que a criatividade dos trabalhadores pode ser um contributo fundamental para a
inovacdo organizacional, para a eficacia e para a sobrevivéncia das empresas. Também
Parjanen (2012, p.109) defende que “creativity is a component that enhances the ability of
organizations to retain their competitive advantage as well as to stay ahead of their
competitors” € ainda que ‘‘for creative organizations, the ideas and insights of their

employees are of crucial importance”.

O assunto em questdo assume especial relevancia numa altura em que o Relatorio
Estatistico do 1.° Semestre de 2015, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, indica
que 36% dos pedidos de invencdo nacionais foram requeridos por empresas, mais 10 pontos
percentuais do que em 2014, Nos dias que correm, a ideia do inventor solitario nfo passa
uma concecao romantica e literaria ultrapassada e completamente desadequada da vida dos

negocios de hoje em dia (Marcelino & Rocha , 2009, p. 139).

! Relatorio disponivel em http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=301, obtido a 8 de
novembro de 2015.



http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=301

Coloca-se entdo a questdo de saber como a nossa ordem juridica tutela os direitos dos
trabalhadores-inventores e refletir sobre a adequacéo e suficiéncia desse regime juridico.

Genericamente, o contrato de trabalho, de acordo com as defini¢cdes presentes tanto
no Codigo Civil (no artigo 1152.°), como no Cédigo do Trabalho (artigo 11.°), € aquele pelo
qual uma pessoa se obriga, mediante retribuicdo, a prestar a sua atividade intelectual ou
manual a outra pessoa, sob a autoridade e direcdo desta. Segundo Leitdo (2016, p. 267), a
atividade do trabalhador vai implicar a producdo de um certo resultado que, em principio,
pertencerd ao empregador e que corresponde ao beneficio expectavel no ambito da sua
atividade empresarial. No entanto, na senda de Martinez (2000, p. 230), “esta perspetiva da
alienidade da prestacédo de trabalho (...) carece de uma adaptacdo no caso de se estar perante
0 cumprimento de um contrato de trabalho que pressupde o desempenho de uma atividade
criativa”. Rocha (2007, p. 168) defende que ndo seria “razoavel” ignorar a diferenca entre
este tipo de trabalho que envolve atividade criativa e aquele que decorre da mera execugéo

de instrucdes do empregador.

Por opc¢éo, decidimos néo aprofundar a protecdo conferida aos trabalhadores autores
e centrar o nosso estudo na “Tutela Juridica da Atividade Criativa do Trabalhador Inventor”.
No entanto, sempre que necessario, faremos os paralelismos que considerarmos pertinentes

entre um e outro tema.

Com vista a um entendimento o mais aprofundado possivel, iniciamos este estudo
por fazer uma leitura e andlise da legislacdo e da doutrina nacional e estrangeira mais
relevante acerca do tema escolhido. Incluido nesta anélise encontra-se o estudo das normas
constitucionais relevantes neste ambito, e uma interpretagdo das mesmas, tendo em conta
alguns dos direitos relacionados com o Direito da Propriedade Industrial. Tivemos ainda o
cuidado de tomar parte nos assuntos mais controvertidos, exprimindo uma opinido propria,
corroborando ou refutando ideias defendidas por outros autores ou simplesmente fazendo

uma analise independente das questdes.

Consideramos de extrema importancia para o enriquecimento do nosso trabalho,
comparar alguma da legislacdo nacional com a de outros paises, nomeadamente com a
espanhola, francesa e alemd, devido a proximidade juridica, e com a brasileira, americana,
japonesa e chinesa, por serem grandes poténcias mundiais ao nivel do nimero de pedido de

patentes.



No nosso estudo, comegaremos por fazer a ponte entre o Direito do Trabalho e a
propriedade industrial e por abordar a atividade criativa, até que chegaremos por fim ao cerne

da questdo: a invencao laboral.

Dependendo do momento em que se realizou a invengdo, da sua importancia para a
atividade da empresa e do facto de a atividade inventiva estar ou ndo prevista no contrato de
trabalho, as invencdes podem ser divididas em invencGes de servico, invengdes mistas ou
invencgoes livres, uma divisdo que Abrantes (2011, p. 82) apelidou de “classica tripartigdo”.
Jé o autor brasileiro Abdala (1991, p. 129-130) refere que lhe parece mais adequado dividir
as invencgoes entre: invengdes de servigo, de estabelecimento, livre e casuais. Mais adiante
faremos uma andlise a cada um destes modelos e comprometemo-nos a apresentar uma

proposta de novos modelos.

Como veremos, a titularidade da patente esta inevitavelmente associada a categoria
da invencdo em causa, e 0 nosso legislador tentou, através do Cddigo da Propriedade
Industrial, equilibrar as normas de forma a que nem o trabalhador nem o empregador fiqguem
prejudicados e vejam frustradas, na totalidade, as expectativas criadas com a invencao
laboral. Neste contexto, Rocha (2007, p. 169) diz-nos que se enfrentam duas ldgicas: a
pragmatica (se a empresa investe, devera ter retorno) e a idealista (deve privilegiar-se a

criacdo e proteger o criador).

Sera igualmente importante abordarmos a questdo do direito moral do inventor, que

se encontra previsto no artigo 60.° do CPI e que se trata de um direito irrenunciavel.

O direito a uma especial retribuicdo esta legalmente consagrado no n.° 2 do artigo
59.° do CPI. Dizem-nos Robalo, et al. (2010, p. 218) que, segundo este artigo “se o contrato
de trabalho ndo previr expressamente o pagamento de uma determinada remuneragdo como
contrapartida pela atividade inventiva do trabalhador, este tem direito a reclamar da empresa
0 pagamento de uma remuneragdo a apurar de harmonia com a importancia da invencao”.
Também esta tematica serad desenvolvida e trataremos de algumas questdes, nomeadamente,

acerca do montante desta remuneragdo e do momento do seu pagamento.

Para concluir o nosso estudo, abordaremos alguns dos deveres atinentes aos

trabalhadores e os meios de resolucéo de potenciais conflitos neste &mbito intelecto-laboral.






1. Propriedade Industrial e Direito do Trabalho

1.1. Criatividade e Atividade Inventiva

Uma invencdo, de acordo com o acérddo do Tribunal da Relacéo de Lisboa, de 2 de
outubro de 20142, define-se como “regras destinadas a solucionar problemas técnicos ou a
determinar uma nova via de solugéo, tecnicamente mais perfeita ou economicamente mais
eficiente, de um problema especifico no dominio da tecnologia, podendo respeitar a produtos
ou a processos”. Um dos exemplos de invengdes criadas como forma de solucionar
problemas foi o primeiro sistema telefénico do mundo, criado por Antonio Santi Giuseppe
Meucci, em 1854. O inventor teve necessidade de criar um sistema que permitisse a sua

esposa doente comunicar desde casa com ele que trabalhava num prédio contiguo®.

Nos dias de hoje a criatividade & um elemento crucial no dominio da competitividade
empresarial®. Ora, esta criatividade pode entrar na esfera das empresas de duas formas: elas
podem ir ao mercado adquirir os direitos de utilizacdo econdmica de invencdes ou criacoes,
ou, em alternativa, podem contratar trabalhadores-criadores de forma a controlar todo o
processo criativo dos mesmos. Como nos diz Gomes (2007, p. 569), “no primeiro caso, 0s
custos de tais direitos séo tendencialmente mais elevados porque determinados com base no
valor de mercado dos bens criados”, ao passo que na segunda hipdtese “o custo tende a ser
inferior ao valor de mercado”. Nesta linha de pensamento, também Gongalves (2012, p. 9)
nos diz que “no ambito da atividade inventiva o trabalho subordinado surge especialmente

atrativo face a prestacao de servico”.

Podemos dizer que a atividade inventiva €, no nosso CPI, o reflexo da criatividade.
As als. a) e b), do n.° 2, do artigo 120.° referem que uma invengdo implica atividade

inventiva: se, para um perito na especialidade, ndo resultar de uma maneira evidente do

2 Processo n.° 85/13.0YHLSB.L1-8 disponivel em http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc73231603980
2565fa00497eec/bff72ccd039d0b6c80257d82003c12de, consultado a 10 de outubro de 2016.

3 InformagBes disponiveis no sitio da internet da Tecmundo (http://www.tecmundo.com.br
[ciencia/20570-graham-bell-ou-antonio-meucci-quem-inventou-o-telefone-.htm obtido a 11 de novembro de
2016).

4 Criatividade ¢ definida por Zhou & Shalley (2003, p. 167) “as the production of new and useful ideas
concerning products, services, processes and procedures”, referem ainda que “this definition can include
creative solutions to business problems, creative business strategies, or creative changes in job processes”.
Por sua vez, Xu & Rickards (2007) citado por Aranda (2009, p. 22), definem creatividade como “um processo
por meio do qual individuos ou grupos de pessoas chegam a ideias e valores que s&o novos para os individuos,
grupos e outros dentro das suas comunidades”.



estado da técnica; e se apresentar uma vantagem pratica, ou técnica, para o fabrico ou
utilizacdo do produto ou do processo em causa. No artigo 56.°, n.° 1, do mesmo codigo, o
estado da técnica é definido como tudo o que, dentro ou fora do pais, foi tornado acessivel
ao publico antes da data do pedido de patente, por descricdo, utilizacdo ou qualquer outro
meio, isto €, uma invencdo estd compreendida no estado da técnica quando ja tenha sido

divulgada outra invencdo que configure uma solucéo para 0 mesmo problema.

A atividade inventiva ¢ também um dos requisitos essenciais para a atribuicdo de

patente, a par dos requisitos de novidade e aplicacéo industrial®.

Goncalves (2012, p. 6) entende que “falar de atividade inventiva é falar do facto
gerador da inven¢ao; da a¢do que a precede”. Diz-nos ainda que “a atividade inventiva esta,

pois, na génese da resposta a um problema técnico que vai além da mera inovagao”.

Como veremos, a previsdo ou ndo de atividade inventiva nos contratos de trabalho
vai ser importantissima para a categorizagdo das invengdes em contexto laboral e,

consequentemente, para a afericdo da titularidade das patentes realizadas neste ambito.

1.2. Breve resenha histoérica

Como referido anteriormente, a necessidade de solucionar problemas esteve desde
sempre na base do processo criativo. Gomes Canotilho & Moreira (2007, p. 620) creem que
“o ponto de partida para qualquer criagdo cultural — intelectual, artistica ou cientifica — é
sempre: (1) a dimenséo da criatividade humana assente (2) na iniciativa humana capaz (3)
de dar forma a diferentes meios de expressdo e de compreensdo da realidade humana e

material”.

Ao longo dos tempos 0 Homem e os Estados sentiram necessidade de proteger as

invengdes que Ihe pudessem vir a ser Gteis, quer social quer economicamente. A nivel

5 Diz-nos 0 acorddo do Tribunal da Relagdo do Porto de 17 de dezembro de 2014, processo n.°
1874/10.2TBPFR.P1, que “o acto de concessdo da patente traduz uma mera presuncdo juridica dos requisitos
juridicos da sua concessdo”, mas que se trata “de uma presungdo juris tantum, e, portanto, ilidivel mediante a
demonstragdo de que se ndo verifica algum ou alguns dos requisitos da concesséo, designadamente através de
accdo de declaracdo de nulidade ou anulagdo (disponivel em http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e8
0257¢cda00381fdf/c4996d9094d3356¢80257dc100545ffd?OpenDocument, consultado a 1 de agosto de 2016).
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pessoal, a maneira que os inventores tinham de proteger as suas invencdes era através do
segredo®. Esse secretismo mantinha-se muitas vezes no seio da familia durante centenas de
anos. No entanto, também os Estados sentiam necessidade de preservar as invencées como
um segredo nacional, tomando mesmo, nao raras vezes, medidas no sentido de impedir 0s
inventores de as exteriorizarem. Muitas dessas medidas podiam ser consideradas extremas,

como a prisdo, a coacdo fisica e moral ou até a pena de morte.

Com o passar dos séculos, e com os altos e baixos que o desenvolvimento tecnoldgico
foi sofrendo, o ser humano apercebeu-se da importancia das invengdes para o progresso da
sociedade e tomou consciéncia de que o seu desenvolvimento e criagdo deveriam ser
incentivados. Ora, a melhor maneira de o fazer seria conceder ao inventor previlégios

econdmicos e de exploracdo, nomeadamente, através da concecdo de patentes.

Sabe-se que a primeira patente de invencéo conhecida foi concedida em 1421, pelo
Conselho de Lordes da Republica de Florenca, ao engenheiro e arquiteto Filippo
Brunelleschi, pela construcdo de um navio concebido para assegurar o transporte de pedra
marmore através do rio Arno. E assim percetivel que, desde os primérdios, a concessao de
patentes era formalizada através de um ato administrativo. Anos mais tarde, em 1449, em
Inglaterra, foi também concedida pelo rei Henrique VI, uma patente a John Utynam, pela
elaboracdo de vitrais. Nesta altura, em Inglaterra, a atribuicdo deste direito era uma
competéncia do rei. No entanto, ndo existia ainda nenhum diploma que regulasse os direitos

industriais dos inventores.

A primeira lei de patentes a nivel mundial surgiu alguns anos mais tarde, em 1474,
pela mao do Senado Veneziano, com o objetivo claro de proteger os artesdos vidreiros da
ilha de Murano. Segundo Canalli & Silva (2011, pp. 746-747), neste diploma ficaram desde
logo consagrados os principios basicos da novidade e da aplicacdo industrial; era concedida
licenca e protecdo para exploracdo exclusiva por 10 anos; ficou assente a proibicdo de
terceiros fabricarem objetos correspondentes ou similares a invencao e foi estipulado o

pagamento de multa para os infratores e respetiva destruicdo do objeto fabricado sem

® Prética que ainda hoje ¢ utilizada em alguns casos. Uma vez que no registo de patentes tem que ficar
descrito todo o método de producdo e todos os elementos necessarios a producao de determinado produto,
algumas empresas, como é o caso da Coca-Cola, optaram por ndo patentear o produto de modo a evitar as
tentativas de reproducdo. O segredo da receita deste refrigerante &, para alguns, o segredo mais bem guardado
do mundo, e os resultados s&o 0s que se veem: uma das bebidas mais consumidas a nivel mundial.



autorizacéo. Esta lei serviu de base a todas as restantes e, como tal, muitas destas previsoes
legais s&o ainda hoje aplicadas nos sistemas de patentes a nivel mundial.

Porém, foi apenas apartir do século XVIII, durante a revolucgéo industrial, quando
houve uma necessidade acrescida de produzir mais, mais rapido e melhor, que toda a Europa
comegou a legislar sobre patentes. Com essa continua necessidade de produgdo e com as
empresas a comecar a recrutar especificamente para que os trabalhadores pusessem em
pratica as suas competéncias criativas, comecou igualmente a surgir, nos mais variados

ordenamentos juridicos, a tutela das invengdes realizadas por trabalhadores.

As primeiras referéncias legislativas quanto a protecdo dos inventores em Portugal
surgiram apenas no século XIX, em 1837, quando foi promulgada a primeira lei portuguesa
que aludia a protecdo de direitos intelectuais. Esta lei atribuia aos autores e inventores de
novas producdes ou de novas descobertas um direito exclusivo de propriedade sobre as

mesmas.

Naquele que consideramos ser o primeiro diploma que mais se aproxima do nosso
Caodigo da Propriedade Industrial, a Carta de Lei de 21 de maio de 1896, publicada no Diéario
do Governo n.° 119, de 28 de maio, ja estava consagrado a quem podia ser concedida a
patente, comecavam a delinear-se aqueles que haveriam de ser os atuais requisitos de
patenteabilidade e eram estipulados alguns direitos dos inventores detentores da patente,

entre outras coisas.

No entanto, e no que tange ao tema da nossa dissertagdo, ndo existia nestes primeiros
diplomas ainda nenhuma referéncia a invencées laborais. Apenas em 1940, com o Decreto
n. 30679, de 24 de agosto, o primeiro verdadeiro Codigo da Propriedade Industrial,
passaram a estar legalmente consagradas as invencGes realizadas por trabalhadores
assalariados. O artigo 9.° deste Decreto, nos diversos paragrafos que o constituem, regulava
este tipo de invencbes de maneira ndo muito dispar do que acontece hoje, sendo, vejamos

alguns paréagrafos:

“Art. 9.° O direito a patente pertence ao inventor
Ou Seus sucessores por qualquer titulo.
§ 1.° Pertence a respetiva empresa o direito a

patente de invencéo feita durante a execucao de contrato



de trabalho em que a atividade inventiva esteja prevista
e seja especialmente retribuida. Na falta da referida
retribuicdo, o inventor tem, além do direito de ser
reconhecido como tal, o de receber remuneracdo em
harmonia com a importancia do invento.

