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Introducio

Por detras dos processos que conduzem a invencdo encontra-se, em medida crescente,

um trabalhador.

Efetivamente, as empresas, cientes do potencial da inveng¢do comercial enquanto
estimulo para o desenvolvimento, a competitividade e a internacionalizacao, tém todo o
interesse em atrair e reter talentos, com a vantagem, colateral, de subtrair esse capital
humano aos concorrentes. Por outro lado, os instrumentos necessarios, seja de ordem
financeira, seja tratando-se de recursos complementares em matéria de gestdo,
marketing e ligacOes empresariais, ou de recursos especificos relacionados com a
tecnologia das invengdes para criar ¢ avancar o estado da técnica estdo, as mais das

. . . ;e . . 1
vezes, para la das capacidades financeiras e técnicas do comum inventor independente.

O Direito Industrial €, assim, for¢ado a relacionar-se com o Direito Laboral no ponto em

que se cruzam trabalho e inven¢do e inovagao.

Partimos de uma aproximagdo aos conceitos de atividade inventiva e da relacdo de
trabalho que a tenha por objeto, na primeira parte desta dissertacdo; pretendemos na
segunda atender ao regime tragado pelo legislador, sem deixar de levantar uma serie de
problemas juridicos que devem ser resolvidos, na fronteira substancial, das areas dos
Direitos Laboral e da Propriedade Industrial. Abordaremos ainda a resolugdo de litigios,

pelas caracteristicas de especialidade que assume.

! Estudo sobre a Utilizagdo da Propriedade Industrial em Portugal, Colegdo de Leituras de Propriedade
Industrial, vol. I, INPI, pag. 81.



PARTE 1 — ATIVIDADE INVENTIVA NO AMBITO DA RELACAO DE
TRABALHO

Capitulo I — Atividade Inventiva

I. Falar de atividade inventiva ¢ falar do facto gerador da invengdo; da acdo que a
precede. A atividade inventiva esta, pois, na génese da resposta a um problema técnico

que vai além da mera inovacgao.

II. Por sua vez, a invengdo — fruto da atividade inventiva — ¢ a resposta ou solucao para
um problema técnico. Nao raras vezes utilizadas em sentido analogo, a invengdo, a
inovacdo, ¢ a descoberta, correspondem realidades dispares. Na inovagao melhora-se
mas nao se atinge a inventividade; a solugdo ¢ obtida através de meras operagdes de
execugdo, dai que ndo se surpreende, ndo se atinge um quid imprevisum’, ndo se da um
salto no conhecimento tecnologico. Por outro lado, a invengdo também ndo se limita,

como a descoberta, ao plano cognitivo, antes interfere com a realidade pratica; que ¢

sempre um estado de conhecimento exequivel, util, e ndo tedrico, da realidade.

III. E frequente distinguir-se dentro das invengdes as patenteaveis e as ndo patenteaveis.
Porém o conceito de invengao e patente nao se confunde: uma coisa € a invengao, outra
¢ a sua protecdo ou valorizagcdo. A oportunidade de patentear a invencao dependera da
satisfacdo, tanto de requisitos negativos - ndo se incluir esta numa categoria excluida,
inter alia, por razdes de bons costumes, ordem publica, consideragdes ¢éticas,
preservacao da biodiversidade - como de se encontrarem preenchidos os requisitos

positivos da novidade, da atividade inventiva e da aplicacio industrial.’ *

IV. Com efeito, a atividade inventiva ¢ um requisito fundamental da invengao

> ROUBIER, Paul, Le droit de la propriété industrielle, Editions du Recueil Sirey, Paris, 1954, pag. 67 e 68.

* Todavia o CPI prevé nos termos do art. 54.2 casos especiais de patenteabilidade. Isto é refere-se a
casos de invengdes que nao alcangariam protegao por falta de algum requisito de patenteabilidade mas
que por forgca desta disposicdo, obtém patentes. Dai que sejam designados casos especiais de
patenteabilidade.

4 . ~ ~ . . ~ 4, ;. e .. ..
Note-se que se a invengdo nao tiver novidade, ndo é necessario verificar os outros requisitos: atividade
inventiva e aplicagdo industrial; a apreciagao é sucessiva.



patentedvel, sendo o critério de patenteabilidade mais complexo e mais dificil de

preencher.

Existe atividade inventiva sempre que um perito da especialidade ndo seja capaz de
chegar, de uma maneira evidente, a um mesmo resultado, no momento em que a
protecdo ¢ solicitada. Dai que a valoragdo da atividade inventiva seja objetiva, ndo
sendo, para tanto, considerados a posi¢do do inventor, os conhecimentos técnicos de que

dispunha ou o resultado que subjetivamente alcangou.

Em suma h4 atividade inventiva quando se d4 um avango objetivo do novo ensinamento

sobre o estado da técnica.

VI. O normativo legal do n.° 2 do art. 56.° do CPI ao estabelecer que se considera * que
uma inveng¢do implica atividade inventiva se, para um perito na especialidade, ndo
resultar de uma maneira evidente do estado da técnica” enuncia as trés componentes da

atividade inventiva: o estado da técnica, o perito na especialidade e a ndo evidéncia®.

Por sua vez, a lei define estado da técnica como “constituido por tudo o que, dentro ou
fora do Pais, foi tornado acessivel ao publico antes da data do pedido de patente, por
descrig¢do, utilizagdo ou qualquer outro meio”, incluindo ainda “os conteudos dos
pedidos de patente e de modelo de utilidade requeridos em data anterior a do pedido de
patente, para produzir efeitos em Portugal e ainda ndo publicados”. Atualmente o
estado da técnica inclui, portanto, os direitos anteriores ou com prioridade, de forma a
evitar-se a dupla prote¢do. Porém os pedidos ndo publicados gozam apenas de protegao

quanto a constituicio de outros direitos com objeto idéntico.’®

Por perito na especialidade entende-se a pessoa competente na matéria, que sera, em

regra, um técnico médio, normalmente informado, competente ¢ experimentado’.

Por sua vez, a ndo evidéncia revela o afastamento entre o estado da técnica ¢ a nova

solucdo encontrada, a invengdo. Considera-se se, a invencao reivindicada, partindo da

> GARCIA, Teresa Silva, A inventividade, Direito Industrial, APDI, vol. V, Almedina, 2010, pag. 270 e ss.

® Quer isto dizer gue se um terceiro que chegue a invengao pelos seus préprios meios solicitar patente,
esta sera recusada por falta de novidade com base em pedido anterior ndo publicado, integra o estado
da técnica, mas se iniciar a exploragdo nesse mesmo periodo ndo poderd ser considerada essa
exploragdao como violadora do direito, a menos que seja notificado do pedido de patente ainda ndo
publicado, produzindo nesse caso efeitos ex nunc.

’ PHOSITA - Person Having Ordinary Skill in the Art.



arte mais proxima, e considerando o problema técnico objetivo, teria sido evidente para

um perito na especialidade, ou seja, se teria chegado a mesma solucao.

VII. Na verdade, ¢ o requisito da atividade inventiva que permite estabelecer o grau de
inventividade exigido num determinado sistema ou ordenamento. Através da modelagao
do estado da técnica e do perito na especialidade € possivel determinar o tipo de
invencdes patentedveis, o seu distanciamento da evidéncia, e o valor das patentes como
instrumento de promog¢ao do conhecimento e da investigacao. 89 A finalidade do direito
das patentes €, e deve continuar a ser, a convergéncia técnico cientifica. SO nessa
medida se justifica o monopodlio artificial em que se traduz a patente'’. E embora se
protejam inven¢des menores, através de modelos de utilidade'', baixos padrdes de
atividade inventiva conduzem a multiplicagdo de direitos privatisticos exclusivos sem a

contrapartida de contribui¢des genuinas.

VIII. Conforme referimos, a invencao patenteavel tem de ser nova, implicar atividade
inventiva e ser suscetivel de aplicagcdo industrial. Ora, segundo o n.° 1 do artigo 55.° do

CPI a invengdo que nao estd compreendida no estado da técnica € considerada nova.

Ja a aplicacdo industrial traduz-se na suscetibilidade de uma invengao ser executada sob
a forma de um produto e ou usada como um processo pela industria, incluindo o uso na

. 12 . . . .~ .
agricultura °. Visa impedir a descri¢do de processos meramente quiméricos.

A nogdao de inven¢do patentedvel e os requisitos do objeto e de patenteabilidade sdo hoje
praticamente comuns as legislagdes nacionais dos diferentes paises europeus, situagdo explicada pela
fortissima influéncia uniformizadora da CPE. O sistema norte-americano e anglo-saxdénico apresentam
aspetos dissemelhantes do sistema europeu.