8§ 2.° Independentemente das condigOes previstas
no paragrafo anterior, se a invencdo se integrar na
atividade da empresa, terd esta direito de preferéncia a
exploragdo exclusiva ou ndo exclusiva da invencéo, a
aquisicdo da patente ou a faculdade de pedir ou adquirir
patente estrangeira; e o0 inventor tera direito a
remuneracdo equitativa, deduzida a importancia
correspondente a qualquer auxilio prestado pela empresa
para realizar a invengéo.

8 3.° O direito de preferéncia pode ser exercido
dentro do prazo de trés meses, a contar da data em que a
concessdo da patente for comunicada a empresa.

8 4.° A aquisicédo do direito a que se refere o 1.°
fica sem efeito se a remuneracdo ndo for integralmente

paga no prazo estabelecido.(...)”

A tutela jurisdicional das invencdes realizadas por trabalhadores manteve-se, ainda

que com ligeiras alteragdes, nos Cadigos de 1995 e de 2003,

1.3. Relacdes Intelecto-Laborais

Um contrato de trabalho € um negdcio juridico no qual o trabalhador se compromete
a prestar ao empregador a sua atividade manual ou intelectual, mediante retribuigéo e sob
direcdo e autoridade deste. A definicdo legal deste contrato pode encontrar-se no artigo
1152.° do Caodigo Civil e no artigo 11.° e seguintes do Codigo do Trabalho (aprovado pela
Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro).

" Aprovados pelo DL n.° 16/95, de 24 de janeiro, e pelo DL n.° 36/2003, de 5 de marco, respetivamente.
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Neste tipo de contrato, pressupde-se a existéncia de uma “prestacao de fato, e de entre
as prestacOes de fato, uma obrigacdo de meios, que impde uma atividade a prosseguir,
independentemente da obten¢ao de um fim” [sic] (Falcdo & Tomas, 2014, p. 27). Estamos
assim perante “uma atividade humana (trabalho) como aplicacdo das faculdades humanas,
que alguns designam como energia laborativa, ficando de fora do contrato o resultado desta
atividade humana” (Xavier, 2011, p. 293). Também Gomes (2007, p. 569) indica que “o
préprio salario ou retribuicdo é concebido, em regra, como contrapartida em funcdo da

atividade realizada (e nio do resultado alcangado)”®.

Segundo Martinez (2000, p. 225), “trata-se de uma prestacdo de fato positivo, que,
em principio sera infungivel”, ao contrario do que acontece em muitos contratos de prestacéo
de servico, onde é irrelevante quem é o prestador®. No que concerne a esta diferenciagio
entre estes dois tipos de contrato, no acérddo do Supremo Tribunal de Justica, de 31 de
janeiro de 2012%° pode ler-se que “distincdo entre contrato de trabalho e contrato de
prestacdo de servico assenta em dois elementos essenciais: no objecto do contrato (prestacao
de actividade no primeiro; obtencdo de um resultado no segundo); e no tipo de
relacionamento entre as partes (subordinagao juridica no primeiro; autonomia no segundo)”.
No contrato de trabalho, “a obrigagdo de facere é intransmissivel, o trabalhador ndo se pode

fazer substituir por outrem” (Quintas & Quintas, 2010, p. 46).

Na senda de Rouxinol (2014, p. 107), “se se tiver em mente um contrato comum, hoc
sensu cujo objeto imediato seja a prestacdo de uma atividade ndo criativa, dir-se-a quase
consensual o entendimento segundo o qual o empregador adquire originariamente a
propriedade sobre o objeto (imediato) produzido”. Esta presunc¢ao deve-se ndo s ao facto
de existir uma retribuicdo pela prestacdo da atividade, mas também devido ao facto de ser o
empregador a fornecer todos 0os meios materiais para a prossecucdo da atividade laboral.
Exemplificando: numa industria de mobiliario, as pecas produzidas pelos trabalhadores
pertencem ao empregador. Esta posicdo e também partilhada por Abrantes (2011. p.79) que

nos diz que “o trabalhador presta a sua atividade em beneficio de outrem, sem assumir o

8 Tematica da retribuicdo desenvolvida por, entre outros, Palma Ramalho (2016, p. 28-32) e Carvalho
(2011, p. 223-271). Este ultimo refere que “a natureza retributiva de uma dada prestagao depende da verificagao
cumulativa de quatro fatores: que tenha conteido patrimonial, que constitua direito do trabalhador, que revista
caracter regular e periodico e que se apresente como contrapartida do trabalho realizado pelo trabalhador”.

® Sobre o contrato de prestacdo de servico vide em Leal Amado (2016, p. 51-63).

10 Processo n.° 121/04.0TTSNT.L1.S1, disponivel em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8h9
80256b5f003fa814/ccbf2ac7a9202b5a8025799900386737?0penDocument, consultado a 20 de margo de
2016.
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risco do resultado, que entra, desde logo, na esfera juridica do empregador”, e também por
Leitdo (2016, p.267), que refere que a atividade do trabalhador vai implicar a producéo de
um certo resultado que, em principio, pertencera ao empregador e que corresponde ao
beneficio expectavel no ambito da sua atividade empresarial. A este fendmeno, Martinez
(2000, p.230) chamou de “alienidade” da forga de trabalho, referido que “o trabalhador pde
a disposicdo de outra pessoa a sua atividade, sem assumir 0s riscos”. Segundo 0 mesmo autor
(2000, p.237), existem dois aspetos que devem ser ponderados na apreciacao da tutela da
atividade criativa do prestador do trabalho: “alienidade da atividade realizada pelo
trabalhador e assungdo do risco da atividade por parte do empregador”. Neste sentido,
também Alarcon Caracuel (1986, p. 499) defende que a alienabilidade consiste na
transferéncia ab initio da atividade, da disponibilidade da forca de trabalho e dos frutos para
pessoa distinta do seu produtor, bem como da utilidade patrimonial (ou dos “riscos”) da
venda dos mesmos no mercado de bens e servicos, finalidade do empregador ou causa desta

relacao.

A alienabilidade tem sido considerada por alguns autores critério definitorio do
contrato de trabalho, muitas vezes em detrimento do classico critério da subordinacdo
juridica presente nas definicOes legais deste tipo de contrato!!. Batalha (2007, p. 70), na sua
obra, identifica as cinco principais teses existentes acerca da alienabilidade como elemento
delimitador do contrato de trabalho: alienabilidade nos frutos, alienabilidade da utilidade
patrimonial, alienabilidade dos riscos, alienabilidade da titularidade da organizagéo e, por
ultimo, a da alienabilidade no mercado.

A alienabilidade nos frutos como elemento delimitador do contrato de trabalho
defendida por Olea (1995) citado por Batalha (2007, p. 70 e 71) defende que os bens e
servicos produzidos pertencem ao empregador desde 0 seu inicio. O autor salienta que “la
ajenidad consiste precisamente en esto: ab initio, desde el momento mismo de su
produccion, los frutos son del ajeno, no del trabajador” e que “los frutos del trabajo son

atribuidos inicial y directamente a persona distinta de quien ha ejecutado el trabajo”.

A tese da alienabilidade da utilidade patrimonial é defendida por Melgar (1996)
citado por Batalha (2007, p. 79) e consiste em “atribuir a un tercero los beneficios del

trabajo”, ou seja, os beneficios econdmicos do trabalho s&o atribuidos ao empregador

11 Entre os quais destacamos Batalha (2007, p. 37).
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ficando deste modo o trabalhador alheio aos dividendos do seu préprio trabalho. Este é um
ponto de vista semelhante ao da alienabilidade dos frutos embora mais amplo uma vez que
ndo refere apenas os frutos mas sim a sua utilidade patrimonial de todo o trabalho do

empregado.

A tese da alienabilidade dos riscos diz-nos que s0 existe contrato de trabalho se todos
0s riscos resultantes da execucao do contrato de trabalho correrem por conta do empregador.
Chacon & Botija (1973) citados por Batalha (2007, p. 73) dizem-nos que “esa irrelevancia
del riesgo de la produccién para el trabajador, esse no afectarle, direta e inmediatamente
precios, averias, posibilidades de venta ni resultados, constitui el elemento diferenciador de
las relaciones clasicamentes laborales y otras relaciones de trabajo”. Entendemos que este
critério ndo podera ser considerado absoluto como definidor de contrato de trabalho, uma
vez que existem trabalhadores, nomeadamente os vendedores, cuja maior ou menor
remuneracdo poderd estar relacionado com a qualidade do servico prestado ou com a
quantidade de bens vendidos. Entende-se, por esta razdo, que suportam, pelo menos em
parte, o risco. Também Lambelho (2010, p. 151) nos diz que “quando o empregador seja
empresa, 0 risco ndo é de todo alheio ao trabalhador, quer porque o infortinio do negdcio
ditara, in extremis o fim da relacdo laboral, quer porque podem existir situagdes em que o

trabalhador participa nos lucros da empresa”.

A tese da alienabilidade na titularidade da organizacdo diz-nos que ha contrato de
trabalho quando o trabalhador executa as suas func¢des nas instalagdes ou recorrendo a meios
pertencentes ao empregador. Esta tese é facilmente refutavel se tivermos em conta que num
contrato de teletrabalho, por exemplo, é possivel que o trabalhador esteja a exercer funcdes

no seu domicilio com meios préprios mas em beneficio do empregador.

Por dltimo, a tese da alienabilidade do mercado, defendida por Carcuel (1986),
defende que o trabalhador ndo trabalha diretamente para o mercado, pelo que surge a figura
do empregador para fazer a ponte entre estas duas realidades, e s6 nestas condigdes existe
contrato de trabalho. Batalha (2007, p. 85), também ele defensor desta tese, diz-nos que “a
relacdo juridico-laboral pressupBe sempre uma trilateralidade: trabalhador-empregador-
mercado, pois o trabalhador é sempre alguém que trabalha assalariadamente para um
empregador (alienabilidade) e ndo para outro qualquer (alteridade), sendo o empregador o
intermediario entre o trabalhador e 0 mercado”. Também esta tese ¢ refutada por Lambelho

(2010, p. 152), uma vez que, se este fosse um critério delimitador do direito do trabalho nao
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poderiam ficar fora desse ambito “aquelas pessoas que ndo prestam trabalho com total
autonomia, mas que néo trabalham para o mercado aberto, antes atribuindo o resultado do
seu trabalho a um unico sujeito (cliente)”, como € o0 caso dos trabalhadores autbnomos
economicamente dependentes. A autora refere ainda que “ndo se justifica estendermos a

tutela laboral a sujeitos que tém a capacidade de organizar o modo como trabalham”.

Lambelho (2010, p.152) defende que “o critério da subordinagao juridica continua a
ser aquele pelo qual devemos pautar a distin¢cdo entre trabalho autonomo e trabalho
subordinado, bem como o conceito delimitador do &mbito do Direito do Trabalho”, posigédo

esta que partilhamos com a autora.

Ainda que consideremos ou ndo a alienabilidade como um critério definidor do
contrato de trabalho, inegavel é que é aplicavel a grande maioria dos contratos de trabalho.
No entanto, tal como salienta Martinez (2000, p.230), “esta perspetiva da alienidade (...)
carece de uma adaptacdo no caso de se estar perante o cumprimento de um contrato de
trabalho que pressupde o desempenho de uma atividade criativa”. Nao obstante da opinido
do autor, entendemos que esta adaptacdo devera ser sempre feita desde que ocorra uma
criacdo durante a vigéncia de um contrato de trabalho, quer a atividade criativa esteja ou néo
prevista no contrato, o que faz mais sentido dadas as categorias das invencdes que

desenvolveremos mais adiante.

Rocha (2007, p.168) defende que ndo seria “razoavel” ignorar a diferenca entre este
tipo de trabalho que envolve atividade criativa e aquele que decorre da mera execucao de
instrugdes do empregador. A autora diz mesmo que “o estatuto deste tipo de trabalhadores €
hibrido”.

O facto de o Direito do Trabalho marginalizar, em certa medida, o direito dos
trabalhadores sobre o resultado da sua atividade laboral, faz com que este entre em conflito,
nédo s6 com os Direitos de Autor, mas também, ainda que menos intenso, com um dos objetos
da nossa investigacdo, o Direito da Propriedade Industrial, nomeadamente no que a patente
diz respeito (Gomes, 2007, p.570). Esta maior conflituosidade do Direito de Autor deve-se
ao facto de este proteger “ndo tanto a atividade criativa, mas a obra e o reflexo da
personalidade do autor na obra” (Abrantes, 2011, p.80), ao passo que o Direito da
Propriedade Industrial é mais pacifico no que toca a atribuir direitos aos empregadores e a

limitar os direitos dos inventores e, por isso, segundo Rocha (2007, p.170), “sempre havera
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uma diferenca fundamental relativamente aos direitos conferidos aos inventores pelo direito

Industrial”.

No entanto, a economia estd em continua mutacao, e cada vez mais as empresas tém
necessidade de adotar novas estratégias de forma a ultrapassar as dificuldades que se
colocam nos seus caminhos. Esta necessidade é uma das razfes pela qual, e nunca
esquecendo a sua origem nem as diferencas que os distanciam, o Direito de Autor se
aproxima cada vez mais do Direito Industrial. Acerca deste assunto Abrantes (2011, p.81)
refere que “ressalvados os direitos pessoais, atenuados, alids, em certas areas sensiveis, como
0s programas de computador e as bases de dados, denota-se uma grande preocupagao com o
investimento, (...) aparecendo hoje o direito de autor igualmente mais adaptado as

necessidades empresariais”.

Regra geral, e segundo o artigo 58.° do CPI, o direito a patente pertence ao inventor
ou seus sucessores. No entanto, tal como referido no acérdao do Tribunal da Relacdo do
Porto, de 17 de dezembro de 2014'? “nada impede que a «invencdo», na sua vertente
patrimonial, esteja na titularidade de entidade diversa do seu inventor, podendo essa entidade
requerer a respectiva concessao, integrando os inerentes direitos na sua esfera juridica por
qualquer titulo”. Esta particularidade vem vertida no artigo 59.° do mesmo codigo, com a
epigrafe “Regras especiais sobre a titularidade da patente”, que regula as invengdes
realizadas em ambito laboral e respetiva titularidade, tema que passamos a desenvolver de
seguida. Este artigo, muito embora seja referente as patentes, aplica-se igualmente a modelos
de utilidade, topografias de produtos semicondutores e a modelos e desenhos, por remissao
dos artigos 122.°, 157.° e 182.° do CPI, respetivamente.

2Processo  n.° 1874/10.2TBPFR.P1, disponivel em http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e71216
57f91e80257¢cda00381fdf/c4996d9094d3356¢80257dc100545ffd?OpenDocument.
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2. Invencdes em contexto laboral

2.1. Definicao e Categorias das Invencdes Laborais

Definimos invengdes em contexto laboral ou, como nao sdo raramente denominadas,
invencdes laborais®, como as que sdo realizadas por um trabalhador subordinado, durante a

vigéncia e execugdo de um contrato de trabalho.

Esta definicdo ndo engloba as invencOes realizadas durante a execugdo de um
contrato de prestacdo de servicos pois, nestes casos, € pacifico afirmar que as invengdes

realizadas sdo titularidade indiscutivel da entidade adquirente da prestacéo de servicos.

Grande parte da doutrina, ndo s6 nacional mas também um pouco por todo o mundo,
divide as invencdes laborais em trés categorias: invencdes de servico, invengdes mistas e

invencgoes livres.

Consideramos que as primeiras, as invengdes de servigco, sdo as verdadeiras
invencdes laborais do nosso ordenamento juridico, uma vez que sdo realizadas durante a
vigéncia de um contrato de trabalho no qual esta prevista a atividade inventiva e uma especial
remuneracdo (ou ndo, se esse vicio for colmatado pela entidade empregadora, conforme
artigo 59.°, n.° 2, do CPI). Néo basta, no entanto, que a atividade inventiva seja objeto do
contrato de trabalho, as invencdes de servico deverdo ainda ser resultado das funcdes que
sdo atribuidas ao trabalhador nesse contrato. Apesar de esta categorizacdo nao ser
expressamente mencionada no CPI, assume-se que sao invengdes de servico as realizadas ao

abrigo das disposi¢des do artigo 59.°, n.” 1 e 2.

A atividade inventiva pode ser ou ndo objeto exclusivo do contrato de trabalho, isto
é, € possivel que para além das funges criativas que poderao ser atribuidas ao trabalhador
inventor, Ihe sejam atribuidas também as fungdes atribuidas a generalidade dos trabalhadores

subordinados.