° GARCIA, Teresa Silva, ob., pag. 270.

oA patente confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar a invengdo e de impedir a terceiros,
sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdugdo no comércio ou a utilizagao
de um produto objeto de patente, ou a importagdo ou posse do mesmo, para algum dos fins
mencionados. O titular da patente pode opor-se a todos os atos que constituam violagdo da sua
patente, mesmo que se fundem noutra patente com data de prioridade posterior, sem necessidade de
impugnar os titulos, ou de pedir a anulagao das patentes em que esse direito se funde. Porém, os
direitos conferidos pela patente ndo podem exceder o ambito definido pelas reivindicagbes (parte
integrante e obrigatdria do pedido de patente). A duragdo da patente é de 20 anos contados da data do
respetivo pedido.

o requisito da atividade inventiva baixa em termos qualitativos: tudo aquilo que n3do resulta de forma
evidente para um perito na matéria ou apresenta uma vantagem prdtica ou técnica para o fabrico em
causa. A duragdo do modelo de utilidade é de até 10 anos a contar da data da apresentagdao do
respetivo pedido.

2 Cfr. n.2 3 do art. 55 do CPI.



Capitulo II — Relacdo de trabalho

I. Por sua vez, o cardcter laboral da invencao resulta: 1) da invencao ser realizada por um

trabalhador; i1) no contexto ou por ocasido da execucdo do contrato de trabalho.

II. A questdo a qual cumpre dar resposta nesta sede ¢ a de saber se a atividade inventiva
¢ compativel com a subordinacdo juridica que caracteriza a posi¢ao do trabalhador, pois,
como vimos, a primeira supde um elemento de imprevisto, uma nio evidéncia
relativamente ao estado da técnica, o que implica uma margem de liberdade na

execuc¢ao da prestacao do inventor.

Com a celebracdo do contrato de trabalho o trabalhador ndo se obriga apenas a cumprir
determinada prestagdo coloca-se numa situacdo de dependéncia que se traduz na
sujeicao ao poder diretivo e disciplinar do empregador. Esta posi¢do do trabalhador
deve-se a natureza relativamente indeterminada do objeto da prestagdo laboral e a
necessidade de adequacdo da prestagdo do trabalho relativamente as finalidades
produtivas. A fixagdo mais ou menos precisa da missdao inventiva contratada nao colide
com a autonomia técnica de que dispde o inventor: a subordinacdo comporta graus
consoante as aptidoes do trabalhador e as especificidades da atividade o que explica a
sua maior ou menor intensidade. Por outro lado, a subordinacao ¢ juridica e nao técnica,
no sentido em que ¢ compativel com a autonomia que resulta da esséncia da atividade

. . 1
mventiva. 3

III. Nota-se, por outro lado, ao contrario do que sucede noutros setores, em que se
verifica uma fuga ao contrato de trabalho, no ambito da atividade inventiva o trabalho
subordinado surge especialmente atrativo face a prestagdo de servico; atendendo a que
no primeiro caso os custos de tais direitos sdo tendencialmente mais elevados porque
determinados com base no valor de mercado dos bens criados, ao passo que nesta ultima
hipotese, muito embora a empresa assuma um risco ao celebrar contratos de trabalho, ou

seja, o risco de a atividade ndo se traduzir numa invengdo, a que acrescem obrigacdes

13 RAMALHO, Maria do Rosario Palma, Direito do Trabalho, Parte Il, AlImedina, 2012, pags. 36 e 37. Vide
ainda no mesmo sentido GOMES, Julio Manuel Vieira, Direito do Trabalho, Coimbra Editora, 2007, pag.
571, (nota 1462) considerando que a subordinagdo juridica é suficientemente maleavel para acolher a
atividade inventiva no ambito das atividades salariais
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prestacionais, o custo tende a ser inferior ao de valor de mercado dos bens criados.'* '

IV. O CT de 2003 considerando as dificuldades do trabalhador em demonstrar
judicialmente todos os factos que integram e qualificam a subordinag¢do juridica,
estabeleceu uma presun¢do de laboralidade. Em regra ¢ o trabalhador que pretende
beneficiar da tutela propria do regime laboral quem tem de demonstrar a existéncia do
contrato de trabalho e portanto, os seus tracos caracteristicos “sob autoridade” e “no
ambito da organiza¢do”, numa forma de subordinagdo organizativa para a qual aponta o
art. 11.° do CT." No 4ambito das inven¢des laborais quem terd interesse na

demonstragdo da existéncia de um contrato de trabalho serd em principio o empregador.

V. Esclarega-se que o trabalhador subordinado que seja contratado para executar uma
missdo inventiva ndo assume uma obrigagdo de resultado. A inveng¢do, em si, nao
constitui, em rigor, o objeto contratual;, a obriga¢do do trabalhador ¢, tdo so, a de
desenvolver uma atividade investigadora, de pesquisa, de estudo e experimentagdo,
diligente e zelosa, de forma a empreender todos os esfor¢os razodveis para a realizar o

invento.

VI. No que concerne as partes de uma relacio de trabalho cumpre delimitar
separadamente cada uma. O trabalhador ¢ — na ace¢do do Direito Laboral — a pessoa
fisica que se obriga a trabalhar por conta e sob dependéncia de outrem, mediante
remuneracdo. O inventor auténomo'® nio se enquadra diretamente no ambito subjetivo
do art. 59.° do CPI embora os n.® 1, 2, 4 ¢ 5 do mesmo artigo lhe sejam
subsidiariamente aplicaveis.'’Por sua vez, o empregador é a pessoa, singular ou

coletiva, credora da prestacao de trabalho e detentor dos poderes laborais de direcao e

14 MARTONE, Michele, Contrato di lavoro e “beni immateriali”, Cedem, Padova, 2002, pag. 9, cit GOMES,
ob., pag. 569.

> 0 n.2 8 do art. 59.2 do CPI deixa plena liberdade as partes para regularem por contrato os direitos e
obrigagdes concernentes as invengdes de trabalhadores independentes, embora estabelega um regime
supletivo, a aplicar mutatis mutantis.

'® Que se mantém no CT de 2009 (art. 12.2).
v XAVIER, Bernardo da Gama Lobo, Manual de Direito do Trabalho, Verbo, 2011, pag. 347.

18 P ~ . ~ ~ .
Ou seja inventores ndo vinculados por uma relagdo laboral ou de prestagdo de servigos que o coloque
numa situagao de dependéncia.

1% Cfr. n.2 7 do art. 59 do CPI.
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disciplina. Se, no art. 59.° do CPI o legislador emprega a palavra empresa’’ cremos que
serd aqui utilizada como equivalente de empresario e portanto de empregador, sendo
nessa medida um sujeito de direitos e deveres ou titular de relagdes juridicas. Ao
inventor que exerce uma missdo inventiva a qualquer titulo para o Estado e corpos
administrativos® sdo ainda subsidiariamente aplicaveis os preceitos n. 1 a 6 do mesmo

. 22
artigo.

VII. Coloca-se, ainda, a este propodsito a seguinte questdo: dever-se-4 fazer uma
interpretacdo extensiva de empregador considerando v.g. as sociedades do mesmo
grupo? Imagine-se a seguinte situacdo: procede-se a uma cedéncia ocasional de um
trabalhador, o qual realiza, nesse periodo, uma invengdo que se insere, ndo na atividade

da empresa cedente, mas, na da empresa cessionaria.

A resposta levar-nos-4, a nosso ver, a outra questdo, controvertida, que ¢ a de saber da
existéncia de um dever de lealdade grupal, ou seja, da exigéncia, ou nao, aos
trabalhadores de sociedades agrupadas de uma conduta leal dimensionada a escala do
proprio grupo.” Na situagdo supra descrita, nada impediria que o trabalhador se
obrigasse a desenvolver uma atividade inventiva com mais do que uma sociedade de um
grupo, solucionando-se a questdo nos termos gerais da figura, ja por si complexa, da
pluralidade de empregadores. Porém naquelas situacdes em que o trabalhador so estd
obrigado a desenvolver uma missdo inventiva perante uma das sociedades do grupo, ou
seja, a contraparte da relacdo laboral, e temporariamente cedido realiza uma invengao
que se enquadra no ambito da empresa cessionaria, a solucdo passard por outras

consideragdes, para as quais reservamos a nossa apreciagao mais a frente.

VIII. Acresce que a inovagdo ¢ hodiernamente uma realidade complexa que requer
contribuicdo multidisciplinar, que ¢ dizer, resulta mais de um conjunto de esforcos

combinados e coordenados de uma equipa de trabalho do que de heroicos esforgcos de

20 Acompanhando a tendéncia organizacional dos empregadores.
2 V.g Universidades Publicas.
*2 Cfr. n.2 8 do art. 59 do CPI.

2 Vide RAMALHO, Maria do Rosario Palma, Grupos empresariais e societdrios. Incidéncias laborais,
Almedina, 2008, pags. 440 a 449 pronunciando-se favoravel a extensao do ambito do dever de lealdade
ao universo do grupo com fundamento na componente organizacional do contrato de trabalho.