A segunda grande categoria de invengdes maioritariamente aceite pela doutrina

portuguesa sdo as invengdes mistas!* que se enquadram no ambito do artigo 59.°, n.°3, do

13 Encontramos esta denominacdo em alguns autores, nomeadamente em Rocha (2007, p. 192) e em
Trabuco (2015, p. 164).
14 Abrantes (2011, p. 89) ou Almeida (2009, p. 50) adotaram a utilizacdo da expressdo “mistas”.
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CPI. Segundo este artigo, sdo consideradas invengdes mistas as que se integram na atividade
da empresa mesmo que ndo sejam realizadas durante a execucgédo de um contrato de trabalho
nem que a atividade inventiva ndo se encontre consagrada. Consideramos que se integram
na atividade da empresa ndo sé todas as criagdes que concorrem ou poderdo eventualmente
concorrer com a atividade econémica da entidade empregadora ou que poderdo trazer um
beneficio econdmico a mesma, mas também todas aquelas que tenham tido por base recursos
de qualquer ordem pertencentes a empresa. Nesta categoria enquadra-se, por exemplo, 0
caso de um trabalhador que foi contratado para a funcdo de operario numa inddstria de
ceramica e que, durante a vigéncia e execucdo do seu contrato, propositada ou
acidentalmente, cria uma pec¢a de ceramica com um modelo Unico que preserva melhor o

calor do seu conteudo.

No ambito das duas categorias anteriores, consideram-se também realizadas durante
a vigéncia do contrato de trabalho as invencdes cuja patente seja pedida durante o ano
seguinte a data em que o inventor deixou a empresa, conforme disposto no artigo 59.°, n.° 5,
do CPI. Esta foi a forma que o legislador adotou para proteger o empregador da eventual ma
fé do inventor que poderia fazer o pedido de patente apds deixar de exercer tarefas na
empresa. N&o evita esse perigo na totalidade, uma vez que pode fazé-lo posteriormente, mas

confere a empresa um prazo para detetar a situacdo e patentear, se for o caso.

Por altimo, as invencdes livres sdo a terceira categoria de invengdes mais consensual
entre os autores portugueses. Consideramos invengdes livres as que ndo sdo realizadas
durante a execucdo de um contrato de trabalho e que, cumulativamente, ndo se enquadram
na atividade da empresa, pois se se enquadrassem cairiam no ambito das invencGes mistas.
Ou seja, estas invencbes ndo estardo a partida dependentes dos recursos, instalagcdes ou
equipamentos da entidade empregadora.

N&o obstante desta categorizacao ser defensavel do ponto de vista juridico, uma vez
que esta vigente um contrato de trabalho, entendemos ndo ser a mais correta do ponto de

vista terminolégico.

Comecamos desde logo por ndo considerar as invengdes livres como verdadeiras
invencOes laborais. Ndo nos parece que faca sentido que uma invencdo realizada fora do

ambito do contrato de trabalho, que ndo tem qualquer tipo de dependéncia ou ligagdo a
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entidade empregadora e que, para além disso, ndo se enquadra na atividade da empresa,

possa ser considerada como tal*®.

Podemos considerar que as invengdes mistas sdo uma combinacao de invencdes de
servico, pois séo realizadas no ambito de um contrato de trabalho, e de invengdes livres, pois
a atividade criativa ndo esta prevista no contrato de trabalho. No entanto, uma vez que ndo
consideramos que estas Ultimas sejam invencgdes laborais, ndo hd aqui nenhum tipo de
mesclagem, logo o termo “mistas” ndo sera o mais adequado. Preferimos assim recorrer a
expressao adotada pelo autor Abdala (1991, p.133) que denomina as invengdes “em que o
trabalhador ndo € contratado para tal mas o invento é realizado em servigo, com utilizacdo

de meios e materiais pertencentes a empresa” como invengdes casuais.

Posto isto e sintetizando, consideramos existirem apenas dois tipos de invencoes
realizadas em ambito laboral: invencdes de servigo e invencdes casuais. No entanto, como
veremos mais adiante, podera acontecer que, por passividade da entidade empregadora, uma

invencédo considerada laboral deixe de o ser.

2.2. Direito a Patente

O capital intelectual das empresas, como ja foi referido anteriormente, assume um
importante papel no desenvolvimento e competitividade das mesmas. Este capital intelectual
insere-se no ambito dos ativos intangiveis, ativos incorporeos que constituem o conjunto de
direitos e bens ndo fisicos de uma empresa. Na perspetiva de Martins (2005, p. 43), “o capital
intelectual é (...) visto como material intelectual”, isto €, conhecimento, informacao,
experiéncia e propriedade intelectual, e pode ser utilizado como um meio para criar riqueza.

E sobre a vertente da propriedade intelectual que importa agora debrucar o nosso estudo.

Num mundo cada vez mais interligado, em que a globalizacéo e os céleres meios,
quer de informacao, quer de transporte, fazem com que as informacdes e ideias estejam cada
vez mais acessiveis a toda e qualquer pessoa, a protecdo de invengdes e criacdes parece ter

cada vez mais uma importancia vital na nossa sociedade e, comulativamente, no setor

15 Compartilhamos neste ponto da opinido de Fidalgo (2016, p. 243-244), que refere que “apesar de, em
termos dogmaticos ser importante referi-las, estas ndo sdo verdadeiras invengdes laborais”.
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empresarial. No que as invengdes diz respeito, a patente é o meio privilegiado de protecdo

das mesmas e de reconhecimentos dos seus inventores como tal.

A protecdo das invengdes tem igualmente um papel preponderante na diferenciacéo
e destaque das empresas num determinado segmento de mercado, uma vez que um produto
unico e exclusivo podera levar a um consumo maior por parte dos consumidores, e como tal

a um potencial aumento exponencial dos lucros da empresa.

A Constituicdo da Republica Portuguesa reflete bem esta importancia da protecdo

intelectual. Importa no entanto saber se o faz da forma mais eficaz.

O artigo 42.° da CRP diz-nos que é livre a criacdo intelectual, artistica e cultural e
que essa liberdade abrange, entre outros, o direito a invencdo. Na nossa Constituicdo, a
invencdo apesar de estar, e bem, consagrada no predito artigo, acaba apenas por sé-lo de
forma muito superficial, encontrando-se de certa forma ostracizada em relacdo as obras
cientificas, literarias e artisticas. No que concerne as estas obras, a CRP abarca ndo so a sua
producdo, mas também a sua divulgacao e protecdo por via dos direitos de autor, enquanto
que, no que toca as invencdes, refere apenas o direito a sua realizacio®®. No sabemos se o
argumento utilizado por Rebelo de Sousa & Alexandrino (2000, p. 142), de que este reforgo
da protecdo juridica é especialmente relevante dado o caracter incomodo subversivo da
criacdo artistica, cientifica e cultural, é a Gnica explicacdo para que a Constituicdo os proteja
de uma forma mais consistente, no entanto, consideramos que a protecdo dos restantes
direitos industriais deveriam estar consagrados na lei fundamental de forma mais explicita,
assim como acontece, por exemplo, na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, no
seu artigo 5.9, inciso XXIX'’, aludindo expressamente & prote¢do concreta dos inventores e

das suas patentes.

Esta diferenca de tratamento foi posteriormente transposta para a restante legislacao.
Abrantes (2011, p.91), identifica este problema referindo que o “Direito de Autor tem um

tratamento mais favoravel para os autores, com uma presuncao de principio em beneficio do

16 Miranda (2015, p. 316) refere que a Constituigéo atual “alude, em geral, a «protegdo legal dos direitos
de autor, abrangendo, portanto, como consta do art. 9° do Cddigo de Direitos de Autor, quer os direitos morais
(...) quer os patrimoniais” e que “essa protecdo legal aparece como decorréncia imediata do direito & invengao,
a produgdo e a divulgagio da obra cientifica, literaria ou artistica e (...) da liberdade de criacdo”.

17 Gomes Canotilho & Moreira (2007, p. 622) inserem as invencdes cientificas no &mbito de protecdo
dos direitos de autor. No entanto, entendemos que do ponto de vista terminoldgico essa inser¢éo ndo foi a mais
adequada, uma vez que a protecdo de invences é efetivada através de patentes de invencdo e ndo de direitos
de autor.
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criador intelectual, ao passo que, no CPI, os direitos relativos a Patente pertencem ao

empregador”.

Diz-nos o Codigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, no seu artigo 14.°, n.° 2,
que, na falta de convencdo, presume-se que a titularidade do direito de autor relativo a obra
feita por conta de outrem pertence ao seu criador intelectual, ao passo que o CPI nos diz que
se a invencdo for feita durante a execucdo de contrato de trabalho em que a atividade
inventiva esteja prevista, o direito a patente pertence a respetiva empresa, desde que
cumpridos certos requisitos. Se por um lado, no Direito de Autor, o legislador decidiu
atribuir ao ato de criagdo um maior privilégio, salvaguardando especialmente os direitos
morais do autor em detrimento dos direitos patrimoniais, por outro, no Direito da
Propriedade Industrial o legislador optou por dar um maior relevo a exploracdo comercial

da obra marginalizado, ainda que parcialmente, o direito moral do criador.

A partir do século XIX, a patente, segundo Lucas (2009, p. 63), “ganhou uma nova
dimensao, ficou bem claro o objetivo de proteger o inventor e de favorecer a transmisséo e
a difuséo dos conhecimentos”, e esse objetivo ficou patente no artigo 101.° do CPI, que nos
diz que o direito a patente confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar a invengédo
em qualquer parte do territério portugués, o direito de impedir a terceiros, sem 0 seu
consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdugdo no comércio ou a utilizacdo
de um produto objeto de patente e o direito de se opor a todos o0s atos que constituam violagdo
da sua patente, mesmo que se fundem noutra patente com data de prioridade posterior. A
patente é valida por um periodo de 20 anos contados a partir do pedido, conforme artigo 99.°
do CPI.

A existéncia de dois modelos explicativos da atribuicdo ao empregador de direitos de
utilizacdo econémica sobre a obra protegida criada pelos trabalhadores é defendida por
Rouxinol (2014, p.107-167). O primeiro concede ao empregador a titularidade originaria do
direito de autor sobre a obra do trabalhador: de acordo com esta tese, e segundo a autora,
“se, tipicamente, se processa naqueles termos o fendémeno aquisitivo inerente ao contrato de
trabalho, a circunstancia de o objeto produzido pelo trabalhador constituir uma criagdo do
espirito em nada reclamaria (...) a respetiva reformulagdo”. Podemos assim dizer que, no
sentido deste modelo, a aquisicdo dos direitos por parte do empregador considera-se
origindria, isto porque, desde a concecdo da obra, a titularidade da mesma pertence ao

empregador. No segundo modelo mencionado pela autora, a titularidade do direito da obra
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pertence a partida ao autor da mesma, sendo apenas transposto para a esfera juridica do
empregador por forca da lei ou por declaracéo de vontade por parte do criador, tratando-se

assim de aquisicdo derivada.

Rouxinol (2014, p.140) defende ainda que, no que concerne aos Direitos de Autor no
ordenamento nacional, o empregador detém prerrogativas sobre a obra intelectual produzida
pelo trabalhador a titulo derivado. No mesmo sentido, também Mello (2015, p.86) nos diz
que “a titularidade dos direitos respeitantes aos resultados da atividade laboral do autor
empregador — precisamente quando esses produtos constituem obras intelectuais — ndo se
forma na esfera juridica do credor de tal prestacdo como efeito natural do contrato de
trabalho”. N&o obstante da perspetiva dos autores, que no geral consideramos correta,
consideramos que caso seja convencionado a priori que a titularidade da obra que venha a
ser produzida pelo autor assalariado pertenca ao empregador, aquando da sua criacdo ela ja
pertencera originariamente ao mesmo, e ndo a titulo derivado. Neste seguimento também
entende Martinez (2015, p.528) que “a titularidade de autor da obra realizada em
cumprimento de contrato de trabalho, se 0 acordo das partes assim o dispuser, podera ser

originariamente do empregador”,

Pese embora nas suas obras estes autores se debrucem, quase na totalidade, sobre a
questdo dos direitos de autor, entendemos que podemos transpor os modelos explicativos da
atribuicdo ao empregador de direitos de utilizacdo econémica sobre a obra protegida criada
pelos trabalhadores previamente referidos, por analogia, também a aquisicdo do direito a
patente por parte da entidade empregadora no ambito de um contrato de trabalho,

enguadrando-se assim na nossa tematica de estudo.

Podemos afirmar que existe uma dicotomia de modelos aplicados no nosso
ordenamento juridico. No que tange as invencdes de servico, ndo nos parece que haja davidas
que em aplicar-se 0 modelo segundo o qual a titularidade da patente pertence originariamente
ao empregador, uma vez que caso estejam cumpridos os requisitos proprios das invengoes
de servico, nomeadamente previsdo contratual da atividade inventiva e especial
remuneracao, as criagdes entram desde logo na sua esfera juridica. Situacdo diferente é a das
invengOes casuais, que aquando da sua criagcdo ndo existe nenhuma estipulacdo contratual
que torne a partida as suas patentes titularidade da entidade contratante, passando apenas
para a sua esfera juridica depois de esta usar do direito de opgdo a patente que esta

contemplado no artigo 59.%, n.° 3, al. a) do CPI.
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Esse direito de opcdo a patente pode traduzir-se na assuncdo da propriedade da
patente ou na possibilidade de o empregador reservar-se o direito a sua exploracao exclusiva,
a aquisicdo da patente ou a faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira, sempre depois
de cumpridos os requisitos legalmente exigidos. Como caracteriza Gongalves (2012, p. 20),
“sobre esta categoria de invengdes o empregador ostenta uma titularidade potencial pois

mediante uma declaracdo unilateral pode reivindica-la para si”.

No caso de o empregador usar o direito de opcdo a propriedade da patente, este passa
a ter todos os direitos sobre a mesma, nomeadamente o direito de a explorar, de conceder a
sua exploracdo ou de a alienar. A possibilidade de o empregador se apropriar da patente foi
apenas introduzida no CPI de 1995, uma vez que o cddigo de 1940 fazia apenas referéncia a
possibilidade de exploracdo exclusiva ou ndo exclusiva, a possibilidade de aquisicdo da

patente e a faculdade de pedir patente estrangeira®®.

Outra das opcGes do empregador é reservar-se o direito de exploracédo exclusiva da
patente, isto €, caso ndo tenha interesse em adquirir a titularidade da patente, pode reservar
para si o direito de obter uma licenca exclusiva sobre a patente, excluindo desta forma
qualquer possibilidade de o inventor explorar ou conceder licenca de exploracdo exclusiva
ou ndo exclusiva a qualquer outra pessoa. Desta forma, o empregador fica protegido contra
a potencial concorréncia que pudesse vir a prejudicar a exploracdo de uma patente que teve
origem no seio da sua organizacdo e na qual poderdo ter sido utilizados recursos a si

pertencentes.

Caso o trabalhador tenha j& pedido a patente a seu favor, o CPI confere ainda ao
empregador a possibilidade de aquisi¢do da patente, assim como o direito de pedir patente

estrangeira.

Estes direitos conferidos ao empregador sdo direitos potestativos, isto €, caso 0s
exerca, 0 trabalhador néo se pode opor. Acerca deste assunto, Gongalves (2012, p. 20) referiu

ainda que “o legislador tera sido sensivel ao suporte por parte do empregador dos custos e

18 No acérddo do TRL de 13 de outubro de 1992, processo n.° 0058581, pode ler-se que “se a invengdo
se integrar na actividade de uma empresa, se bem que a patente fique sendo propriedade do empregado
inventor, tera aquela direito de preferéncia a exploragdo, com ou sem exclusivo, da patente, a aquisigdo desta
ou & faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira (...) é este direito de preferéncia atribuido a empresa
gue determina o encargo da remuneracéo do inventor, e assim se justifica que com o direito a patente coexista
um direito de remuneragdo” (disponivel em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/11c9596b50e1c4bc8025680300009401?0p
enDocument, consultado a 8 de abril de 2016).
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riscos ndo raras vezes consideraveis (...) repare-Se que 0S empresarios so terdo incentivos
para investir em investigacdo quando tenham razoavel seguranca de poderem explorar
economicamente os resultados da investigacdo, o que é aqui assegurado pela atribuicdo de

um direito exclusivo, o direito de patente”.

De acordo com a al. ), n.° 3 do artigo 59.° do CPI, o empregador tem o prazo de trés
meses para fazer uso do direito de opcdo sobre a patente, contados desde a notificacdo do
trabalhador, prevista nas als. b) e ¢) do mesmo niimero®®, prazo a partir do qual o direito a
patente se mantém na esfera juridica do inventor, tendo este legitimidade para efetuar o
pedido.

Estas estipulacfes servem para a titularidade da patente pedida pela via nacional,
prevista nos artigos 61.° e seguintes, pela via europeia, prevista nos artigos 75.° e seguintes,
conforme acordado na Convencédo de Munique, assinada em 1973, e pela via internacional

acordada em Washington em 1970 e prevista nos artigos 90.° e seguintes, todos do CPI.