11



um tnico trabalhador®*. Como refere COUTO GONCALVES?® a atividade inventiva
passa a ser fruto de um trabalho coletivo, metddico, organizado e inter-relacional; a

invencao resultante dos esforcos de uma ou de pluralidade de equipas.

** CHERENSKY, Steven, A Penny for their thoughts: Employee-Inventions, Prevention, Assignment
Agreements, Property, and Personhood, California Law Review, Vol. 81, 1993, pag. 606

% GONCALVES, Luis M. Couto, Manual de Direito Industrial, 32 Edigdo, Almedina, Coimbra, 2012.
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PARTE II - O REGIME DAS INVENCOES NO AMBITO DA RELACAO DE TRABALHO

I. Uma vez que a tendéncia ¢ para que a grande maioria das invencdes com interesse
economico sejam realizadas por trabalhadores vinculados por um contrato de trabalho, ¢
crucial conhecer o regime juridico aplicavel a este tipo de invengdes. Assim,
analisaremos a natureza das invencdes no primeiro capitulo desta segunda parte,
reservando o segundo capitulo para o tratamento da titularidade das invengdes; os

direitos e obrigagdes dai resultantes sao abordados no terceiro capitulo.

II. Perante uma inveng¢do laboral, ou seja, uma inven¢ao realizada no contexto ou por
ocasido da execucdo do contrato de trabalho cumpre, desde logo, aferir se a relagdo
contratual rege pelo Direito Portugués®®. Segundo o Regulamento n.° 593/2008 do
Parlamento e do Conselho, de 17 de junho de 2008 (Roma I)*’ sobre a lei aplicavel as
obrigacdes contratuais, o contrato ¢ regido pela lei escolhida pelas partes; de maneira
expressa ou na falta, do que resultar de forma clara das disposi¢des do contrato, ou das
circunstancias do caso. A lei escolhida pode ser aplicavel a totalidade ou apenas a uma
parte do contrato. Assim, as partes de um contrato de trabalho podem v.g. designar o
direito portugués como a lei aplicdvel s6 no que concerne as invengoes laborais.
Contudo, a escolha pelas partes da lei aplicavel ndo pode ter como consequéncia privar
o trabalhador da prote¢do que lhe proporcionam as disposi¢des imperativas, ao abrigo
da lei que, na falta de acordo seria aplicavel. Pelo contrario, na falta de escolha da lei
aplicavel, o contrato ¢ regulado pela lei do pais em que o trabalhador presta
habitualmente o seu trabalho em execu¢do do contrato, ainda que destacado
temporariamente em outro pais. Caso ndo seja possivel determinar a lei aplicavel, nestes
termos, o contrato ¢ regulado pela lei do pais onde se situa o estabelecimento do

empregador; a menos que as circunstancias apresentem uma conexao mais estreita com

%% Os arts. 59.2 e 60.2 do CPI — preceitos por exceléncia nesta matéria — sao aplicaveis, em principio, as
relagdes contratuais regidas pelo direito portugués.

%’ Instrumento gue entrou em vigor em 24 de julho de 2008 e substituiu para os EM a Convencdo de
Roma de 19 de julho de 1980. Ressalva-se porém as relagdes laborais anteriormente constituidas. O
Roma | sé se aplica a novos contratos celebrados apds 17 de dezembro de 2009. Cfr. arts. 282 e 299.

13
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outro pais; nesse caso sera essa a lei aplicavel.”®

III. Dispoe, por sua vez, o art. 60.° da CPE que se o inventor for um trabalhador o
direito a patente europeia é definido segundo o direito do Estado em cujo territorio se
exerce a atividade principal; se ndo puder ser determinado, o direito aplicavel é do
Estado em cujo territorio se encontra o estabelecimento do empregador ao qual o
trabalhador estd ligado. A Convengao da Patente Europeia renuncia a uma regulagdo
uniforme sobre as inveng¢oes laborais e remete a regulagdo das mesmas para as
legislagdes nacionais. O direito relativo as invencdes de ambito laboral €, pois, um
direito estritamente nacional; dai que, ao nivel do direito comparado, o quadro

normativo ndo seja inteiramente coincidente.

IV. Sendo a lei aplicavel, nos termos dos paragrafos anteriores, a portuguesa, cumpre-

nos aprecia-la:

A Constituicdo da Republica Portuguesa consagra entre as liberdades a de criacao
cultural. Com efeito, refere o n.° 1 do seu art. 42.° que “E livre a criacdo intelectual,
artistica e cientifica” acrescentando o n.° 2 do mesmo artigo que “Esta liberdade

. . N . ~ 29 ~ . ~ . ’ . ;.
compreende o direito a inven¢do,” produgdo e divulgag¢do da obra cientifica, literaria

ou artistica, incluindo a prote¢do legal dos direitos de autor.” Em termos gerais, 0s
inventores deverdo, assim, no desenvolvimento da sua atividade, ver devidamente

salvaguarda a sua liberdade de inventar, produzir e divulgar a sua invengao.

Em termos infra constitucionais o art. 58.° do CPI estabelece a regra geral segundo a

qual o direito a patente pertence ao inventor .

Quanto a regulagdo especifica das invengdes de cardcter laboral foi acolhida pela
primeira vez no art. 9° do CPI de 1940°' que vigorou até ser substituido pelo CPI de

1995%, que por seu turno deu lugar ao CPI de 2003, de cujos arts. 59.° ¢ 60.° consta o

%8 Cfr. art. 8.
29 .
Sublinhado nosso.
% Ou aos seus sucessores por qualquer titulo.
3 Aprovado pelo DL n2 30679, de 24 de agosto.

3 Aprovado pelo DL n.2 16/95 de 24 de janeiro
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atual regime juridico das invencdes laborais™ que sob as epigrafes “regras especiais
sobre a titularidade da patente” e “direitos do inventor” regulam, respetivamente, o
direito patrimonial e pessoal do inventor. O disposto nos artigos 59.° e 60.° do CPI de
2003 ¢ idéntico ao contido nos artigos 54.° e 55.° do CPI de 1995, inspirados no que
dispunha o art. 9.° do CPI de 1940.*

V. Repare-se que o CPI regula esta matéria a proposito das patentes, todavia os arts.
59.° e 60.° sdo aplicaveis aos modelos de utilidade (por for¢a do art. 122.° ¢ 123.° do
CPI), topografias de produtos semicondutores (por forca do art. 157.° e 158.° do CPI) e
aos modelos e desenhos, neste ultimo caso, sem prejuizo das disposi¢des relativas aos

direitos de autor (por forga do art. 182.° ¢ 183.° do CPI)

Capitulo I - Categorias de Invencoes

Pressuposto prévio, qualquer invengdo deve ser objeto de um processo de classificacao

de forma a determinar quais os direitos e obrigagdes do empregador e do trabalhador.

As invencgdes realizadas por trabalhadores no contexto ou por ocasido da execugdo do
contrato de trabalho subjaz classicamente um critério tripartido, distinguindo-se:

. o~ . . o . . ~ . 35
mvengoes de SErvico, Mvengoces livres e Invengoes mistas.

1.1 - Invencdo de Servico

I. Invengao realizada por um trabalhador em execu¢dao de um contrato de trabalho, que

tem por objeto uma missdo inventiva; resulta da atividade especificamente contratada.

I1. O legislador portugués contempla a invengéo de servigo no n.” 1 e 2 do art. 59.° do

3 Aprovado pelo DL n.2 36/2003, de 5 de margo.

3 Relativamente a regulacdo legal destas matérias podemos falar em trés tipos de sistemas juridicos, a
saber: a) os que a inserem na legislacdo das patentes, v.g. Portugal, Austria, Franga, Gra-Bretanha, Itdlia,
Japdo, Espanha; b) legislagdo avulsa sobre matéria, v.g. Alemanha, Suica, Dinamarca, Noruega e
Finlandia; c) auséncia de regulagdo legal v.g. Bélgica, Luxemburgo, e Irlanda. LOIS BASTIDA, Fatima, La
Protecgdo Del Inventor Asalariado, Civitas, Madrid, 2000, pags. 48 e 49.

>A classificagao das invengdes laborais foi introduzida no Congresso de Augsburgo da Associagao Alema
para a Protegao da Propriedade Industrial no ano de 1914.
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CPI. Assim estabelece o n.° 1 do art. 59.° que “se a invengdo for feita durante a

~ .. . . . . 36
execucdo de um contrato de trabalho em que a atividade inventiva esteja prevista,”” o

direito a patente pertence a respetiva empresa.” Acrescenta o n.° 2 que “no caso a que

se refere o numero anterior, se a atividade inventiva ndo estiver especialmente

remunerada, o inventor tem o direito a remuneragdo de harmonia com a importancia

. ~ 5937
da invencdo.”