O regime francés ndo difere muito do nosso nesta matéria. O artigo 611-7, n.° 1 diz-
nos que as invencdes feitas por um trabalhador durante a execucdo de um contrato de
trabalho que comporte uma missdo inventiva que corresponda as suas fungdes efetivas ou a
estudos ou pesquisas que Ihe foram confiadas, pertencem ao empregador. Apesar de no inicio
do n.° 2 do presente artigo, o legislador francés fazer parecer que todas as invengdes que nao
se enquadrem no n.° 1 pertencem ao inventor, as exce¢des previstas no mesmo ndmero
aproximam o regime francés ao nosso: quando a invencdo é realizada durante o exercicio
das fungdes laborais do trabalhador-inventor, quando essa invengdo se enquadra no dominio
da atividade da empresa ou quando o inventor tenha recorrido a conhecimentos, técnicas,
meios préprios ou dados pertencentes a empresa, 0 empregador tem igualmente direito a

patente ou apenas ao gozo de outros direitos inseridos no direito a patente.

Também o regime juridico espanhol é muito semelhante ao nosso nesta matéria. Diz-
nos o artigo 15, n.° 1, da Ley de Patentes que as invencdes realizadas pelo trabalhador durante
a vigéncia do seu contrato ou relacdo de trabalho ou de servigos com a empresa, que sejam
fruto de uma atividade de investigacdo explicita ou implicitamente prevista no contrato de
trabalho, pertencem ao empresario. E preciso, no entanto, decifrar o que se entende por

19 Cfr. Dever de Informagéo desenvolvido no ponto 2.7.
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atividade de investigacgdo explicita e implicitamente constitutiva do objeto do contrato. Diz-
nos Salis (2006, p. 10) que “una actividad de investigacion puede considerarse implicita
cuando expresamente asi se lo establezca en el contrato, o si bien no esta expresamente
estipulada en el contrato, de las clausulas del mismo se deriva dicha actividad”, ou seja, ou
a atividade inventiva estd expressa no contrato, ou mesmo que o trabalhador tenha sido
contratado para outras fungdes tenha que a par disso realizar constantemente uma atividade
criativa. Por outro lado, o mesmo autor refere que “una actividad de investigacion puede
considerarse explicita cuando el trabajador a pesar de tener asignadas unas ciertas
actividades (como por ejemplo de fabricacion, administracion o comercializacion)
ocasionalmente se le asignan tareas precisas de investigacion”, isto €, existe a possibilidade
de um trabalhador ter sido contratado para uma atividade sem cariz inventivo, mas que

esporadicamente lhe seja pedido que realize tarefas desse tipo.

Quanto a primeira parte, j& vimos no ponto anterior que no nosso ordenamento existe
a possibilidade, ainda que ndo estando expressa no CPI, que o trabalhador nao ser contratado
Unica e exclusivamente para a realizacdo de uma atividade inventiva. Ja quanto ao segundo
aspeto, o da atividade de investigacdo explicita, apesar de o CPI ndo estipular que, durante
o contrato de trabalho, possam ser atribuidas fun¢des de cariz criativo a um trabalhador com
funcBes sem essa especificidade técnica, vem o Direito Laboral, nomeadamente os artigos

118.% e seguintes do Cddigo do Trabalho, resolver esta situacao.

N&o obstante 0 n.° 1 do artigo 118.° do CT dispor que o trabalhador deve, em
principio, exercer funcdes correspondentes a atividade para que se encontra contratado —
principio da invariabilidade de funcGes — o artigo 120.°, n.° 1 do mesmo cédigo, vem dizer-
nos que o empregador pode, quando o interesse da exija, encarregar o trabalhador de exercer
temporariamente fungdes ndo compreendidas na atividade contratada, desde que tal n&o
implique modificacdo substancial da posicao do trabalhador. A este mecanismo de alteracdo
temporaria e unilateral no objeto da prestagdo de trabalho é dado o nome de jus variandi.
Segundo Leal Amado (2016, p. 196), “trata-se de uma faculdade excepcional concedida ao
empregador que se traduz em boa medida, numa ultrapassagem dos quadros contratuais”.
Palma Ramalho (2016, p. 313) refere também que tal mecanismo “constitui um desvio ao
principio da invariabilidade da fungdo e, genericamente, ao principio do cumprimento
pontual dos contratos (art. 406°, n°1, do CC)”.
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Concluindo, mesmo que ndo esteja previsto no contrato de trabalho o exercicio de
funcOes criativas, pode, a todo o tempo e temporariamente, o empregador atribuir tais
funcBes ao seu assalariado desde que seja fundado na necessidade e no interesse da empresa
em, segundo Palma Ramalho (2016, pp. 314-315), “compatibilizar os imperativos de gestdo
do empregador com as necessidades de mao de obra”, ndo resulte uma modificagdo
substancial da posicdo do trabalhador e haja uma afinidade minima entre as fungdes

exercidas e aquelas que se pretende que sejam exercidas?.

Regime menos rigido para os empregadores e menos benéfico em matéria de
retribuicdes para os trabalhadores é o Brasileiro, onde a especial remuneracdo néo é requisito
essencial para que a titularidade da patente entre na esfera juridica do empregador. A Lei n.°
9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial Brasileira - LPB), no seu artigo 88.°, refere que a
invencdo e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando
decorrerem de contrato de trabalho cuja execucdo ocorra no Brasil e que tenha por objeto a
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servicos para os quais foi
0 empregado contratado, ficando apenas salvaguardada a possibilidade de existir uma
especial remuneracdo no primeiro paragrafo do mesmo artigo. Estamos neste caso a falar

das homologas brasileiras das invengdes de servigo.

No entanto, se falarmos das invengdes que mais se assemelham as nossas invencées
casuais, previstas no artigo 91.° da LPIB, ou seja, aquelas que resultarem da contribuigéo
pessoal do trabalhador e de recursos, dados, meios, materiais, instalagdes ou equipamentos
do empregador, o regime deste pais luséfono parece beneficiar mais o trabalhador brasileiro
em relacdo ao portugués, uma vez que a titularidade da patente pertencera em partes iguais
ao inventor assalariado e ao empregador em questdo, sendo que, como refere Almeida (2009,
p. 50), “cabera a este ultimo o direito exclusivo de exploracao, cabendo, em contrapartida,

ao0 inventor uma participacao nos lucros auferidos”.

Muito provavelmente o regime juridico que mais protegia 0s interesses dos
trabalhadores inventores era 0 Japonés, o terceiro pais a nivel mundial em niamero de pedidos

de patentes?'. A Lei Niponica de Patentes (LNP), no seu artigo 35.°, paragrafo 1, revelava

20 Sobre a mobilidade funcional consultar, por exemplo, Palma Ramalho (2016, pp. 312-324).

21 Todos os dados estatisticos referidos neste ponto sdo referentes ao ano de 2014 e estdo disponiveis
no sitio da internet da World Intellectual Property Organization (http:/ipstats.wipo.int/ipstatv2/inde
x.htm?tab=patente, consultado a 2 de setembro de 2016).
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que a patente das invencdes realizadas por trabalhadores no ambito da atividade do
empregador e que fossem resultados das incumbéncias decretadas pelo empregador eram
titularidade do assalariado. No entanto, segundo Nakayama (2002, p. 6), ndo ha davida de
que os empregadores contribuem de varias formas na realizacdo da invencédo, quer pelo
pagamento de salarios, quer fornecendo as facilidades e os fundos para a concretizacéo da
mesma. Assim, a lei concedia-lhes o uso gratuito e ndo exclusivo da invencéo, estando ainda
prevista no paragrafo 2 do mesmo artigo a possibilidade de serem celebrados a priori
acordos nos quais os empregados fossem obrigados a conceder os seus direitos sobre a

invencéo a entidade patronal.

Este modelo apresentava diversos problemas para ambas as partes, nomeadamente a
nivel econdémico. Se, por um lado, o retorno econémico do investimento efetuado pelo
empregador ficava limitado pelo facto de ndo ser o proprietario da patente, por outro,
também os trabalhadores pareciam néo estar a ser compensados devidamente pela conclusdo
das suas invenc¢des, uma vez que ndo estava estipulada a forma como se deveria proceder a
negociacdo entre as partes. Um destes casos chega-nos pelo acordao Shuji Nakamura vs.
Nichia Corporation. Neste caso em concreto, Shuji Nakamura, engenheiro e trabalhador da
Nichia Corporation, inventor do diodo azul emissor de luz (LED azul)??, recebeu pela sua
invencdo apenas a mddica quantia aproximada de 162 euros. Ndo contente com esse valor,
Nakamura intentou uma acdo em tribunal na qual alegava os avultados lucros da empresa
com a sua invencgao e na qual peticionava o valor aproximado de 163 milhdes de euros, tendo
o tribunal condenado o empregador no pagamento dessa quantia. A entidade empregadora
recorreu para a instancia superior, na qual o juiz entendeu que a quantia compensatoria do
trabalhador deveria ser suficiente para motivar o trabalhador e a0 mesmo tempo permitir que
a empresa conseguisse contornar e sobreviver a crises econdmicas e a competicdo
internacional. Tendo em conta estes argumentos, 0 magistrado decidiu reduzir sobejamente
o valor da compensacdo fixado na primeira instancia para uma quantia proxima dos 7
milhGes de euros, ainda assim manifestamente superior a inicialmente atribuida ao recorrido
(Healy, 2005, pp. 387-412).

A 10 de julho de 2015, casos como este motivaram a promulgacdo de uma alteracéo
ao artigo 35 no qual a presuncgdo do direito a patente foi invertida. Agora, quando existam

contratos ou acordos laborais que o prevejam, o direito a patente pertence originariamente

22 Shuji Nakamura foi galardoado com o prémio Nobel da Fisica em 2014 gragas a esta invengao.
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ao empregador, devendo no entanto garantir que o trabalhador toma conhecimento desse
facto aquando da assinatura do contrato. Ainda assim, segundo Ushijima & Kageshima
(2016, p. 2), isto ndo significa que o direito a patente pertence sempre a entidade
empregadora por defeito: “in companies which do not have contracts or employment
regulations regarding Employee Inventions, the right to obtain a patent primarily belongs
to employees in the same way as in the current law”. Com estas alteragdes, o regime japonés
vem, desta forma, e ainda que garantindo uma maior salvaguarda dos direitos dos
trabalhadores, aproximar-se dos regimes orientais, definitivamente mais direcionados para

0 aproveitamento econdémico das invencdes laborais.

Dada a sua importante expressao no que ao numero de pedidos de patentes, importa
agora bordar também o regime juridico do numero dois mundial: os Estados Unidos da
América. A regulamentacdo das relagdes entre trabalhadores e empregadores no que toca ao
direito de aquisicdo das patentes das invencOes realizadas pelos Ultimos, ndo se encontra
regulamentada, sendo portanto, como acontece na maioria das vezes neste pais, a common

law é utilizada como guia para resolucdo de conflitos desta natureza.

A semelhanca do que acontece em Portugal, quando um trabalhador é contratado para
realizar uma atividade inventiva, mesmo que n3o exista um contrato escrito?®, a titularidade
dos outputs do trabalhador pertencerdo ao empregador. No acérddo Womack v. Durham

Pecan Co., pode ler-se:

That an invention was conceived or developed
while the inventor was employed by another does not
alone give the employer any right in the invention. The
employer must show that a mutual understanding
existed between the inventor and his employer that the
inventor was employed to exercise his inventive
faculties for the employer's benefit. If the employer
proves this, he acquires ownership of the patent.

23 Vide o0 acorddo Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corporation.
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Por outro lado, os direitos de invencdes realizadas por um inventor cuja missao
laboral ndo detenha carécter inventivo mas que estejam diretamente relacionadas com 0s
seus deveres laborais ou nas quais sejam utilizados recursos da entidade patronal, pertencem
ao trabalhador. No entanto, o empregador ficara com uma licenca de exploracao gratuita da
mesma. Como refer Merge (1999, p. 6), nestes casos “the firm retains the use of the invention
in its business, while the inventor-employee holds title and therefore the residual right to
employ the invention at his discretion”. Estas licencas de exploracdo nao exclusiva e gratuita
da invencdo sdo em tudo semelhantes as que eram conferidas aos empregadores no Japao
antes da alteragéo legislativa de 2015. Segundo o mesmo autor, estas licencas tém o nome
de “shop right”. No acérddo norte-americano United States v. Dubilier Condenser Corp. é

referido que:

Where the contract of employment does not
contemplate invention, but an invention is made by
the employee during the hour of his employment and
with the aid of the employer's materials and
appliances, the right of patent belongs to the
employee, and the employer's interest in the
invention is limited to a nonexclusive right to

practice a "shop right."

O direito a patente pertence exclusivamente ao trabalhador quando a invencdo nédo
for relacionada com o objeto da empresa ou quando for realizada fora dela com os recursos

préprios do trabalhador.

No entanto, os trabalhadores, quer tenham missdo inventiva ou ndo, Sao
frequentemente levados a assinar contratos nos quais transmitem para a esfera do
empregador a titularidade de invenc¢des futuras que venham a realizar, sobrepondo-se muitas

vez em tribunal & common law vigente (Merge, 1999, p. 7-8).

Em primeiro lugar no podio da lista dos paises mais patenteadores surge a Republica

Popular da China, com cerca de 928.177 pedidos de patente em 2014,

O regime juridico aplicavel a este pais ndo difere muito dos restantes ja abordados.

O regime geral € o de que as patentes pertencem ao seu inventor, conforme disposto no
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segundo paragrafo do artigo 6.° da Lei Chinesa de Patentes (LCP), no entanto, diz-nos o
primeiro parégrafo que o empregador tem o direito de fazer o pedido de patente das
invencOes laborais. De acordo com a regra 12 do Regulamento de Implementacéo da Lei
Chinesa de Patentes, sdo consideradas invencdes laborais as criadas no ambito do contrato
de trabalho, as criadas fora do ambito das func¢des contratadas mas realizadas de acordo com
funcgdes atribuidas ao trabalhador pelo empregador, as criadas até um ano apds o terminus
do contrato de trabalho mas relacionadas com ambito do contrato de trabalho ou funcbes
atribuidas ao trabalhador e as realizadas fazendo maioritariamente uso de fundos,
equipamentos, matérias primas, técnicas confidencias ou outros recursos pertencentes ao
empregador. Segundo Zhang (2007, p. 1-2), “this rule is quite favorable to the employer and
the employer does not need to sign an agreement with its employees at the outset of
employment to own the patent application right and patent right of «invention for hire»”.
Sem embargo, o paragrafo 3.° do artigo 6.° da LCP, diz-nos que caso haja um contrato entre
as partes no qual acordem a quem pertence o direito de requerer a patente ou o direito a

titularidade da mesma, esse contrato deve prevalecer.

A Alemanha, pais onde existe uma Lei criada a 25 de julho de 1957 exclusivamente
com o intuito de regular a atividade criativa dos trabalhadores (Lei Alemé sobre as Invengdes
dos Empregados - LASIT), tem, no nosso ponto de vista, particularidades legais
completamente distintas das ja abordadas até ao momento. O regime juridico alemao nédo
diferencia as invencdes realizadas por um trabalhador que foi contratado para exercer uma
missao inventiva, das invencOes realizadas por qualquer outro trabalhador ao qual foram
atribuidas fungdes ditas normais. Por este motivo as invencBes de servigo sdo a Unica
categoria de invencdes laborais presentes em legislacdo alema, ndo obstante de estarem
também previstas as invencdes livres que, como ja referimos, ndo consideramos como
laborais. Sdo consideradas invencdes de servigo, segundo Bardehle Pagenberg (2013, p. 5),
“those which have been made during the term of employment and which have been developed
either as part of the activities incumbent on the employee in the company or which are based

to a significant extent on the company’s experience or work”.

Outra das particularidades do regime alemdo € que nenhuma invencdo pertence a
partida ao empregador. Este exerce um direito de opgéo sobre todas as invengdes realizadas
por trabalhadores conforme é indicado nos artigos 5., n.° 1 e 18.%, n.° 1 da LASIT. Depois

de ser notificado pelos inventores da conclusdo da invencéo, o empregador deve aferir se se
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trata de uma invencdo de servico ou néo, e perceber qual o interesse de tal invengéo para a
empresa. Caso se trate de uma invencdo de servigo, como refere o artigo 6.° da mesma Lei,
0 empregador pode reivindicar a invencgdo por escrito, no prazo de quatro meses a contar da
data da notificacdo, tendo a possibilidade de fazé-lo de forma limitada ou ilimitada. No caso
de reivindicacdo ilimitada da invencdo, o empregador fica com todos os direitos referentes
amesma, caso contrario, se a reivindicagao tiver natureza limitada, o empregador fica apenas
com um direito ndo exclusivo de exploragdo da mesma (artigo 7.2 da LASIT)?*. Neste regime
juridico, o trabalhador tera direito a uma compensacéo calculado em moldes que veremos

mais adiante.

Concluido este ponto, podemos agora chegar a conclusdo que o empregador detém
grande parte das prerrogativas relacionadas com as patentes de invengdes realizadas em
contexto laboral, ndo sé no nosso ordenamento juridico, como também em outros

ordenamentos estrangeiros.

2.3. Direito Pessoal do Inventor

Tal como referido anteriormente, 0 motivo pelo qual ¢é atribuida uma maior ligacéo
moral entre o autor e a sua obra é desconhecido. Entendemos, no entanto, que a justificacao
podera prender-se com o facto de o Direito de Autor estar mais intimamente ligado as
criacBes artisticas. Desde sempre que existiu a ideia de que a Arte é o reflexo de uma grande
entrega quer fisica quer intelectual por parte dos artistas, na qual extravasam 0s seus
sentimento e emocdes, e que muitas vezes é desprovida de interesses economicos. Ora, seria
uma desvirtuacao desta ideia quase romantica de arte se a protecdo dos direitos destes artistas

relevasse essencialmente questdes do foro econémico®.

24 De acordo com Harhoff & Hoisl (2006, p. 9), “restricted claims turn out to be quite infrequent”. Os
autores referem ainda que “in the case of a restricted claim, the employer has no obligation to file a German
patent application” e que “an inventor, who wants his invention to be protected by a patent, has to file the
application in his own name”.

2 Neste sentido, Almeida (2012, p. 74-75) refere que “se o direito de autor assenta na proteccéo das
criagOes literarias, artisticas ou cientificas, ou seja num conjunto de criagdes espirituais que fazem parte do
mundo da cultura, da ciéncia, da arte e da beleza (...)(uma forma, literéria ou artistica, que seja uma criacéo
do espirito e, por isso, expressdo de criatividade e individualidade), a propriedade industrial dirige-se a
proteccdo das inovagOes técnicas (patente e modelo de utilidade), estéticas ou ornamentais (desenho ou
modelo) e dos sinais distintivos da empresa, dos produtos ou servicos.”
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Como refere Trabuco (2015, p.16), ao contrario do que acontece no Direito de Autor,
no Direito da Propriedade Industrial a tutela do inventor é sobretudo dirigida & esfera
patrimonial, estando a esfera moral reduzida apenas ao direito irrenuncidvel de ser
mencionado enquanto inventor. Esta previsdo legal encontra-se no n.° 1 do artigo 60.° do
CPI que nos diz o inventor tem o direito de ser mencionado como tal, quer no requerimento,
quer no titulo da patente, mesmo que esta ndo tenha sido pedida em nome deste. Entendemos
que € uma garantia atribuida ao criador para que o seu home fique sempre associado a obra,
ndo podendo o requerente ocultar a sua identificacdo. Esta estipulacdo estd igualmente
presente na Convencdo da Unido de Paris, no seu artigo 4.°-ter?®, diploma criado e assinado
por varios paises de forma a uniformizar internacionalmente as regras da Propriedade
Industrial, estando também prevista no artigo 27.°, n.° 2, da Declaracdo Universal dos
Direitos do Homem a protecdo dos interesses morais ligados a qualquer producéo cientifica,
literaria ou artistica da sua autoria. O inventor apenas pode ndo ser mencionado como tal, se

este assim o tiver requerido.

Ao abrigo da alinea f), n.° 1, do artigo 73.° do CPI, € considerado motivo de recusa
do requerimento de patente, a infragcdo dos artigos 58.° e 59.° do CPI, no entanto nada nos €
dito acerca do artigo 60.°. Seria um vantajoso meio de defesa deste direito do inventor se, de
iure constituendo, fosse igualmente considerado motivo de recusa a falta de menc¢édo do nome
do inventor. Certo € que o trabalhador pode, no prazo de dois meses a contar da data da
publicacdo no Boletim da Propriedade Industrial, enquanto interessado, e nos termos do n.°
1 do artigo 17.° do CPI, apresentar reclamagéo, no entanto, parece-nos que essa protecao

deveria ser automatica e ndo depender de acdo por parte do trabalhador.

A mencdo obrigatéria da identificacdo do inventor surge na grande maioria dos
ordenamentos juridicos a nivel mundial, como é o exemplo do espanhol (artigo 14 da LPE),
do francés (article L611-9 do Code de la Propriété Intellectuelle - CPIF), do brasileiro
(artigo 6.°, 4.° paragrafo e artigo 39.° da LPIB), do japonés (artigo 36 (1) ii) da LNP) ou do
norteamericano (titulo 37, 1.51 e 1.63 do Code of Federal Regulations — CFR), o que faz
denotar a grande importancia que este direito moral tem no ambito do Direito da Propriedade

Industrial.

26 Convengéo assinada a 6 de margo de 1883, tendo-se posteriormente seguido as revisdes de Bruxelas
(1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967) e a emenda de
1979.
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A identificagdo do criador intelectual é igualmente uma forma de realizacéo pessoal
por parte do trabalhador que vera divulgado publicamente o seu nome associado a uma
invencdo fruto do seu esforco e dedicacdo. Tal como refere Campos (1995, p. 106), “o
Direito do Trabalho deve ser (...) entendido em termos de direito ao trabalho como
realizacdo pessoal”. Também Jimenez (1999) citado por Gongalves (2012, p. 23) entende
que “o facto de o trabalhador ser reconhecido como inventor terd repercussdes no seu
curriculo profissional e inclusivamente um incremento do seu prestigio pessoal, 0 que podera

implicar uma melhoria da sua posi¢dao na empresa”.

Trata-se aqui também de respeito pelo direito a integridade intelectual da pessoa
humana, cuja existéncia é defendida por Franca (1988) citado em Lando & Corso (2014, p.
166) e no qual estdo compreendidos o direito pessoal de autor cientifico, direito pessoal de
autor artistico e direito pessoal de autor inventor. Entendemos que, apesar de ndo termos
encontrado doutrina nacional que fizesse mencdo ao termo, este direito a integridade
intelectual, como direito de personalidade que é, esta, no nosso ponto de vista, inserido no

direito ao desenvolvimento da personalidade, previsto no artigo 26.° n.° 1 da CRP?'.

Miranda & Medeiros (2017, p. 242-243) vem dizer-nos que os direitos preceituados
no artigo 26.° da CRP apresentam-se como “sede fundamental do direito geral de
personalidade”, definindo esse conceito como ““a tutela abrangente de todas as formas de
lesdo de bens de personalidade independentemente de estarem ou ndo tipicamente
consagrado”. Oliveira Ascengdo (2008, p. 290), restringindo-se ao direito ao
desenvolvimento da personalidade, vem referir que falando-se desse direito “pressupde-se
necessariamente que ao homem, na sua liberdade e responsabilidade, cabe formar-se a si

mesmo, desenvolvendo potencialidades que traz consigo”.

21 Sousa (1995, pp.237-238), diz-nos que “o complexo criativo de cada homem (...) é um bem
juscivilisticamente tutelado em si mesmo e na sua globalidade, no d&mbito da personalidade fisico-moral
humana, pelo que cada homem detém um direito a sua integridade e a sua autodeterminagao criativa.”
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2.4. Direito a uma Especial Retribuicao

Em Portugal, o pagamento de uma remuneracdo especial em virtude da atividade
criativa desenvolvida ou a desenvolver pelo trabalhador-inventor € um fator determinante

para que a patente possa entrar na esfera juridica do empregador.

Quando a especial remuneracdo esta prevista no contrato e é paga como parte
integrante do salério, como previsto no n.° 1, do artigo 59.° do CPI, pode dizer-se que é quase
como “uma espécie de venda de coisa futura” (Abdala,1991, p.130). Nestes casos, existe
apenas uma questdo potencialmente problematica que se prende com a possibilidade de, por
deciséo do empregador, deixarem de estar adstritas fun¢des de cariz criativo ao trabalhador
com consequente subtracdo deste montante especialmente atribuido.

Segundo o principio da irredutibilidade de retribuicao, é garantido ao trabalhador que
o valor da sua remuneracdo ndo podera, em principio, ser reduzido, principio este que
encontra previsdo legal na al. d), n.° 1, do artigo 129.° do CT. Neste sentido, consta do
acordao do STJ, de 20 de outubro de 20112, que “as leis laborais consagram o principio da
irredutibilidade da retribuicdo, ou seja, a proibicdo do empregador diminuir, unilateralmente,
0 seu montante e de piorar o equilibrio que deve existir entre a prestacdo a cargo do

trabalhador e a contraprestacao de entidade empregadora”.

No entanto, este caso constitui uma das situacdes em que a retribuicdo podera ser
reduzida. A especial remuneracéo referida do nosso CPI, poderd, por analogia, equiparar-se
ao acréscimo de 25% pago aos trabalhadores aquando da realizacdo de trabalho noturno,
uma vez que em ambas as situacoes se pretende beneficiar monetariamente os trabalhadores
pela especial complexidade ou penosidade no exercicio da atividade. Nao fara sentido que
um trabalhador continue a auferir este acréscimo no ordenado devido ao facto de exercer as
suas fungdes em periodo noturno mesmo depois de ter passado a laborar em periodo diurno.
Neste sentido, Martinez (2015, p. 618), entende que “os complementos salariais que sao
devidos enquanto contrapartida do modo especifico da prestacdo de trabalho (...) podem ser
reduzidos, ou até suprimidos, na exata medida em que se verifiguem modificagdes ou a

supressdo dos mencionados condicionalismos externos do servigo prestado”. ldeia esta

28 Processo n.° 1531/08.0TTLSB.L1.S1, disponivel em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8h9
80256b5f003fa814/87126¢56feh1737480257935003e7382?0penDocument, consultado a 25 de novembro de
2016.
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partilhada pelo TRC, no seu acorddo de 26 de marco de 2015%°, no qual se pode ler que “o
empregador pode retirar ao trabalhador determinados complementos salariais (...) contanto
que cesse, licitamente, a situacdo que fundamentou a sua atribui¢do; nesses casos nao ocorre

qualquer violagdo do principio da irredutibilidade da retribui¢ao”.

Inversamente, pode ainda acontecer, como ja foi mencionado, que o empregador
atribua pontual e interinamente fungdes de natureza criativa a um trabalhador cujas funcdes
contratualmente previstas ndo passam pela realizacéo desse tipo de servigo. Nestas situacoes,
a especial retribuicdo é devida apenas durante o periodo em que perdurar o facto gerador do

direito a tal retribuicdo, a realizacdo de fungbes com caracter inventivo.

Quando a especial remuneracdo ndo estd expressamente prevista no clausulado
contratual, como acontece no caso das invencoes de servigo sem especial remuneracao e das
invencOes casuais, as questdes suscitadas podem ter contornos bem mais complexos. Nesta
feita, importa agora levantar trés questdes essenciais acerca desta tematica: Quais sdo 0s
efeitos do ndo pagamento dessa remunera¢do? Como e quando é aferida a importancia da
invencdo para determinagdo do montante de tal remuneragdo? Qual o0 momento para o seu

pagamento?

No que toca a primeira questdo, é preciso ressalvar duas situacdes totalmente
diferentes: em primeiro lugar, 0 ndo pagamento da retribuicdo disposta no n.° 3, al. a), do
artigo 59.° do CPI, caso em que a atividade criativa ndo esta contemplada no contrato, mas
surge espontaneamente durante o contrato de trabalho (invencdes casuais), e, em segundo, 0
ndo pagamento da retribuicdo prevista no n.° 2, do artigo 59.°, do mesmo cddigo, em que a
atividade inventiva ficou convencionada no contrato, mas a especial retribuicdo néo
(invencdes de servico sem especial remuneracdo prevista). No que as invencgdes casuais diz
respeito, o n.° 4, do artigo 59.° do CPI vem responder-nos expressamente que se a
remuneracao devida ao inventor ndo for integralmente paga no prazo estabelecido, a empresa
perde, a favor daquele, o direito a patente. Entendemos esta estipulacdo do legislador com
um meio de defesa do trabalhador para conseguir retirar alguma contrapartida econémica
pela realizacdo do invento. Desta forma, o invento abandona a esfera laboral ainda antes de
nela ter entrado. Ja a segunda situacdo é bem mais complexa uma vez que, estando a

atividade criativa prevista contratualmente, aquando da concec¢éo do invento este ja pertence

29 Processo n.° 806/13.0TTCBR.C1, disponivel em http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ealc61802
568d9005cd5bb/32db49661¢728c0e80257e¢260047e0e8?0OpenDocument, consultado a 3 de outubro de 2016.
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a partida ao empregador e, apesar de 0 n.° 2 do artigo supra nos dizer que se a atividade
inventiva ndo estiver especialmente remunerada, o inventor tem direito a remuneragéo, de
harmonia com a importancia da invencao, ndo pode ainda assim o trabalhador reter o direito
a patente em si. Nestas situacdes, para fazer valer os seus direitos patrimoniais sobre a sua
criacdo, deve o trabalhador socorrer-se dos mecanismos normais utilizados para

reivindicacdo do pagamento de salarios® e salvaguarda de interesses.

A segunda grande questao prende-se com a quantificacdo do valor da remuneracéo.
O CT, no que tange aos deveres do empregador previstos no artigo 127.°, refere, na sua al.
b), que a retribuicdo a pagar ao trabalhador deve ser justa e adequada ao seu trabalho. Por
sua vez, o CPI refere que a remuneracdo deve ser calculada em harmonia com a importancia
da invencdo, nao especificando, no entanto, de que forma e com base em que dados deve ser
aferido esse valor. Acerca do calculo do valor econdmico da patente, Lucas (2009, p. 69)
diz-nos que “os diversos métodos existentes (...) acentuam cada um o aspeto que considera
mais significativo nesse célculo, como os custos, as condi¢des do mercado, as receitas
obtidas, aspetos contabilisticos, aspetos financeiros, ndo existindo um modelo comummente

aceite para efetuar esse calculo”.

No nosso ponto de vista, o regime francés estd um passo a frente do nosso. O artigo
L611-7, n.° 2 refere alguns aspetos que devem ser tidos em consideracao na fixacao do valor:
as contribuicdes iniciais de cada uma das partes e a utilidade industrial e comercial da

invencao.

No entanto, dos paises em analise, € na Alemanha onde existe uma maior
especificidade na forma como deve ser calculado esse valor. O artigo 9 (11) da LASIT refere
que o valor deve ser calculado de acordo com a aplicabilidade comercial da invencdo, 0s
deveres e a posicdo do trabalhador na empresa e a contribuicdo da empresa no processo

inventivo. Em paralelo, foi criado um regulamento®® que vai mais longe e indica uma

%0 Na visdo de Gongalves (2012, p. 25), a especial retribuigéo pode ter um cariz salarial ou extrassalarial
conforme estejamos perante invenc8es de servigo (previstas nos n. 1 e 2 do artigo 59.° do CPI) ou invengdes
casuais (previstas no n.° 3 do mesmo artigo). Nas inven¢des de servico, diz-nos a autora, que uma vez que 0
objeto do contrato pressupde a realizagdo de uma atividade inventiva, estamos “perante uma especifica
atribuicdo retributiva; um complemento salarial (incerto) que acresce a retribuicdo base e que é devido ao
trabalhador”, por outro lado, nas invengdes casuais, uma vez que ndo se contrata uma misséo inventiva em que
ndo se contrata uma missdo inventiva, “ a atribui¢do reveste natureza extra salarial, pois, ndo ¢ contrapartida
da atividade devida, antes representa uma indemnizagdo ou compensacdo que ha de pagar-se aquele cujo
interesse € sacrificado”.

31 Richtlinien fur die Vergitung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst, de 20 de julho de
1959.
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férmula para calculo da remuneragdo, em que a remuneracdo anual do inventor € igual ao
valor anual atribuido a invencdo vezes o fator de participacdo das partes na concluséo da
invencdo (R=V x F).

O valor anual da invencdo (V) sera calculado pela multiplicacdo do acréscimo de
faturacdo que ocorreu durante 0 ano com a percentagem da taxa a pagar no mercado em
média para aquisi¢do dos direitos de exploracdo de um outro invento semelhante ou no
mesmo setor de atuacdo. Exemplificando, se por motivos atinentes a exploracdo da nova
inven¢do a empresa teve, naquele ano, uma faturacdo acrescida de 100.000,00€ (cem mil
euros) e se no mercado a taxa a pagar pela exploragdo de uma invencdo do mesmo género é
em média de 5%, entdo o valor da invengao ¢ de 5000,00€ (cinco mil euros) naquele ano. Ja
o calculo do fator de participacdo das partes na invencao (F) afigura-se mais complexo, uma
vez que é calculado segundo um critério de pontos que sdo atribuidos com base em trés
fatores: (i) na autonomia do trabalhador para execucgéo da tarefa criativa (de 1 a 6 pontos),
(if) na forma como o problema foi resolvido (de 1 a 6 pontos) e (iii) nas tarefas e posicao

que o trabalhador ocupa no seio da empresa (de 1 a 8 pontos).