III. A atividade inventiva deve constituir o objeto da prestacao contratual do trabalhador
mas isso ndo chega. E ainda necessario que a inven¢do seja o resultado da referida
actividade; ainda que essa missdo inventiva ndo seja exclusiva, ou seja, ainda que o
trabalhador desempenhe outras fungdes. Pode ainda ser ocasional ou permanente, mas
terd de corresponder as fungdes efetivamente exercidas pelo trabalhador’® nio sendo

suficiente a mera previsao contratual.

1.2 - Invencdo Mista

I. Invencdo realizada por um trabalhador que, apesar de, ndo estar contratualmente
obrigado a desenvolver uma atividade inventiva,”’ realiza um invento: i) com o
concurso intelectual e ou material da entidade empregadora® ou; ii) que se relacione
com a sua atividade profissional na empresa ou; iil)) que se integre no ambito da

.. 41
atividade da empresa.

*A interpretacao da vontade contratual para determinar se a atividade inventiva esta compreendida no
objeto contratual deve ser feita em termos restritos; porquanto constitui uma derrogagao ao principio
geral segundo o qual a invengao pertence ao inventor, tal ndo impede, porém, que a atividade possa
resultar implicitamente da natureza das fungdes (v.g investigacdo).

*” Sublinhado nosso.

8 Vide nesse sentido Ac. Tribunal de Grande Instancia (Paris) de 15.12.1982, PIBD, IlIl, pag. 134 e Ac.
Tribunal de Grande Instdncia (Paris) de 15.05.1991, PIBD, 1993, Ill, pag. 165.

39 . ~
Pelo menos da qual resulte a invengao.

40 . an . ~ ..

Por concurso intelectual entende-se, nomeadamente, a experiéncia, a formagdo profissional, o know-
how, segredos profissionais; por concurso material, v.g. os instrumentos ou maquinas especificas da
empresa que possibilitaram ou facilitaram a conceg¢do do invento.

* Sera a hipdtese de o trabalhador contratado para colocar determinado tipo de antenas, chegar a
conclusdo de que as referidas antenas tém melhor captagdao desde que montadas de outro modo. Vide
MARTINEZ, Pedro Romano, Tutela da Atividade Criativa do Trabalhador, RDES, 2000, n.2 3/4, pag. 241.
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II. Na alinea a) do n.° 3 do art. 59.° do CPI encontra-se consagrado o regime juridico

., . - . 42 o~
aplicavel, segundo entendemos, a invengdo mista™™ porquanto se dispde que

“independentemente das condigoes previstas no n.° 1, se a invengdo se integrar na sua

atividade, a empresa tem o direito de op¢do a patente mediante remuneragdo de

. . . . ~ . : . .
harmonia com a importancia da invengdo e pode assumir a respetiva propriedade (...)

O legislador portugués ao bastar-se com o facto de que a invengdo se integre na
atividade da empresa opta por um critério relativamente amplo, e denota a preocupagao
central que o move: questdes de concorréncia. Efetivamente, na auséncia deste direito
legal de opgio maxime a patente,” como nota POLLAUD-DULLIAN™ alimentar-se-ia
diretamente a concorréncia considerando que o trabalhador estaria nas condigdes ideais
para concorrer com a entidade empregadora. Imagine-se a seguinte situagdo: o
trabalhador que faz cessar o vinculo de forma a poder livremente explorar a invengao
que realizou durante a vigéncia dessa relacdo de trabalho; e que, o trabalhador esté
sujeito nos termos da alinea f), do n.° 1, do art. 127.°, do CT, ao dever de ndo
concorréncia, porém tal obriga¢do cessa com o fim do contrato45, a menos, claro, que se

estipule um pacto de ndo concorréncia, nos termos do n.° 2 do art. 136.° do CT.

Segundo entendemos, o legislador terd tido presente que, enquadrando-se a invengao na
atividade da empresa, o trabalhador beneficiou do seu emprego para a concretizar; v.g.
ambiente da empresa, experiéncias, conhecimentos que nao integrando o dominio
publico o colocaram em situagdo de vantagem frente a outros possiveis concorrentes.
H4 um claro intuito de acautelar que, beneficiando da ajuda do empregador, o

trabalhador inventor nao se transforme num empresario concorrente deste.

III. Por tultimo, questdo a que fomos adiando a nossa resposta prende-se com a
interpretacdo de empresa, que ¢ dizer, com o extensao da atividade que deve ser tomada

em consideracdo para efeitos do n.° 3 do art. 59.° do CPI: a da empresa em que, por

* Considerando porém como invengdo livre vide MAIA, José Mota, Propriedade Industrial, vol. |,
Almedina, 2003, pag. 63.

** Como vimos este art. aplica-se com as devidas adaptagdes a outros direitos de propriedade industrial.
** POLLAUD-DULLIAN, Frédéric, Droit de la Propriété industrielle, Paris, 1999, pag. 155.

* Vide ROMANO, Pedro Romano, Direito do Trabalho, 5.2 Edi¢3o, 2010, Almedina, pag. 534 e LEITAO,
Luis Menezes, Direito do Trabalho, 3.2 Edigao, 2012, Almedina, pag. 239. Sem prejuizo do instituto da
concorréncia desleal.
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regra o trabalhador exerce as suas fungdes ou a atividade v.g do grupo de empresas?

Embora, a multiplicidade e complexidade deste tipo de questdes, possa reclamar um
tratamento diferente, parece-nos ser apenas de considerar a atividade do empregador em

detrimento da atividade do grupo de empresas globalmente considerados.*®

1.3 - Invencdo Livre

I. Invengdo realizada durante a vigéncia de um contrato de trabalho sem qualquer
missdo inventiva € sem que: 1) na sua obten¢do concorra um contributo especifico da
empresa, ii) se relacione com a atividade profissional desempenhada ou iii) a invengao

se enquadre na atividade da empresa.

Esta invengdo resulta da propria iniciativa do inventor que nao foi contratado para
;. ~ . .47
resolver o problema técnico em questdo ou para inventar o que quer que seja,

realizando-a no seu tempo livre, com 0s seus proprios recursos.

II. Questionamo-nos se esta categoria de invengdo configura uma verdadeira invengao
laboral dada a inexisténcia de qualquer ligacdo entre a invengdo, por um lado, e por
outro, a entidade empregadora/relacdo contratual de trabalho/atividade da empresa.
Usando o definido na defini¢do, esta categoria ¢ totalmente livre; e ndo sendo
destinataria de qualquer disposi¢do especifica, parece cair na regra geral do art. 58.° do
CPI, fora do ambito do regime juridico das invencdes laborais. Sempre se podera
considerar a invengdo livre como uma categoria residual de invencdes laborais com
WITTE ¢ GUTTANG.*® Pense-se v.g. na situacio em que uma invencdo mista ndo é
reclamada pela empresa no prazo de trés meses, que como termos oportunidade de ver,
¢ o prazo que a empresa, querendo, tem para exercer o seu direito de opcao legal.
Parece-nos, porém insuficiente, o nexo de coincidéncia cronoldgica entre a vigéncia do
contrato de trabalho e a realizagdo da invengdo para a caracterizacdo deste tipo de

invencao livre como invengdo laboral.

*® Vide GOMES, ob., pag. 574, (nota 1470) prenunciando-se contra por entender que o grupo de
empresas nao é o empregador, reconhecendo no entanto que essa solugdo possa suscitar problemas no
caso concreto.

47 . . ~ ~ 2
Em rigor, a obrigacao nao é de resultado.

8 WITTE, Richard C. e GUTTAG, Eric W., Employee Inventions, JPOS, June, 1989, pag. 468.
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Capitulo II — Titularidade

I. “O direito a patente pertence ao inventor ou aos seus sucessores” €is 0 principio
fundamental que necessita de adaptacdes no caso da invengdo laboral. De facto, em
consequéncia do vinculo juridico-laboral, o trabalhador aliena a prestacdo inventiva e os
resultados dessa sua atividade pertencem ab initio a pessoa por conta de quem a mesma
¢ prestada.*’ Dai que em coeréneia o n.° 1 do art. 59.° do CPI estabeleca que “se a
invengdo for feita durante a execugdo de um contrato de trabalho em que a atividade
inventiva esteja prevista, o direito a patente pertence a respetiva empresa.” Ou seja
verifica-se uma correspondéncia entre a titularidade da invengao de servigo e o direito

ao respetivo titulo de protegao.

II. Colocam-se, entdo, as seguintes questdes: a circunstdncia de a invengdo ser
patenteavel € condigdo sine qua non para efeitos da aplicagdo do art. 59.° do CPI? Quid
iuris se a invengdo for patenteavel mas por escolha da entidade empregadora ndo for

solicitado um titulo de propriedade industrial?

Efetivamente o legislador no n.° 1 e na alinea a), do n.° 3, do art. 59.° ao referir-se ao
“direito a patente” exclui desde logo as invencdes ndo patenteaveis™; mas também as

invencdes patenteaveis ndo protegidas por nenhum titulo privatistico exclusivo.

Na situagdo em que o trabalhador, contratado e especificamente remunerado para
inventar, desenvolve uma invencao insuscetivel de ser patenteada ou que ndo ¢
patenteada a resposta a questdo fundamental da titularidade da invengdo encontrar-se-a
estritamente nas normas e principios laborais. Como refere ROUBIER’! “é o direito das
patentes que pode determinar a natureza e a modalidade dos direitos que devem

outorgar-se as patentes, mas a questdo de saber a quem devem atribuir-se os distintos

* Em sede de direitos de autor, a solugdo &, por principio, oposta: o autor serd o titular ainda que a obra
seja concebida na execugdao de uma atividade criativa por conta de outrem. Vide LUCAS, M. André, Les
créations de salariés: présent et avenir, Litec, 2010, pag 22.

A posicdo contraria conduziria a auséncia de um conceito preciso o que seria fonte de problemas.
Quando estariamos perante uma invengao? E ainda que se delimitasse um conceito preciso, ndo existem
razoes que justifiguem aplicar diferentes conceitos a artigos de uma mesma lei, considerando que na
generalidade dos paises europeus as invengées laborais encontram a sua sede legal na legislagdo de
patentes. LOIS BASTIDAS, o.b., pag. 94 e 95.

>1 ROUBIER, Paul, 0.b, pag. 183.
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direitos, como deve efetuar-se a distribui¢do dos beneficios e rendimentos entre as
partes é uma questdo que deve ser solucionada em primeiro lugar pelo estudo das

relagoes entre elas.”

O legislador tera sido sensivel ao suporte por parte do empregador dos custos e riscos
nao raras vezes considerdveis. Repare-se que os empresarios sO terdo incentivos para
investir em investigagdo quando tenham razodvel seguranga de poderem explorar
economicamente os resultados da investigacdo, o que ¢ aqui assegurado pela atribuigao

de um direito exclusivo, o direito de patente.

III. No que respeita as invenc¢des mistas, apesar da variedade de critérios, no sistema
comparado, para delimitar esta categoria intermédia e da adogdo de solucdes legais
diversas em torno da titularidade destas invencdes (atribuicdo ao empregador da
titularidade, concessdo a este de uma licenga - exclusiva ou simples - ou sistemas que
combinam alternativamente estas opg¢des) *~ o legislador portugués atribui 4 empresa
“um direito de opg¢do a patente (...) a qual “pode assumir a respetiva propriedade ou
reservar-se o direito a sua exploragdo exclusiva, a aquisi¢do de patente ou a faculdade

de pedir ou adquirir patente estrangeira "’

Da opc¢do outorgada ao empresario entre assumir ou nao a titularidade destas invencdes
retira-se a titularidade originaria atribuida ao trabalhador. Se a lei reconhece tal
faculdade ao empregador ¢ porque aquela ndo lhe pertence, pelo menos, ab origine. Nao
obstante, sobre esta categoria de invencdes o empregador ostenta uma titularidade
potencial pois mediante uma declara¢io unilateral pode reivindica-la para si.’* Este
direito de opcao configura-se como um direito potestativo. Efetivamente ndo se prevé
qualquer posicionamento da parte do trabalhador, seja de concordancia ou oposicio.”

Repare-se, igualmente, que a empresa tem um direito legal de opgdo, € ndo apenas um

>’Sem esquecer a compropriedade brasileira (Lei 9279 de 04.05.1996, art. 91.9)
>3 Cfr. alinea a) do n.2 3 do art. 59.2 do CPI.

>* Vide Ac. Cour d’Appel de Paris, 17.10.1989, PIBD 1990, Ill, pag. 94 considerando que o pedido de
patente pelo empregador sobre uma invengao mista é interpretado pela jurisprudéncia como exercicio
valido do direito legal de opgao.

> Vide ainda Ac. Cour d’Appel de Paris, 10.05.2002, PIBD 2002, Ill, pag. 361 no sentido que, uma
retratacdo pelo empregador ao direito legal de opgdo (acto juridico unilateral) carece do acordo do
trabalhador.
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direito de preferéncia56 entre a assuncao ilimitada da invencao ou uma assungao restrita.
Neste ultimo caso assemelhar-se-4 a uma licenca exclusiva. Pode ainda, como vimos,
reservar-se o direito a aquisicao da patente ou a faculdade de pedir ou adquirir patente

estrangeira.

Inversamente, pode qualificar-se como eventual a titularidade do inventor sobre o
invento misto, pois sO a terd no caso de o empregador apenas reivindicar um direito
limitado de utilizagdo ou simplesmente nada reivindicar. Nao exercendo a empresa esta
faculdade legal, aplica-se o principio geral: o direito de patente pertence ao inventor.
Estabelece-se, assim, um regime que vai, de acordo com a vontade da empresa, da
propriedade pura, a renincia ao direito, passando pelo regime intermédio da licenga.
Consequentemente, torna-se essencial precisar a que titulo as invencdes mistas sdo
adquiridas pelo empregador, de forma a determinar a situagio juridica subsequente. E
que, caso o empresario opte pelo direito a patente, adquire todos os direitos e
obrigacdes inerentes a invencao, excluindo os estritamente pessoais. Em alternativa o

empresario pode reservar-se o direito a exploragao da patente.

IV. A titularidade da invengdo livre pertence ao inventor. Sendo que o CPI portugués
nao preve especificamente esta categoria; ndo reconhecendo, pois, a empresa nenhuma

op¢ao ou preferéncia para adquirir a invencao livre.

Capitulo III — Direitos e Obrigacoes

Na primeira parte do nosso estudo tragamos uma aproximacao aos conceitos, bem como
delimitamos o ambito objetivo e subjetivo de aplicagdo. Nesta segunda parte,
comegamos por analisar as varias categorias de invengdo e correspondente titularidade.
O regime juridico das invengoes laborais concretiza-se numa série de direitos e deveres
quer do empresario quer do trabalhador inventor, que examinaremos neste III capitulo.
Do elenco de direitos derivados da invengdo destacam-se, v.g., o direito pessoal do
inventor, a proibi¢do de rentincia antecipada de direitos, e o direito a uma remuneragao
de harmonia com a importancia da invencdo; nos deveres evidencia-se o dever de

informar a empresa da realizacdo do invento.

*® ROCHA, Maria Victéria, A titularidade das criagles intelectuais no dmbito da relagdo de trabalho,
20009, pag. 193. Porém, em sentido contrdrio MAIA, José Mota, 0.b., vol. |, pag. 63.
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3.1 — Direito pessoal

I. Oportunamente analisdmos a titularidade das invencdes laborais, e observdmos que o
titular e autor da invencdo nem sempre coincidem. Assim, mesmo que a empresa seja
titular de um direito de propriedade industrial ndo sera o inventor. E ¢ precisamente no
amago desta questdo que mais interessa distinguir a valéncia patrimonial do direito
pessoal do direito: este Ultimo, por ser um direito de personalidade, ¢ indissocidvel da

pessoa do inventor.

II. O legislador portugués distinguiu a atribuigcdo do direito patrimonial sobre a invencao

no art. 59.° do CPI ¢ a tutela pessoal no art. 60.°, estabelecendo uma especial disciplina.

O inventor detém direitos de caracter patrimonial, que permitem ao seu titular usufruir e
dispor economicamente do resultado da sua invengdo (restringido, como vimos, v.g.,
quando o inventor celebre contrato de trabalho que tenha por objeto uma atividade
inventiva de que a invengdo seja resultado ou; na hipétese de a invengdo se integrar na
atividade da empresa, em que o empregador tera um direito legal de op¢ao, ndo obstante
a atribuicao de uma compensacao). O direito patrimonial traduz-se no direito a patente,

isto ¢, na solicitacdao e obtencdo do respetivo direito de propriedade industrial.

Por sua vez, a tutela pessoal do inventor significa o direito deste a ser reconhecido como
autor da invencdo e a ser mencionado’’- ou a ndo o ser, se assim o entender’® - como tal
no pedido de patente. Como sublinham GOMEZ SEGADE ¢ FERNANDEZ NOVOA,”’
este direito de personalidade intransmissivel (intuitus personae), irrenuncidvel (ndo
pode ceder-se a titulo definitivo o exercicio do mesmo, o que ndo exclui a faculdade de
ndo querer ser mencionado) e imprescritivel (sobrevive a vida legal da patente e,

inclusive a morte do inventor) permite ao inventor ndo so6 reivindicar a paternidade da

sua obra, como aceder aos direitos patrimoniais, ¢ independentemente disso reforcar o

A indicagdo do inventor consta dos elementos obrigatérios do pedido de patente. Cfr. al. c) do art.
61.2 do CPI.