Quanto ao primeiro item (i), quanto mais autdnomo for o trabalhador na identificacéo
de problemas e resolucdo dos mesmos maior a pontuacdo que Ihe sera atribuida. Por exemplo
se 0 empregador atribuir ao trabalhador uma funcéo destinada a resolucdo de um problemas
mas lhe fornecer instrucfes para essa resolucao, a pontuacgdo atribuida a este fator é de 1, a
pontuagdo minima. Por outro lado, se fora das suas atribui¢Bes normais, o trabalhador
autonomamente identificar o problema e promover a sua resolucdo, é-lhe atribuida a

pontuacdo maxima de 6 pontos.

O segundo fator prende-se com a forma e os meios como foi atingida a solucéo. Se
para resolver o problema o trabalhador fez uso dos conhecimentos ja presentes no estado da
técnica, conhecimentos ja existentes no seio da empresa ou lhe foram facultados recursos
para esse fim, a pontuacdo a atribuir serd de 1. Por outro lado, se a solucdo for obtida sem

recurso a nenhum destes recursos, a pontuacéo sera de 6.

Por altimo, o terceiro fator esta relacionado com a posicdo do trabalhador dentro da
empresa. Se era expectavel e fazia parte das suas func¢des que o trabalhador oferecesse um
contributo criativo a empresa, por exemplo no caso de trabalhadores especializados, entéo a

pontuacéo a atribuir é de 1. Contrariamente, se as funcGes atribuidas ao trabalhador ndo eram
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em nada funcgdes de cariz criativo e este nem sequer tinha competéncias técnicas para tal,

entdo a pontuacdo a atribuir € de 8.

Para calcular o fator de participacéo (F), deve somar-se as pontuaces atribuidas aos
trés fatores, valor a partir do qual se aplica a tabela prevista no predito regulamento e que
dara uma percentagem. Essa percentagem é o valor de F. Para o exemplo dado, a soma das

pontuacdes serd de 15, ou seja, e aplicando a referida tabela, o equivalente a 72%.

Deste modo, e tendo em conta os valores dados a titulo de exemplo, o valor da

retribui¢ao anual seria de 5.000,00€ x 72%, ou seja uma retribui¢cao de 3.600,00€.

Uma solugdo deste género poderia ser transposta para o regime juridico portugués,
evitando assim que, tal como acontece atualmente, a aferigdo desses valores ficasse nas maos
das partes, 0 que pode representar um potencial perigo na protecao e defesa dos interesses

patrimoniais da parte teoricamente mais desprotegida — o trabalhador.

A remuneragdo tem como objetivo compensar o trabalhador pela vantagem
patrimonial que este atribui ao empregador com a sua invencdo, podendo, no entanto, dar-se
0 caso de da vantagem do empregador acabar por ser superior ao inialmente esperado.
Acerca deste assunto, Martinez (2000, p. 241) diz-nos que “como a atividade laboral ndo
pressupde qualquer resultado, correndo o risco por conta do empregador, em principio, ao
trabalhador ndo é devida qualquer compensacdo extra quando o resultado for mais
proveitoso do que inicialmente esperado”. Esta ideia faz sentido no que toca as invencdes de
servico uma vez que, como ja tivemos oportunidade de referir, o trabalhador vai recebendo
a sua especial remuneracao no decorrer do contrato mesmo que essa atividade criativa acabe

por ndo se efetivar.

Situacdo diferente é a das inven¢des casuais, nas quais podemos considerar que 0
trabalhador assume parte do risco e ndo tem acordada qualquer tipo de remuneracdo em
funcdo da sua atividade criativa. Caso se adotasse uma solugdo como a alema, e tendo em
conta que o calculo da retribuicdo é feito anualmente, caso as vantagens obtidas pelo
empregador ultrapassassem sobremaneira as contratadas com o trabalhador, este poderia
sempre beneficiar de um aumento na retribuicdo uma vez que a mesma é calculada em
funcdo do valor da invengdo naquele ano. Ou seja, quanto maior o beneficio para o

empregador maior a compensagao para o trabalhador.
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E, assim, entramos na discussao da Ultima questdo por nds colocada: qual o momento

para pagamento da especial remuneracéo.

Uma vez que nas invencdes de servico esta especial remuneracao é parte ingrante do
salario, falemos portanto das invencdes casuais. A hipétese de o trabalhador receber uma
Unica tranche ab initio ndo nos parece ser a situacao ideal por duas ordens de razdo: por um
lado, existe a possibilidade de o trabalhador estar a receber um valor abaixo do justo tendo
em conta os beneficios que possam advir da futura exploracdo comercial da sua criacéo; e,
por outro lado, existe também a possibilidade de o empregador estar a pagar um valor que
pode vir a revelar-se excessivo face a importancia da invencdo. Desta forma, temos por
conveniente que seja paga ao trabalhador uma quantia inicial e que, tendo em conta 0s
benificios econdmicos que vierem a provir da exploracdo comercial do invento, esse valor
deveré ser reforgado a posteriori, quantas vezes forem necessarias. Corroboramos assim a
tese de Rocha (2007, p. 195) que refere que “o normal sera a empresa entregar uma quantia
inicial (a forfait) 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 da
arbitragem, ou outra), ao longo dos anos, venha a assumir” e que, segundo a autora, so ¢é

possivel aferir decorrido um prolongado periodo de tempo.

Posto isto, consideramos que o “prazo estabelecido” a que se refere o n.° 4 do artigo
59.° do CPI, se trata do prazo acordado entre as partes e ndo de prazo de trés meses referido
na al. ) do n.° 3 do mesmo artigo, uma vez que consideramos que se trata de um periodo de
tempo demasiado curto para calculo de um valor com tamanha complexidade inerente.
Partilhamos, assim, da opiniao de Gongalves (2012, p. 27) que defende que “o campo de
aplicacdo do n.° 4 do art. 59.° se deve restringir a situacdo contemplada da alinea a) do n.° 3
do art. 59.° do CPI”. Posicdo diferente da nossa é a adotada por Robalo, et al. (2010, p. 218-
219) cuja teoria vai no sentido de o legislador ter fixado intencionalmente o limite para

pagamento da especial remuneracdo o prazo de trés meses.

No caso das invencdes casuais, e de modo a evitar grande parte dos problemas aqui
suscitados, parece-nos que seria uma boa alternativa legal a adog¢do de um regime idéntico
ao brasileiro, no qual, como ja referimos, apesar de o empregador ficar com o direito a
exploracdo exclusiva da patente, o empregador e o trabalhador ficam com a sua
compropriedade. Desta forma, os lucros obtidos em virtude dessa exploracéo serdo sempre

distribuidos por ambas as partes de forma equitativa.
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A forma de tratamento da remuneracdo dos trabalhadores-inventores espanhdis é
bastante diferenciada da nossa. Enquanto que no nosso ordenamento juridico a especial
remuneracao € condicdo essencial para a entrada do direito a invencdo na esfera juridica do
empregador, o artigo 15, n.° 2 da LPE refere que o trabalhador inventor ndo tera direito a
nenhuma remuneragdo suplementar a ndo ser que o seu contributo na realizagdo da mesma
e a respetiva importancia para a empresa excedam de maneira evidente o previamente

acordado entre as partes.

2.5. Deveres de Informacao e de Sigilo

Durante a vigéncia de um contrato de trabalho, para além da obrigacdo principal
inerente ao proprio clausulado contratual, os trabalhadores tém outros deveres conexos que,
segundo Fernandes (2014, p. 212), podem ter base legal (por exemplo o dever de lealdade)
ou base convencional (como é o caso da obrigacdo de ndo fumar em certas atividade

econdmicas).

O Cdbdigo do Trabalho define, no seu artigo 128.°, alguns dos deveres dos
trabalhadores, nos quais se incluem o dever de guardar lealdade ao empregador,
nomeadamente ndo negociando por conta propria ou alheia em concorréncia com ele, nem
divulgando informacGes referentes a sua organizacao, métodos de producdo ou negdcios,
previsto na al. f) do n.° 1, e o dever de promover ou executar os atos tendentes a melhoria da
produtividade da empresa, previsto na al. h) do mesmo namero. O artigo 126.°, n. 1 e 2,
prevé ainda os deveres de boa fé e matua colaboracdo, nos quais, segundo Pinto (2009, p.
56), podemos enquadrar o dever de lealdade e o dever de informacgdo previsto

autonomamente no artigo 106.°, n.° 2.

Estes deveres laborais fazem-se notar desde logo no n.° 3 do artigo 59.° do CPI, uma
vez que estd previsto um duplo dever de informacdo ou de notificacdo por parte do

trabalhador.

A al. b) do referido niUmero contempla o dever que o assalariado tem de informar o
empregador da realizacdo da invengdo no prazo de trés meses a contar da data em que a
invencdo se considerar concluida. Por sua vez, a al. c), do n.° 3, do artigo 59.° do CPI,

contempla também o dever de notificar a entidade empregadora caso tenha sido dada entrada
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de um pedido de patente por parte do inventor no prazo de um més a contar da data de
presentacao do respetivo pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Este dever de informagdo encontra-se contemplado noutros regimes juridicos
internacionais, como é o caso do espanhol, cujo prazo para informacdo da conclusdo da
invencdo €, a semelhanca do que acontece em Portugal, de trés meses, tal como nos indica o
artigo 18.%, n.° 1 da Ley de Patentes. Ja o regime francés apresenta regras sdo restritas. Diz-
nos o artigo R611, n.° 1 da Parte Regulamentar do CPIF que o inventor deve declarar
imediatamente ao empregador a realiza¢do da invencao, tal como ocorre no regime alemao,
como refere o artigo 15.° e 18.° da LASIT.

Surge nesta altura uma questdo que se prende com a aplicabilidade deste direito de
informagdo no nosso ordenamento juridico. Autores como Gongalves (2012, p. 33)
entendem que, este dever de informagéo se devera aplicar a invengdes “de servigo e mistas”
(ou casuais, conforme o nosso entendimento). No entanto, se tivermos em conta que o
legislador pretendeu, na nossa opiniao, deixar consagrado no CPI este dever de informacéo
para que o empregador possa fazer uso do direito de opcdo a patente que lhe assiste e que,
desta forma, seja evitada uma potencial situacdo de concorréncia indesejada por parte do
empregador que poderia ser danosa para a empresa, nao nos parece que este dever se aplique
as invencdes de servico que, como ja vimos, pertencem originariamente a esse mesmo

empregador.

O facto de as invencdes de servico serem realizadas durante a execucdo de um
contrato de trabalho cuja atividade criativa esta prevista no objeto do mesmo, leva-nos ainda
a defender a ideia de que o empregador espera a partida resultados criativos dessa mesma
execuc¢do, ndo necessitando, portanto, de ser notificado especialmente da conclusdo desse
invento. Posto isto, somos da opinido que o dever de informacao, tal como se encontra aqui
identificado, se aplicara apenas a realizacéo de invenc@es casuais, seguindo assim a mesma
linha da al. a) do predito artigo e ganhando forca a teoria de que a expressdo do n.° 3 que
refere que este nimero se aplica independentemente das condi¢des previstas no n.° 1, foi
porventura uma falta de atualizacdo e modernizacdo do texto de 1940 que ja fazia mencéo a

expressao idéntica.

Apesar do exposto supra, € importante salientar que ndo menosprezamos, o dever

geral de informacé&o do trabalhador previsto no ja mencionado n.° 2, do artigo 106.°do CT e
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segundo o qual o trabalhador tem o dever de informar o empregador sobre aspetos relevantes
para a prestacdo da atividade laboral. Neste dever de informacdo podem incluir-se inimeros

aspetos da atividade dos trabalhadores, nomeadamente, a conclusao de invencdes de servico.

J& no direito alemdo, o dever de informacdo aplica-se expressamente a todas as
categorias de invencOes previstas na LASIT e jA mencionadas: invencdes de servico e
invencgoes livres. Neste ordenamento juridico faz sentido que assim seja, uma vez que é 0
empregador que tem o 6nus de aferir se as invencdes realizadas por qualquer trabalhador séo

de servigo ou livres (artigo 6, n.° 1).

O contetdo da informacdo, ndo precisando de ser extremamente pormenorizado nem
complexo, deverd conter informacfes bastantes para que o empregador afira o seu real
interesse na invencao e as suas potencialidades econémicas para a empresa. Entre o potencial
conteddo da informacdo podera constar o tipo de invento, quais as suas funcdes,
aplicabilidade pratica e especificidades genéricas. E com base neste tipo de itens que o

empregador optara por exercer, ou nao, o direito de opcédo a patente que lhe assiste.

Igualmente importante serd perceber que forma devem seguir essas notificacoes.
Nada no CPI estabelece uma forma exata para que sejam efetuadas, todavia, entendemos que
a forma escrita e envio por correio registado com aviso de rececdo seria a forma mais
adequada, ndo s6 como meio de salvaguardar os interesses das partes, como também como
forma de evitar potenciais conflitos, podendo nomeadamente servir como meio de prova da
concretizacdo da notificacdo. Por este motivo, defendemos que seria interessante incluir
numa futura atualizagdo do CPI a obrigatoriedade da forma escrita para as estas notificagoes,
tal como previsto no regime alemdo no artigo 5, n.° da LASIT. No entanto, com a atual
redacdo da lei, qualquer forma, incluindo a forma oral, sdo passiveis de ser utilizadas para

notificacdo do empregador

O incumprimento deste dever de informacdo por parte do inventor, implica, nos
termos da al. d) do n.° 3, do artigo 59.° do CPI, responsabilidade civil e laboral. Desta forma
0 legislador pretendia desencorajar os inventores faltosos que ndo notificavam 0s
empregadores de forma dolosa, tentando desta forma impedir que estes fizessem uso dos

direitos que lhes séo conferidos.
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Civilmente, o inventor pode ser obrigado a ressarcir o empregador dos danos que este
teve com a omisséo, desde que tenha agido com dolo ou mera culpa, conforme disposto no
n.° 1, do artigo 483.° do Cdédigo Civil. J& a nivel laboral, o trabalhador podera ser sancionado
uma vez que consideramos que esta omissao viola os ja mencionados deveres de informacao
e de promover ou executar os atos tendentes a melhoria da produtividade da empresa. O
acorddo do STJ, de 14 de abril de 2015%, diz-nos que “constitui infrac¢do disciplinar todo e
qualquer comportamento do trabalhador que viole o0s seus deveres contratuais,
nomeadamente 0s que estdo elencados no n°® 1 do artigo 128° do CT”. O n.° 1, do artigo 328.°
do CT, acolhe as san¢des aplicaveis aos trabalhadores que cometam infracdes desta ordem:
repreenséo, repreensdo registada®, sancdo pecuniaria, perda do direito a férias, suspenséo
do trabalho com perda de retribuicdo e de antiguidade e despedimento sem indemnizacao ou

compensacéo.

A Ley de Patentes espanhola, na qual esta igualmente consagrado este dever do
inventor, prevé outra forma de sancionar os trabalhadores nas situacdes em que estes
incumpram este dever de informacdo. O artigo 18, n.° 1, refere que a omissdo do trabalhador
levara a perda dos direitos reconhecidos ao trabalhador em relagéo a invencao. Uma previsao
deste tipo estava igualmente consagrada no antecessor do atual Cédigo da Propriedade
Industrial, o de 1995. Consideramos que a atual previsdo €, sem sobra de duvidas, mais
equilibrada que a anterior, uma vez que, como ja foi referido, consideramos de extrema
importancia que, o inventor tenha, pelo menos, direito a ser mencionado como tal, sendo até,
no nosso ponto de vista e de acordo com o ja explanado, uma previsao constitucional. Da
forma como o legislador procedeu mantiveram-se os direitos pessoais e patrimoniais do

inventor em relacdo ao seu invento, ainda que seja sancionado pelas vias ja referidas.

Apesar de ndo estar expresso no CPI, entendemos que existe igualmente um dever de
informacdo da parte do empregador. Ao fazer uso do direito de opcdo que lhe assiste, 0

empregador deve, de acordo com a bona fide e respeitando os preceitos do n.° 1, do artigo

32 Processo n.° 44/13.2TTEVR.E1.S1, disponivel em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8
b980256b5f003fa814/db37722203d19ab880257e30003785f2?0OpenDocument, consultado a 12 de julho de
2016.

33 Na senda de Pinto (2009, pp. 91-92), uma vez que o n.° 1 do artigo 332.°do CT prevé a obrigatoriedade
da manutengdo de um registo das sang¢des aplicadas, “parece criticavel a distingdo estabelecida entre as duas
formas de repreenséo”. O autor refere ainda que, a apesar de ser defensavel que “a expressdo «registada» tem
em vista ndo o registo disciplinar mas a forma (escrita) que deve revestir a san¢éo”, quer a repreensao quer a
repreensdo registada, devem observar a forma escrita, de modo a que se cumpra o direito de audi¢do do
trabalhador e se salvaguarde a possibilidade de impugancédo por parte deste.
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106.° do CT, relativos ao dever de informacdo, informar o trabalhador da sua intencdo de
exercer o direito de opgdo que lhe assiste. Essa notificagdo deve ser sempre efetuada em
momento anterior ou simultaneo ao exercicio do direito, cumprindo desta forma os deveres

de respeito e tratamento do trabalhador com probidade e urbanidade.