*8 Cfr. n.2 2 do art. 60.2 do CPI.

>® GOMEZ SEGADE, FERNANDEZ NOVOA, La modernizacion del Derecho espafiol de patentes, Madrid,
1984, pag. 177 cit. LOIS BASTIDAS, o0.b., pag. 40 e 41.
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seu crédito como inventor face & empresa e outros concorrentes. BLANCO JIMENEZ®
destaca a importancia do ponto de vista do estimulo a capacidade inventiva do
trabalhador assalariado: o facto de o trabalhador ser reconhecido como inventor tera
repercussdes no seu curriculo profissional e inclusivamente um incremento do seu

prestigio pessoal, o que poderd implicar uma melhoria da sua posi¢cao na empresa.

III. Na pratica podem colocar-se alguns problemas, na medida em que, como referimos,
a inovacao ¢ hodiernamente uma realidade complexa - conjunto de esfor¢os combinados
e coordenados de uma equipa ou varias equipas de trabalho— o que poderé dificultar a
identificacdo do trabalhador inventor e consequente efetividade da valéncia pessoal e
patrimonial do direito. Por outro lado, Autores ha, entre os quais JONCZYK“, que
advertem que a identificacdo do inventor pode mostrar-se injusta, na medida em que
enfatiza apenas a atividade de uma Unica pessoa que € considerada, nos termos da lei, o
inventor em detrimento de eventuais colaboradores que podem ter contribuido

significativamente para a invencdo mas que ndo podem ser considerados inventores.

3.2 — Direito a uma remuneracdo de harmonia com a importancia da invencao

I. Um dos aspetos mais controvertidos das invengoes laborais prende-se precisamente
com a sua remunera¢do. Efetivamente, apenas um reduzido nimero de paises
introduziu nas suas legislacdes regras claras e precisas sobre a atribuicdo de

compensagoes resultantes da invencao e do calculo do respetivo montante.

I1. O legislador, nos termos dos n” 1 e 2 do art. 59 do CPI comega por destringar duas
situagdes: uma primeira onde a atividade inventiva esta prevista e especialmente
remunerada; situagdo em que o empregador ndo tem de pagar qualquer retribui¢ao
especial, pois essa retribuicdo vem-na recebendo ele, adiantada e gradualmente no
salario, hd tdo-s6 que interpretar e cumprir o que foi estipulado no contrato. E uma
segunda, em que a invengdo resulta da execucdo de um contrato de trabalho em que a
atividade inventiva estd prevista mas nao especialmente remunerada. Efetivamente, ao

legislador ndo basta a previsdo da atividade inventiva no contrato de trabalho para

% BLANCO JIMENEZ, Araceli, Proteccion Juridica de las invenciones Universitdrias y Laborales, Aranzadi,
1999, pag. 113.

61 JONCZYK, Jan, Employee inventions, IIC, vol. 20. n. 2 6, 1989, pdags. 856 a 857.
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considerar sem mais que o trabalhador estd ja a ser remunerado pelo seu
desenvolvimento®. Perante um caso da vida pratica de forma a percecionar se a
atividade ¢ especialmente remunerada ha que apelar a alguns indicios, v.g.,
remuneragdes acima do valor médio, subsidios de produtividade, prémios. O direito a
uma remuneracao ¢ excecional: a lei supde-na sempre adequada e remete para a
autonomia privada apenas intervindo a impor tal pagamento quando esta falhe nesse
plano.®”® Isto é, quando se verificar a circunstancia descrita no n.° 2 do art. 59.° “se a
atividade inventiva ndo se encontrar devidamente remunerada’ apesar de prevista
contratualmente. Em direito comparado, v.g., n.° 1; do art. 611-7 do Coddigo de
Propriedade Intelectual Francés de 1 de julho de 1992; art. 9.° da Lei Alema sobre
Invencdes Laborais de 25 de junho de 1957, n.° 2 do art. 15 da Lei Espanhola de
Patentes 11/1986 de 20 de margo, atribui-se aos inventores, regra geral, uma
remuneragao suplementar, que tem sido justificada quer pelo principio do monopdlio ou

da rendibilidade da patente quer pelo principio da prestagio extraordinaria.®*

III. Por outro lado, o legislador portugués atribui ao inventor o direito a uma
compensacao nos termos da alinea a) do n.° 3 do CPI, na medida em que a empresa
exerca o seu direito legal de opcao por a “invengdo se integrar na sua atividade.” Ou
seja, caso se observe uma invengdo desenvolvida por trabalhador sem que se ache
contratualmente prevista uma atividade inventiva e o invento se integrar na sua
atividade, a empresa terd direito legal de op¢do mediante compensagdao. Ora, se a
invencdo ndo ¢ resultado de uma missdo inventiva concreta, se vai para além do
acordado, a titularidade pertence, como vimos, ao inventor. Porém quando o invento se

integre na atividade da empresa, estd tem um direito legal de opcdo; sendo a

compensac¢ao a contrapartida pela transmissdo total ou limitada desse direito.

IV. Uma questdo se impde: a remuneragdo a que se refere o legislador tem natureza
salarial ou extra salarial? Ser4 esta atribuicdo feita pelo empregador ao trabalhador

ainda retributiva?

2 ~ . . ..
> Em regra o trabalhador n3o serd contratado exclusivamente para desenvolver uma atividade

inventiva.

% porém, nada obsta a gue o empregador, titular da patente, atribua ao inventor participagdo nos
ganhos econdmicos resultantes da exploragao.

% LOIS BASTIDA, 0.b., pag. 190, 191 e 198.
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Hé que distinguir duas situagdes: uma primeira em que o objeto do contrato pressupde a
execugdo da atividade inventiva, e corresponde a inven¢do de servigo (n.° 2 do art. 59.°
do CPI). Em que se esta perante uma especifica atribuicao retributiva; um complemento
salarial (incerto) que acresce a retribuigdo base e que ¢ devido ao trabalhador, isto €, se
constitui verificadas as respetivas circunstancia - desequilibrio de prestacdes - entre as
partes, de modo a restabelecer a expectativa de equilibrio que subjaz a relagdo
contratual. No dizer de JULIO GOMES® a retribuigio prevista é normalmente
padronizada para uma atividade inventiva normal (...) e tal retribuicdio ndo tem
frequentemente em conta o resultado da exploracao comercial da obra sobretudo quando
este se revela superior ao previsto. Por sua vez ROMANO MARTINEZ® apontando a
explicacdo para uma particular opcao da regra da alteracdo das circunstancias prevista
no art. 437.° do CC. E uma segunda situacdo, relativa as invengdes mistas [alinea a) do
n.° 3 do art. 59.° do CPI], em que ndo se contrata uma missao inventiva. A atribuigdo
reveste natureza extra salarial., pois, ndo € contrapartida da atividade devida, antes
representa uma indemnizacao ou compensacao que ha de pagar-se aquele cujo interesse
¢ sacrificado. Como vimos a titularidade da invencdo mista serd, pelo menos,
originariamente do inventor, pelo que uma privacao, parcial ou total, do direito sobre a
invencao deve ser compensada. A compensagao econdmica ou indemnizatéria nortear-

se pelos principios do direito civil e ja ndo pelas normas de direito laboral.

IV. No ordenamento juridico portugués o caracter injuntivo do art. 59.° do CPI*

tornaria invalida uma clausula contratual em que se estabelecesse, por hipotese, ndo ser
devida a remuneracdo ou a compensacao. De facto, o jogo puro e simples da liberdade
contratual pode fazer perigar a liberdade do trabalhador; dai que a lei tente balancar os
interesses das partes acautelando a parte mais fraca. As empresas devem ser livres para
distribuir os incentivos como entenderem mais apropriado, seja através de salarios,
promogdes, especiais recompensas monetarias... Porém, entendemos que quer a pura
devolugdo a autonomia privada, quer uma legislacao que a coartasse em absoluto seriam
menos eficazes. Pelo que a solugdo intermédia — como parece ser a posicao da nossa lei

- que garanta um conteudo minimo de direitos e obrigacdes, deixando ainda margem

® GOMES, o0.b, pag. 578.
° MARTINEZ, Tutela..., pag. 242.

%7 Cfrn.2 9 do art. 59.2 do CPI.
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para a negociagdo, sera mais eficaz.

V. Apesar de nada apontar expressamente nesse sentido, entendemos que a
compensacao devera variar consoante 0 empresario opte por assumir 1) a propriedade da
patente i1) se reserve o direito a sua exploracdo exclusiva, iil) se reserve o direito a
aquisicao da patente iv) ou se reserve a faculdade de adquirir patente europeia, sendo o

montante indemnizatdrio mais alto na primeira hipotese.

VI. Questiona-se se a exploracao da inveng¢dao mista por parte da empresa, pode ser uma
exploracao direta ou indireta, isso ¢, englobando também aquelas situacdes em que a
empresa concede uma licenga a um terceiro, tendo o trabalhador inventor direito a

compensacio nos termos da alinea a) do n.° 3 do art. 59.°CPL®®

VII. Por outro lado, o CPI ¢ omisso quanto ao momento em que deve ser feito o
pagamento. Efetivamente, a lei faz referéncia a um prazo que as partes acordaram ou foi
fixado por decisdo arbitral. Interroga-se MARIA VITORIA ROCHA® se com a
expressao “prazo estabelecido™ o legislador se pretende referir aos trés meses contados
da recegdo da notificacdo e indicado na referida alinea €) do n.° 3 do art. 59.° do CPI,
interpretando nesse sentido a parte inicial “Se nos termos do disposto na alinea e)” do
n.° 4 do referido art. 59.° do CPI. E afirmam alguns autores, nomeadamente ANTONIO
CAMPINOS™ que esse parece ser o prazo que o legislador terd querido fixar para o
caso da alinea e) do n.° 3 do art. 59.° do CPI. Dai que a entidade empregadora nao possa
adiar ad infinitum o pagamento devido ao empregado, o que lhe seria extremamente

prejudicial. Porém isso nao chega.

VIIIL. No que respeita a consequéncia de falta de pagamento da remuneracao, dispde o
n.° 4 do art. 59.° do CPI que “se nos termos do disposto na alinea e) do numero anterior
a remunerag¢do devida ao inventor ndo for integralmente paga no prazo estabelecido a

’

empresa perde, a favor daquele, o direito a patente referida nos numeros anteriores.’

Como sublinha ANTONIO CAMPINOS”!, ao referir-se expressamente ao exercicio do

%% LOIS BASTIDA, 0.b, pag. 196, (nota 28).
% Vide ROCHA, 0.b, pag. 195.

0 CAMPINOS, Anténio e outros, Codigo da Propriedade Industrial — Anotado, Almedina, 2010, pags. 218
e 219.

" Idem
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“direito de opg¢do”, esta disposi¢cdo legal aplica-se, exclusivamente a situagdo prevista
na alinea a) do n.° 3 do art. 59.° do CPI e ndo ja a do n.° 2. Efetivamente, nos casos do
n.° 2 do referido artigo, o que existe € um direito a patente € ndo uma opgao sobre esse
direito. Todavia, a Gltima parte do n.° 4 do art.59.° do CPI alude ao direito a patente
referida nos “numeros anteriores”, o que conduz a um impasse interpretativo. Assim
sendo, resta determinar se esta norma se aplica as situacdes previstas no n.° 2 ou na
alinea a) do n.° 3 do art. 59.° ou mesmo a ambas. Em nosso entender o legislador tera
tido presente que nesta ultima situacao, transferindo-se a titularidade da patente para a
empresa pelo exercicio do direito legal de opcdo, deve existir especial cautela na
efetividade da contrapartida compensatoria. Pelo contrario, na situacdo do n.° 2 do art.
59.° hd um débito inventivo, o resultado dessa atividade, ou seja o invento, pertence (via
contratual) a empresa, assim como o correspondente direito a patente. Atente-se que o
legislador tendencialmente, faz corresponder a titularidade da patente a propriedade da
invencao, como resulta do art. 58.° do CPI. Ora, tal ndo se compatibilizaria com a perda
do direito a patente do empregador, sendo este o proprietario da invencgao.
Consideramos assim que 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 CPL

IX. Preceitua o n.° 2 e a alinea a) do n.° 3 do art. 59.° do CPI que o trabalhador “fem
direito a uma remuneragdo de harmonia com a importdncia da inven¢do.” Suscita-se a

seguinte questdo: qual o modo concreto de determinacdo dessa importancia?

O conceito indeterminado utilizado pelo legislador ndo podera significar outra coisa que
nao o valor econdomico objetivo. No direito comparado (europeu) os fatores mais
considerados sdo: o valor comercial, a contribuicdo pessoal do trabalhador e a

contribuicao prestada pela entidade empregadora para a concretizagdo da invengao.

X. Questdo diferente ¢ o método de determinacdo desse valor. A semelhanca de
Portugal, regra geral, as legislagdes sdo praticamente omissas neste aspeto. Destarte tém
sido utilizados pela jurisprudéncia, "* ao nivel do direito comparado, varios métodos de
avaliacdo do valor da invenc¢ao: 1) o método da analogia com as licencas: em que o valor
das invengdes se obtém utilizando as taxas de licenca usuais no ramo industrial para

casos comparaveis; ii) o proveito obtido pela empresa: correspondente a diferenga entre

72 LOIS BASTIDA, 0.b, pags. 213 a 217.
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os custos e beneficios derivados da exploragdao da invengdo dentro da empresa; iii) o
método de estimacdo: o valor da invencdo correspondente ao preco que a empresa
haveria de pagar em caso de adquirir a invengdo de um inventor livre; a utilizar

preferencialmente pela ordem indicada.

4

E preciso ter em conta que o trabalhador ndo receberd o mesmo montante que um
inventor independente. O trabalhador utiliza os meios intelectuais e ou materiais da
empresa € ndo incorre nos custos nem nos riscos de realizagdo da invengdo. Por outro
lado o montante da remuneracao da invengdo de servigo (n.° 2 do art. 59.° do CPI) sera
inferior a compensag¢do do invento misto [alinea a) do n.° 3 do art. 59.° do CPI], em que
a compensagdo ¢ a contrapartida fundamental atribuida ao trabalhador pelo direito de
opg¢ao exercido pela empresa. E deve corresponder-se com os direitos que o empregador
se reserve.” A fixagdo correta desse montante ¢ muito importante para o estimulo da
atividade inventiva nas empresas, ja que se esta for puramente simbolica nao satisfaz o
trabalhador.” Pelo contrario, se a compensacio for excessiva, a empresa perde o
interesse em assumir direitos sobre a invengdo e os riscos da sua exploragdo,
dificultando que a invengdo chegue ao mercado e cubra as necessidades sociais.
Entendemos que se justificaria uma intervengdo legislativa, definindo-se parametros
objetivos para calcular a importincia econdmica do invento, ainda que o titulo
supletivo. Tal pode ser uma fonte de conflitualidade a4 medida que este tipo de invengao

vai adquirindo maior expressio entre nos.”

XI. O sistema de remunerac¢do do inventor trabalhador pode ser organizado segundo
trés modelos: 1) pagamento de uma unica vez; i1) mediante prestagdes periddicas que
consistam numa percentagem do volume de negoécios ou beneficios derivados da

exploracao da invengdo; 1i1) combinacao dos dois anteriores.

Parece-nos preferivel este ultimo: a empresa entrega uma quantia razoavel ab initio ao
trabalhador e acorda futuras entregas em fun¢do da importincia que o invento ao longo

dos anos, venha, ou ndo, a assumir.”® Pode, inclusivamente, estipular-se uma clausula

73 BLANCO JIMENEZ, 0.b., pag. 128.

74 . ~ . A . ”, . N ~
Os organismos de representagdo coletiva tém sido pouco sensiveis a estas questées que, no seu
entender, se limitam no essencial a elites — os trabalhadores inventores

”® Vide nesse sentido ROCHA, o.b, pag. 194.

7% Vide nesse sentido, Idem, pag. 195.
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rebus sic stantibus de forma a possibilitar a revisdo da quantia inicialmente estipulada
caso se modifiquem substancialmente as circunstancias consideradas no momento da
sua fixagdo’' argumentando, com ANTONIO CAMPINOS™® ¢ MARIA VITORIA
ROCHA,” a dificuldade de determinar o valor econdmico da invengio, sem que a

mesma se encontre ja a ser explorada no mercado.

XII. Como referimos, as invengdes do trabalhador na empresa sdo geralmente resultado
de esforgos empregues por equipas de trabalho, o que aumenta a dificuldade da questao
abordada no paragrafo anterior. Quando a invengao ¢ realizada no seio de uma ou mais
equipas de investigadores, torna-se necessdrio identificar os co-inventores e a
contribui¢do dada por cada um.** Assim dever-se-4 classificar a invencdo de forma
separada, que ¢ dizer, relativamente a cada um dos intervenientes, uma vez que disso
dependem os direitos e obrigagdes quer do empregador, quer do trabalhador co-

inventor."!

3.3 — Proibicdo de rentincia antecipada aos direitos reconhecidos ao inventor

I. O art. 59.° do CPI regula, de forma genérica, o direito a patente sobre inventos
realizados pelo trabalhador e em que condigdes pertencem a empresa. Por sua vez, o n.°
9 do mesmo artigo estatui que “os direitos reconhecidos ao inventor ndo podem ser

. , . . vy , .. . . 2
objeto de remincia antecipada”, denotando o caracter injuntivo do artigo.®

IL. Pelo que o regime legal das invengoes laborais nao pode ser modificado por contrato
em detrimento do trabalhador e eventuais acordos apenas serdo validos se concluidos

apds a comunicagao do invento a empresa. E que apesar da omissao da lei relativamente

"7 Vide Idem, pag. 201; A Lei Alema sobre Inven¢des Laborais de 25 de junho de 1957 prevé

expressamente essa possibilidade embora ndao permita ao empresario reclamar a devolugdo do que ja
tiver sido pago ao trabalhador inventor. Cfr. art. 12.2, n.2 6.