Outro dos deveres subjacentes aos trabalhadores que devem ser tidos particularmente
em conta neste &mbito, é o dever de sigilo, previsto na al. f), do n.° 1, do artigo 128.°do CT.
O dever de sigilo é, a par com o dever de ndo concorréncia, parte integrante do dever de
lealdade. Ainda na senda de Pinto (2009, p. 66), o dever de sigilo “obriga o trabalhador a
ndo divulgar informacbes que digam respeito a organizacdo, métodos de producdo e
negocios da entidade patronal”. Este dever constitui uma forma de evitar concorréncia
evitando que outras empresas adquiram conhecimentos que lhes confira vantagens no

mercado.

Numa area sensivel como é a das invengdes, o segredo muitas vezes pode ser “a alma
do negocio”. E de extrema importancia que durante a execucio de um contrato de trabalho,
com cariz criativo ou ndo, os trabalhadores se abstenham de ceder qualquer tipo de
informacdes relativas as invencBes que se encontram a ser desenvolvidas, ou que ja se
encontram concluidas mas cuja patente ainda ndo foi concedida. O ndo cumprimento deste
dever potencia 0 risco de que essas invencdes possam ser realizadas e protegidas
antecipadamente por terceiros e, desta forma acarretar o risco de danos patrimoniais na
empresa. Gongalves (2012, p. 35), alerta ainda para o facto de que “para conservar o requisito
da novidade torna-se indispensavel que as partes sejam conscientes de que, se se pretende
patentear o invento, 0s conhecimentos técnicos em que se materializam ndo podem ser
revelados em conferéncias, ou publicados em artigos cientificos, antes que o pedido de
patente tenha sido apresentado”*. Para reforco deste dever de sigilo, devem ser incluidas no
contrato de trabalho clausulas penais de confidencialidade e simultaneamente clausulas

penais indemnizatdrias que punam o trabalhador que aja em desconformidade.

Martinez (2015, p. 515), refere que “o trabalhador so esta sujeito ao dever de sigilo
na pendéncia da relagdo laboral”. Assim sendo, consideramos de extrema importancia, que

as empresas nas quais sejam exercidas atividades com cariz inventivo, extendam essas

34 Como referido anteriormente o requisito da novidade é, a par dos requisitos da atividade inventiva e
da aplicacgdo industrial, essencial para a atribui¢do da patente.
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clausulas de confidencialidade e correspondentes clausulas penais para além do terminus da
relacdo laboral. Desta forma, os trabalhadores ficariam obrigados a manter sigilo mesmo ja

ndo laborando na empresa.

O artigo 383.° do Cddigo Penal elucida-nos que o funcionério que, sem autorizagdo,
revelar segredo de que tenha tomado conhecimento ou que lhe tenha sido confiado no
exercicio das suas funcdes, com o objetivo de obter proveitos para si ou para intreposta
pessoa, ou de causar prejuizo ao interesse publico ou a terceiros, incorre na pratica de crime,
punivel com pena de prisdo até trés ano ou com pena de multa. De acordo com Moniz (2001,
p. 786), “integram o segredo factos apenas conhecidos de um ntimero restrito de pessoas, €
cujo titular pretende manter sob reserva, desde que haja interesse legitimo, razoavel e
justificado na reserva”. O n.° 2 do mesmo artigo refere que o procedimento criminal depende
de participacdo da entidade que superintender ou de queixa do ofendido, tratando-se assim
de crime semi publico. No entanto, este artigo refere-se apenas a violagdo de segredo por
funcionarios publicos, deixando de parte a criminalizacdo do funcionéario de entidades
privadas, sendo assim questiondvel se seria plausivel aferir se esta violacdo poderia ou

deveria passar igualmente a configurar crime.

No nosso entender, a violacdo do dever de segredo comercial ou industrial podera
acarretar prejuizos severos ou até irreparaveis para as empresas e, desta forma, consideramos
que deveria existir uma maior penalizacdo dos infratores, de forma a desenconrajar estas
violagBes. Tal penalizagdo poderia passar pela criminalizagdo, tal como acontece na
Alemaha, onde o trabalhador que tenha, para fins de concorréncia, ganho pessoal, em
beneficio de terceiros, ou com a intencdo de causar danos, divulgado sem autorizacdo um
segredo comercial ou industrial que Ihe tenha sido confiado, ou a que tenha tido acesso
durante a sua relacdo de trabalho podera ser punido com pena de prisdo nao superior a trés
anos ou multa, conforme disposto na seccdo 17 (1) da Lei alemd contra a concorréncia
desleal. Se tal passasse a ser previsto, a pena deveria ser sempre adequada a gravidade da

infracdo e aos prejuizos causados pelo trabalhador.

Se tivermos em conta as invencdes casuais, nas quais, a titularidade ab initio e o risco
inerente & invencgdo pertence ao trabalhador, entendemos que o dever de sigilo se deve
alargar igualmente ao empregador e seus restantes colaboradores, uma vez que, caso ocorra
a frustracdo do pedido de patente devido a falta do requisito da novidade, o trabalhador ficara

prejudicado nos seus direitos (morais e patrimoniais).
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A apropriagdo e divulgacdo das informagdes sigilosas por parte de terceiros,
apresenta-se igualmente como um ato ilicito, tutelado pelo artigo 318.° do CPI. Diz-nos o
artigo em questdo que constitui ato ilicito a divulgacao, a aquisicdo ou a utilizacdo nédo
consentida de informacdes do concorrente que sejam secretas para pessoas dos circulos que
lidam normalmente com o tipo de informacg6es em questéo, que tenham valor comercial pelo
facto de serem secretas e que tenham sido tomadas diligéncias por parte da pessoa que detém
legalmente o controlo das informag@es, no sentido de as manter secretas®®. Apesar de se
encontrarem consagrados num artigo distinto do 317.°, estes atos sdo tranversalmente
considerados atos de concorréncia desleal quer na doutrina, quer na jurisprudéncia®. No
entanto, apenas 0 sdo Sse a pessoa ou entidade que se apropriar, divulgar ou utilizar essas
informacBes secretas for um agente econdémico, caso contrario ndo existird sequer uma
relacdo de concorréncia®’. Desta forma, a apropriacio e divulgacio de informagdes por um

empregado ndo constitui per se um ato de concorréncia desleal.

2.6.Proibicdo de Renuncia Prévia de Direitos

O principio da liberdade contratual previsto no artigo 405.° do CC consiste,
genericamente, na faculdade de fixar livremente o conteildo dos contratos, celebrar contratos
diferentes dos previstos neste codigo, incluir nestes as clausulas que lhes aprouver e ainda a
liberdade de celebracio ou conclusio de contratos®. No entanto, a liberdade contratual pode
ser restringida, nomeadamente, pela existéncia de normas imperativas. De acordo com
Leitdo (2016, p. 227), no que concerne ao contrato de trabalho, “a liberdade de celebracédo é
restringida por diversas imposic¢des da legislagao laboral”, dando exemplos previstos no CT

como o dever de tratamento igualitario dos candidatos a emprego, previsto no artigo 24.°, ou

% Este artigo é reflexo do artigo 39.° do Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (acordo TRIPS), assinado em 1994,

3 Qlavo (2005, p. 281), Gongalves (2013, p. 370) ou Gongalves (2012) sdo alguns dos autores que
defendem que os atos previstos no artigo 318.° do CPI se consideram atos de concorréncia desleal. A
jurisprudéncia nacional vai igualmente nesse sentido: acérddo do TRL, processo n.° 10111/08-2, de 5 de
fevereiro de 2009  (disponivel em  http://www.dgsi.pt/Jtrl.nsf/e6elf17fa82712ff80257583004e
3ddc/06445¢588338601b802575ad0039a36a?OpenDocument, consultado a 22 de novembro de 2016).

37 A definicdo de concorréncia é nos dada por Gongalves (2013, p. 366): “a concorréncia (...) significa,
essencialmente, regras de livre iniciativa econémica, a existéncia de uma pluralidade de agentes econémicos e
de um publico consumidor com libredade de escolha”.

38 Sobre o principio da liberdade contratual vide Pinto (2005, p. 107).
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a obrigacdo de manutencdo do mesmo nivel de emprego na empresa em caso de

despedimento por inadaptagéo, previsto no artigo 380.°.

Martinez (2015, p. 297) considera que este elevado nimero de normas imperativas
foi estabelecido com vista a defesa dos direitos do trabalhador, tendo em conta as
desigualdades existentes entre trabalhador e empregador, promovendo assim a salvaguarda

de uma efetiva igualdade juridica.

E a propria Constituicdo que vem prevendo muitas destas normas tendentes a
protecao dos trabalhadores. O artigo 58.° e 59.° da CRP estatui desde logo direitos como: o
direito ao trabalho, proibicdo de despedimento sem justa causa, a igualdade na retribuicéo,
direito ao repouso, direito a salario suscetivel de atribuir existéncia condigna, direito a

realizacdo pessoal através do trabalho, entre outros.

Também no ambito do artigo 59.° do CPI que, como ja referimos, se enquadra no
exato limite entre o Direito do Trabalho e o Direito da Propriedade Industrial, o legislador
optou por colocar uma limitacdo a liberdade contratual das partes. De acordo com o n.° 9 do
referido artigo, os direitos reconhecidos ao inventor ndo podem ser objeto de renincia

antecipada.

Esses direitos, tal como ja foi referido em pontos anteriores, variam tendo em conta
a categoria da invencdo em questdo: no caso de estarmos perante uma invencao de servico,
o direito atribuido ao trabalhador é o (i) direito a uma especial remuneracdo de harmonia
com a importancia do invento, no entanto, se estivermos perante uma invengéo casual, 0s
direitos atribuidos ao trabalhador poderdo ser a (ii) titularidade da patente ou, no caso de o
empregador fazer uso do direito de opcdo, (iii) uma justa compensacdo, também esta de
harmonia com a importancia da invencdo. Para além destes direitos, existe ainda o (iv) direito
de ser mencionado como autor, que é transversal as duas categorias de invenc¢éo e que é, em

todo o caso, ja ele irrenunciavel.
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3. Resolucéo de Conflitos

A arbitragem €é um meio extrajudicial de resolucdo de litigios com caracter
heterocompositivo, ficando por isso as partes vinculadas a decisdo de terceiros. Também
neste sentido Goldberg, Sander, Rogers & Cole (2012, 303) expdem que “arbitration
typically contains the essential elements of court adjudication — proofs and arguments are
submitted to a neutral third party who as the power issue a binding decision”.

Este meio alternativo de resolucédo de litigios pode ter cariz voluntério, quando tiver
na sua origem uma convencéo arbitral na qual as partes optem pelo recurso a este meio, ou
cariz necessario quando € a propria lei a encaminhar as partes ao recurso a arbitragem para

dirimir certos litigios.

Para certos autores a arbitragem tem um fundamento contratual, estando dessa forma
dependente da convencdo de arbitragem®® e, por isso, por questdes atinentes a esse
fundamento, ndo raras vezes € suscitada a questdo de a arbitragem necessaria ser ou ndo uma
verdadeira arbitragem. Entendemos no entanto, que ndo podemos desconsiderar a arbitragem
necessaria apenas pelo facto de ndo depender de convenc¢do, uma vez que consideramos que
o facto de todo o processo ser praticamente igual ao aplicado na arbitragem voluntaria é
requisito suficiente para a sua consideracdo como tal. Cardoso & Nazaré (2015, p. 37-39)
trazem a ainda a colacdo referéncias histéricas que demonstram que a arbitragem necessaria
nao ¢ de hoje, e referem que “ndo se pode fazer tdbua raza de todos os séculos de existéncia
de arbitragem necessaria, numa busca pela autonomizacdo da arbitragem voluntaria — que,
de resto, em nada é afetada pela subsuncdo daquela modalidade ao conceito geral de
arbitragem”. Apesar de reconhecer-mos que a arbitragem tem tendencialemente um cariz
voluntario e alternativo, ndo podemos deixar de notar que o paradigma juridico nacional esta
a evoluir neste campo e que cada vez mais véo surgindo exemplos onde o legislador optou
por fazer uso da arbitragem necesséria para resolucédo de litigios especificos. Alguns desses
exemplos séo a resolucdo de litigios em matéria de direitos de autor (artigo 221.°, n.° 4 do
CDADC), em matéria de litigios entre medicamentos de referéncia e geneéricos (Lei n.°
62/2011, de 12 de dezembro), em matéria de litigios emergentes dos atos e omissdes das
federacGes desportivas, ligas profissionais e outras entidades desportivas, no &mbito do

exercicio dos correspondentes poderes de regulamentacdo, organizacgdo, direcdo e disciplina

39 Neste sentido, vide Gouveia (2014, p. 120) e Barrocas (2013, p. 90).
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(Lei do Tribunal Arbitral do Desporto, aprovada pela Lei n.° 74/2013, de 6 de setembro)*,

entre outros.

Tal como acontece na grande maioria das relagdes juridicas, um contrato de trabalho
em que a atividade inventiva estd prevista pode ser suscetivel de criar conflitos entre as
partes, nomeadamente quanto aos direitos patrimoniais a atribuir ao trabalhador-inventor.
Também neste ambito o legislador deixou estipulado no n.° 6 do artigo 59.° do CPI que todos
os conflitos emergentes da aplicacdo dos n.”* 2 e 3 do artigo 59.° serdo resolvidos por
arbitragem se as partes ndo chegarem a acordo. Assim sendo, estamos igualmente perante
uma situacdo de arbitragem necessaria que € Unica neste cddigo. O regime alem&o prevé
igualmente o recurso a arbitragem no caso de litigio entre as partes, no entanto, a LASIT, no
seu artigo 28, refere que estao sujeitos a arbitragem todos os conflitos entre 0 empregador e
o0 inventor emergentes da aplicacdo dessa lei, sendo assim muito mais abrangente do que no
regime nacional. “Delay of payment, intransparent calculation of remuneration and unfair
allocation of remuneration between co-inventors are only three examples of causes for

disputes between employer and employee-inventor” (Harhoff & Hoisl, 2006, p. 12).

Este tipo de previsdes acontece quando o legislador entende que “por razdes de
especial tecnicidade ou de conveniéncia de outra natureza, que o litigio sera melhor julgado
por arbitros” (Barrocas, 2013, p. 90). Em Portugal existe um tribunal arbitral
institucionalizado especializado na resolucdo de litigios relativos a Propriedade Industrial —
0 ARBITRARE — Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, nomes de dominio,

firmas e denominagGes*!, podendo,todavia, as partes optar por criar um tribunal ad hoc.

A Lei da Arbitragem Voluntaria (LAV)*2, no seu artigo 1.°, n.° 1, estipula que podem
ser dirimidos por arbitragem litigios respeitantes a interesses de natureza patrimonial ou néo
patrimonial se transacionaveis, destarte, nunca se poderiam enquadrar na esfera da
arbitragem os litigios relativos aos direitos morais do trabalhador, previstos no artigo 60.°
do CPI.

40 Na redacéo que lhe foi dada pela Lei n.° 33/2014, de 16 de junho.

41 Autorizagéo da criacdo do ARBITRARE pelo despacho n.° 28519/2008, de 22 de outubro.

42 Cardoso & Nazaré (2015, p. 47) entendem que apesar do siléncio quase total da LAV quanto a
arbitragem necesséria, esta aplicar-se-a de forma subsididria.
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Existem uma série de vantagens no recurso a arbitragem, nomeadamente a maior
celeridade em relacéo aos tribunais judiciais®, o caracter menos formal, a especializagéo dos
arbitros, a reserva ou sigilo e o relevo que pode ter a vontade das partes. O autor salienta, e
bem, a importancia da questdo do sigilo quando falamos de propriedade industrial
(especialmente no que as patentes diz respeito) e certificados complementares de protecao
(Martins, 2015, p. 420). Como referido no ponto anterior o sigilo é importantissimo na

manutencdo do requisito da novidade, imprescindivel para obtencdo de patente®.

Posto isto, € neste momento mister perceber se esta previsdo legal no CPI condiciona
0 acesso aos tribunais judiciais. Compartilhamos da opinido de Robalo, et al. (2010, p. 222),
que entendem que “a letra da lei parece inequivoca a este respeito e por isso deve ser
interpretada ipsis verbis” e, desta forma, a arbitragem aparece como meio obrigatorio para
resolucéo deste tipo de litigios, ficando assim vedado o acesso aos tribunais de primeira

instancia.

Poderia levantar-se aqui uma questdo quanto a possivel inconstitucionalidade da
arbitragem necessaria tendo por base duas normas da Constituicdo: em primeiro lugar, e uma
vez que, conforme disposto na CRP, no artigo 268.%, n.° 4, é garantido aos administrados
tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, poderia
considerar-se que o facto de se vedar 0 acesso aos tribunais judiciais essa tutela ndo ficasse
convenientemente assegurada; e, em segundo lugar, o n.° 1, do artigo 20.° que refere que a
todos é assegurado 0 acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e

interesses legalmente protegidos®.

No entanto, para além do facto de a prépria CRP aludir a possibilidade de
institucionalizar instrumentos e formas de composi¢do nao jurisdicional de conflitos, o facto
de estar garantido o recurso das decisdes arbitrais para os tribunais judiciais €, na nossa

opinido, indicador da verificacdo das normas constitucionais quanto a questdo do acesso aos

43 Note-se que o disposition time das aces civeis no terceiro trimestre de 2016 era de 597 dias, quase
dois anos. Dados disponiveis em http://www.dgpj.mj.pt/sections/siej_pt/destaques4485/estatisticas-
trimestrais3277/downloadFile/file/ A%C3%A7%C3%B5esC%C3%ADveis_3%C2%BATrimestre_2016.pdf?
nocache=1487159114.31, consultado a 22 de marco de 2017.

4 Ndo obstante do exposto, a ideia de que confidencialidade na arbitragem é garantida é amplamente
contrariada por Pena (2015, p. 235-266). O autor refere que “a confidencialidade (...) ndo é inerente ao instituto
da arbitragem como tal, pelo que tem que ser expressa, como obrigagdo contratual acessoria”.

45 Para mais desenvolvimentos vide Bastos (2016).
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tribunais. Neste mesmo sentido, andou bem o acorddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa*
aludindo que “fora dos casos individualizados na Constituicdo em que ha lugar a uma reserva
absoluta de jurisdicdo, o que sucederd (...) sempre que estejam em causa direitos de
particular importancia juridico-constitucional a cuja lesdo deve corresponder uma efetiva
protecdo juridica, podera admitir-se que o direito de acesso aos tribunais seja assegurado
apenas em via de recurso, permitindo-se que num momento inicial o litigio possa ser
resolvido por intervencdo de outros poderes, caso em que se poderd falar numa reserva

relativa de jurisdicdo ou reserva de tribunal’*’

Voltando de novo ao ambito concreto do nosso estudo, importa agora perceber de
qual o regime aplicavel a arbitragem necessaria prevista no CPl. Uma vez que ndo existe
regulamentacéo especial sobre estas situacdes, diz-nos o artigo 1082.° do Codigo de Processo
Civil que se aplica o disposto nos artigos 1083.° e seguintes do mesmo diploma e,
consequentemente, por remissdo do 1085.°, aplicar-se-a subsidiariamente a LAV. Todavia,
Gouveia (2014, p. 237) entende que o facto de o artigo 30.%, n.° 3 da LAV estabelecer que
os arbitros devem indicar a lei processual subsidiariamente aplicavel visa “afastar em

definitivo a aplicacdo subsidiaria automatica do nosso Codigo de Processo Civil”.

Para que seja constituido o tribunal arbitral, qualquer uma das partes deve notificar a
outra para nomeacao de arbitros. Segundo o artigo 8.° da LAV, caso nada seja acordado entre
as partes, considera-se que o tribunal arbitral deve ser constituido por trés arbitros. Nesta
situacdo cada uma das partes escolhe um arbitro, sendo o terceiro, que presidira, escolhido
por esses dois. O terceiro arbitro deve votar sempre mas € obrigado a conformar-se com um

dos outros, de modo que faca maioria sobre os pontos em que haja divergéncia.

Conforme estipulado nos n.* 2 e 3, do artigo 30.° da LAV, até a aceitacdo do primeiro

arbitro as partes sdo livres de convencionar as regras do processo a observar na arbitragem,

46 Processo n.° 240/13.2YHLSB.L1-8, de 12 de dezembro de 2013 (disponivel em http://www.dgsi.
pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5e7325ffaf4de12380257¢6100323aal, consultado a 2 de
janeiro de 2017).

47 Caso diferente é 0 do n.° 1, do artigo 8.° (conjugado com os artigos 4.° e 5.%) do Decreto n.° 128/XIl,
cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo acérdao do Tribunal Constitucional n.° 781/2013, de 16 de
dezembro de 2013, uma vez que impedia que fosse apresentado recurso das decisdes do TAD (disponivel em
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.243&iddip=20132166, consultado a 6 de
janeiro de 2017). No que a arbitragem voluntéaria diz respeito, o artigo 18.°, n° 4, da LAV prevé a
impossibilidade de recurso para os tribunais judiciais a menos que as partes tenham convencionado em sentido
contrario. Consideramos, no entanto, que nesta situacéo, por se tratar de arbitragem voluntéria, as partes tinham
conhecimento deste facto aquando da celebracdo da convencdo, renunciando assim voluntariamente a
possibilidade de recurso da decisdo.
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no entanto, caso ndo cheguem a acordo, o tribunal arbitral pode conduzir a arbitragem do
modo que considerar apropriado. Na falta de acordo das partes, o tribunal decidird

igualmente o lugar onde funcionara o tribunal.

No entanto, no caso da arbitragem institucionalizada, estas regras poderdo néo se
aplicar, uma vez que alguns desses tribunais, como é o exemplo do ARBITRARE, poderdo
ter arbitros e regras de funcionamento proprias®®. Para submeterem a arbitragem a essas
regras basta que as partes facam remisséo para os regulamentos de arbitragem desses centros.
Esse regulamentos devem seguir as regras minimas previstas na LAV, de forma a evitar
posterior invocacdo de vicios geradores de anulabilidade de sentenca arbitral (Gouveia,
2014, p. 234).

Uma vez que é, na nossa opinido, o centro de arbitragem melhor posicionado para
dirimir o tipo de litigios em discussao, veremos de seguida qual o meio processual a adotar

no ARBITRARE com base nas disposi¢6es do seu regulamento.

O processo tem inicio com a apresentacdo de um requrerimento por uma das partes
no qual devem constar a identificacdo das partes, exposicao dos factos e das razdes de direito
que servem de fundamento ao pedido, as pretensdes, a referéncia aos meios de prova, a
indicacdo do valor do litigio e a referéncia a lingua a adotar no processo arbitral. Posto isto,
a parte € citada para contestar, no prazo de 20 dias. Recebida a contestacdo se tiver sido
deduzida reconvencdo pela parte requerida, devera a parte requerente ser notificada para, se
o0 entender, responder no prazo de 20 dias. Caso ndo haja lugar a contestacdo, o tribunal

decide com base nos elementos constantes no processo.

Durante o decorrer do processo, o tribunal arbitral convida as partes a resolverem o
litigio por mediacdo. Uma vez que se trata de um meio de resolucdo de litigios
autocompositivo, apesar de existir a intervencao de um terceiro, sdo as partes que decidem
a solucdo do litigio. Este meio traz vantagens sobretudo no que toca as relagfes entre as
partes: o objetivo dos mediadores ¢ “settlement plus a better relationship, not just

settlement” (Goldberg, Sander, Rogers, & Cole, 2012, p. 167). No caso de sucesso da

48 Regulamento do ARBITRARE disponivel em https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/news
_38_download.pdf, consultado a 5 de janeiro de 2017.
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mediagéo, o acordo, depois de homologado pelo Tribunal Arbitral, tem o valor de decisdo
arbitral.

Frustrada a mediacé&o, o tribunal notifica as parte para a audiéncia ou as audiéncias e,
finda a producéo de prova, o tribunal decide o litigio, no prazo de 20 dias, sendo que o prazo
maximo deste tipo de processos se estabelece nos 6 meses. Proferida a decisdo o tribunal
notifica ambas as partes da mesma. A sentenca arbitral, depois de transitada em julgado, tem

a mesma forca de uma sentenca de tribunal de primeira instancia.

O regime francés prevé igualmente o uso de um meio alternativo de resolugédo de
litigios para a resolucdo de conflitos desta natureza. O artigo L611-7 do CPIF, prevé que
todos os litigios relativos a compensacao especial do trabalhador-inventor devem ser sujeitos
a comissdo de conciliacdo prevista no artigo L615-21 também do CPIF ou ao tribunal de
grand instance®. Desta forma, ndo fica limitado o acesso a primeira instancia, tal como
acontece no regime portugués. Para além disso, a solucdo francesa fornece a possibilidade
de optar entre um meio autocompositivo e um meio heterocompositivo de resolucdo de
litigios, ao passo que em Portugal, as partes tem conhecimento da possibilidade de mediacéo
numa altura em que, em virtude do inicio do processo de arbitragem, as posic¢Ges ja podem
estar demasiado extremadas. Assim, parece-nos gque, no que toca a manter as boas relacdes

entre as partes, a solucéo francesa podera ter sido melhor conseguida.

Ja o regime espanhol prevé, taxativamente, no artigo 123 da LPE, que se recorra a
tribunais judicias como meio resolucdo de qualquer conflito emergente da aplicacdo da

referida lei.

Quando estejam em causa litigios digam respeito a direitos ndo patrimoniais ou
irrenunciaveis, como ja tivemos a oportunidade de explicar, legalmente ndo existe a
possibilidade de recurso a arbitragem. Nestas situcdes, consideramos ser competente o
Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI), criado pela Lei n.° 46/2011, de 24 de junho®, e

cujas competéncia se encontram plasmadas no artigo 111.° da Lei de Organizacédo do Sistema

49 0 tribunal de grand instance corresponde ao tribunal de primeira instancia em Portugal.

50 O Tribunal da Propriedade foi criado por razdes do foro juridico e judicial e do foro politico. No que
as primeiras diz respeito, com a instituicdo deste tribunal pretendeu-se que fosse dada uma maior celeridade
aos processos, reduzindo assim o nimero de pendéncias, e também que, tendo em conta a especializagdo deste
tribunal, as prolagdes fossem mais justas e adequadas as matérias em litigio; quanto as razdes do foro politico,
pretendeu-se igualmente descongestionar os tribunais e juizos de comércio e os de competéncia genérica
(Figueiredo, 2014, p.12)
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Judiciario (LOSJ)®L. Resumidamente, podemos dizer que sdo da competéncia do TPI todas
as questdes cuja causa de pedir esteja relacionada com direitos de propriedade intelectual, o
recurso e a revisdo de decisdes ou medidas adoptadas por entidades que exercem funcées de
registo e licenciamento em matéria de propriedade intelectual (nomeadamente o INPI), e as
medidas relativas a obtencdo de prova e prestacdo de informacdes incidentes sobre direitos
de propriedade intelectual (Figueiredo, 2014, p. 14).

51 Lei n.° 62/2013, de 26 de agosto.
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Conclusao

Historicamente, as invengdes sempre foram o motor do desenvolvimento social e
econOdmico das sociedades e, como tal, a sua protecdo desde cedo comegou a ser considerada
como fundamental. Mais tarde, houve também necessidade que ficasse regulamentada a

tutela das invencdes realizadas em sede de contrato de trabalho.

A temaética das invengdes realizadas em contexto laboral assume, nos dias de hoje,
um papel cada vez mais preponderante no desenvolvimento e expansdo das industrias
mundiais. As empresas recorrem cada vez mais a contratacdo de trabalhadores com
competéncias criativas em detrimento da aquisicdo de patentes, uma vez que se trata de uma
forma menos dispendiosa de estas colocarem a propriedade industrial a disposicdo e em

beneficio da empresa.

Tal como referido, os contratos de trabalho de cariz criativo ndo podem, nem devem,
ser entendidos nem tratados como um contrato de trabalho comum em que, mediante uma
retribuicdo, o trabalhador compromete-se a realizar uma atividade a favor do empregador
sendo que todos e quaisquer resultados dessa atividade entram desde logo na esfera deste
ultimo. Desta forma, o legislador deixou assim consagrado no nosso CPI, no artigo 59.°, as
especificidades atinentes a um contrato deste género.

Nesta dissertacdo, e no que concerne as categorias de invencdes laborais, adotamos
uma posigao um pouco diferente de parte da doutrina que defende a existéncia trés categorias
deste tipo de invencgdes: de servigo, mistas e livres. Do nosso estudo, concluimos que grande
parte das invengdes que muitos autores denominam de livres, ndo podem ser sequer
consideradas invencdes laborais, uma vez que ndo existe qualquer conexdo estre estas e 0
vinculo laboral e, como tal, deveriam cair no &mbito do artigo 58.° do CPI, das regras gerais
do direito a patente.

Para além disso, entendemos ainda que a denominagao de invengdes mistas ndo sera
a mais correta para a definigdo que lhes atribuem. Somos da opinido de que, a semelhanca
de outros autores, a denominacéo de invencdes casuais sera a mais correta nesta situacao,

uma vez que sdo invencles que surgem casualmente sem que haja nenhuma previsao
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contratual para o efeito. Posto isto, e tal como foi devidamente justificado, consideramos

existirem apenas duas categorias de invencdes laborais: as de servigo e as casuais.

Regra geral, e segundo o CPI, quando no contrato de trabalho estiver prevista
atividade inventiva, a patente de qualquer invencao realizada por trabalhador abrangido por
esse contrato pertencera ao empregador. Esta premissa, que nos parece ajustada, poderia
levar a pensar que caso nao existisse uma clausula que fizesse referéncia a atividade criativa,
a patente pertenceria ao inventor. Mas ndo assim acontece. Caso a invencdo se possa
enquadrar na atividade do empregador, a patente, meramente por este motivo, pertencera
igualmente a este. Entendemos que 0 nosso CPI é demasiado rigido nesta situacdo e que uma
solucdo semelhante a adotada no Brasil seria mais justa para os inventores: compropriedade
da patente com exploracdo exclusiva do empregador. Desta forma, as expectativas de uma

parte e de outra estariam, na nossa opinidao, melhor asseguradas.

Outra das questbes que entendemos ser problematicas no nosso regime esta
relacionada com a especial retribuicdo a atribuir ao trabalhador pela realizacdo de uma
invencdo. A falta de especificacdo da forma como deve ser calculado esse valor potencia
eventuais conflitos entre a entidade empregadora e o inventor. A par do critério da
importancia da invencdo ja previsto, deveriam ser incluidos outros, tais como: perspetivas
de ganhos futuros, envolvimento do trabalhador na invengdo, complexidade técnica, custos
associados a invencdo, entre outros. A aplicacdo de um método semelhante ao alemdo, que
fornece uma férmula concreta para calculo da retribuicdo poderia ser uma opgédo valida para
transpor para 0 nosso ordenamento. Poderia existir ainda a hipétese de ser uma entidade
externa a calcular, ou pelo menos a dar uma indicacdo aproximada do valor em causa, antes
de ser feita uma proposta por parte da empresa. Em Portugal, 0o ARBITRARE, por exemplo,
podia ter um papel ativo neste tipo de situacdes mediando as negociacdes desde o inicio.

No que ao dever de informacdo diz respeito, entendemos que o regime nacional nos
parece ajustado, carecendo apenas, e salvo melhor opinido, de uma estipulacdo da forma
como a realizacéo de uma invencéo devera ser comunicada a entidade empregadora. A nosso
ver, e por uma questdo de salvaguarda de ambas partes, entendemos que a forma escrita
deveria ser adotada nas comunicacOes entre empregador e inventor, fosse qual fosse o

motivo das mesmas.
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Na nossa opinido, a estipulagdo que proibe de renuncia prévia dos direitos do
trabalhador €, sem sombra de ddvida, uma das maiores armas que o legislador colocou a
disposicao dos inventores para se protegerem da potencial pressdo que pudesse ser exercida
pelo empregador aquando da celebracdo do contrato de trabalho. A ndo existéncia desta
previsdo legal poderia, in extremis, permitir que um trabalhador celebrasse um contrato de

trabalho deste género abdicando da especial retribuicdo a que tem direito.

No nosso entender, esteve bem o legislador ao tornar a arbitragem a Gnica forma de
resolucdo de litigios emergentes das criagBes industriais dos trabalhadores. O sistema
judicial portugués € lento e, uma vez que estamos a falar do meio empresarial, essa demora
na resolucdo dos conflitos poderia acarretar prejuizos avultados. A arbitragem €, sem sombra
de davidas, um meio muito mais célere para dirimir conflitos e, como tal, o mais adequado

para aplicar nas situacdes em apreco.

De uma maneira geral, entendemos que o regime juridico que tutela as invengdes
laborais parece equilibrado e que o legislador andou bem na grande maioria das previsdes
que fez. Apesar de ndo termos conhecimento de casos concretos da aplicacdo deste regime,
consideramos que estamos ao nivel das grandes poténcias na tutela das invencdes realizadas

por trabalhadores na execucdo de contrato de trabalho.
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