8 CAMPINOS, 0.b., pag. 219.
> ROCHA, 0.b., pag. 195.

8 Vide Ac. Tribunal de Grande Instancia (Paris) de 10.10.2008, PIBD n.2 894, Ill, pag. 958, considerando
gue quando uma invengdo é concebida por uma equipa, cada trabalhador deve demonstrar a sua
contribuigdo inventiva.

1 BLANCO JIMENEZ, 0.b., pag. 120

8 Como rentncia que é fica sujeita aos limites gerais consagrados no n.2 2 do art. 280.2 do CC.
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ao momento em que se considera eficaz, deve entender-se que coincidira com a
realizagdo da invencao, ocasido em que os direitos integram a esfera juridica do inventor

assalariado.

III. Coloca-se a questdao de saber quais sdo “os direitos reconhecidos ao inventor”. Ora,
como vimos, os direitos que a lei reconhece ao inventor divergem, consoante a natureza
da invencdo: na inven¢do de servico, direito a complemento salarial sempre que a
atividade inventiva ndo esteja especialmente remunerada; na invencao mista a respetiva
titularidade ou, quando a invencdo seja reclamada pela empresa por se integrar no
ambito da sua atividade, direito a compensagdo. Acresce, a titularidade do invento livre,
que nos termos gerais pertence ao inventor. Embora a lei ndo ressalve, existem outros
direitos do inventor, como vimos, cuja natureza ¢ absolutamente irrenuncidvel, no
sentido de ndo se encontrar temporalmente balizado, v.g os direitos pessoais do
inventor. Por outro lado, tratando-se de um inventor dependente os direitos patrimoniais

emergentes do contrato de trabalho sdo indisponiveis na vigéncia da relagdo laboral. ¥

IV. A proibicao da renuncia antecipada compreende todos os direitos reconhecidos ao
inventor ¢ j4 ndo ao empregador, reconhecendo-se, assim, implicitamente, uma
necessidade de tutela acrescida. O trabalhador como parte mais débil na negociacao
contratual € protegido pelo legislador que estabelece limites a liberdade contratual, de
forma a impedir que aquele seja prejudicado, atenta a dependéncia econdmica e juridica,
em que se encontra no desenrolar da relagdo laboral. Em verdade, quando da conclusao
de um contrato de trabalho, este encontra-se, ndo raras vezes, demasiadamente
preocupado com a sua sorte para desviar a atengdo para questdes de titularidade e de

~ ~ . 4
remuneragao ou compensagao €m caso de 1nventos.8

Repare-se que a feicao protecionista e as caracteristicas proprias do Direito do Trabalho
manifestam-se aqui e julgamos que continuam a justificar-se mesmo quando as
invencgdes se integram, designadamente, nas areas das novas economias; mesmo na

hipotese de trabalhadores altamente especializados, a liberdade de uma das partes ¢

® pretende-se, assim, acautelar a genuinidade da sua vontade: a subordinagdo que caracteriza a posi¢ao
do trabalhador enfraquece o seu poder negocial perante o empregador. Vide Ac. STJ de 24.11.2004,
processo n.2 0452846, disponivel em www.dgsi.pt, o qual constitui expressdao de jurisprudéncia
uniforme.

 AHNER, Francis, TOUATI, Jean-Jacques, Inventions et créations des salariés, Lamy, France, 2010, pag.
10.
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suscetivel de ser feita perigar pelo maior poder econdmico e social do empregador.

V. Em direito comparado, a semelhanga da lei portuguesa, a maioria das legislagdes
europeias consagra a proibicdo de renuncia antecipada de direitos reconhecidos ao
inventor v.g. proémio do art. 617-7 do Codigo de Propriedade Intelectual Francés de 1
de julho de 1992; § 22.°da Lei Alema sobre Invengdes Laborais de 25 de junho de 1957;
art. 19, n.° 2; da Lei de Patentes Espanhola 11/1986 de 20 de margo; arts. 40.°, n.° 4 e
42.°, n.° 2 da US Patents Act de 1977.

3.4 — Dever de Informacdo

I. Também o dever de informagdo consagrado na alinea b) do n° 3 do art. 59.° do CPI
portugués encontra paralelo ao nivel do direito comparado v.g. § 5 da Lei Alema sobre
Invengdes Laborais de 25 de junho de 1957; art. 18.° da Lei de Patentes Espanhola
11/1986 de 20 de margo; arts. 611-7, n.° 3, e 611 do Cddigo de Propriedade Intelectual
Francés de 1 de julho de 1992.

II. Impde o contetido do dever de informacdo que o inventor informe a empresa do
invento que tiver realizado, no prazo de trés meses® a contar da data em que se
considerar concluido, possibilitando, deste modo, ao empregador o exercicio dos seus

direitos.

III. Porém, “se durante esse periodo — o prazo de trés meses que o inventor tem para
informar o empregador da realizacdo do invento — o inventor chegar a requerer patente
para essa inveng¢do, o prazo para informar a empresa é de um més a partir da
apresenta¢do do respetivo pedido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial”;*®
daqui se retirando a legitimidade do inventor ou, sendo o caso, co-inventor solicitar, em
seu nome e por sua propria iniciativa a patente, ainda que a titularidade da mesma

pertenca ou possa ser unilateralmente transferida para a empresa, como vimos,

respetivamente, no caso das invencdes de servigo e mistas.

% A Lei Alem3 sobre Invengdes Laborais de 25 de junho de 1957, § 5.2 e o Cddigo de Propriedade
Intelectual Francés de 1 de julho de 1992, art. 611-1 impdem o dever de comunica¢do imediata da
conclusdo da invengao.

8 Cfr. alinea c) do n.2 3 do art. 59.2 do CPI.
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IV. De facto, sempre que o inventor conclua uma invencao a principal obrigacdo que
recai sobre este € a de comunicar ao empregador a sua conclusao; apesar da dificuldade
que recai sobre o inventor no sentido de determinar quando o invento se considera

concluido.?” No caso de co-inventores a notificagio devera ser realizada conjuntamente.

V. Relativamente a forma exigida para dar cumprimento a tal dever, a lei*® refere-se a
“notificacdo” o que indicia uma comunicacdo escrita®’ podendo a mesma ser feita
através de carta registada, telecopia ou via e-mail. Somos, porém, levados a admitir uma
comunicacdo oral, em moldes que permitam o direito a informagdo do empregador,
considerando que a ratio subjacente ¢, tdo sO, levar ao conhecimento do empresario a
realizagdo do invento, ponto de partida para o exercicio dos direitos que a lei lhe
reconhece. Opinido parcialmente diferente é a de JULIO GOMES®, quando afirma que
a lei ndo prevé a este proposito qualquer forma especial, ndo tendo a informagdo que ser
prestada por escrito, embora reconheca que tal facilite, a prova do cumprimento deste

1
dever.’

VI. Questao diferente ¢ o conteudo da comunicacao e, ainda que este varie consoante a
natureza do invento em causa, genericamente, entendemos que o mesmo devera conter:
uma descricdo sucinta do objeto da invengdo, possiveis aplicagdes e as circunstancias
que conduziram a sua realizacdo, em moldes que permitam ao empregador apreciar a
natureza do invento. O inventor devera ainda indicar a categoria em que, no seu

entender, a invengdo se enquadra.

Porém, nas invencgdes mistas a informagdo terd de ser mais abrangente: os dados e
informagdes necessarias para que o empregador possa decidir se pretende, ou ndo,

exercer os direitos que a lei lhe concede, que ¢ dizer, o direito a patente, ou

¥ LOIS BASTIDA, ob., pag. 232, (nota 22).

8 Cfr. alinea e) do n.2 3 do art. 59.2 do CPI.

8 Exige forma escrita v.g. Lei Alema sobre Inven¢Ges Laborais de 25 de junho de 1957, § 6 (2).
% GOMES, o.b., pag. 574, (nota 1473).

Y Em termos de direito comparado a Lei Alema sobre Invengbes Laborais de 25 de junho de 1957, §5 (1)
e o Cddigo de Propriedade Intelectual Francés de 1 de julho de 1992., art. 611-7, n.2 3 obrigam a
empresa a entregar um comprovativo da notificagdo, o qual desempenha uma importante func¢do
probatéria com o intuito de afastar as sangdes a que o trabalhador estd sujeito no caso de
incumprimento do dever de informar. Além disso, no caso das invengdes mistas fixa-se com acrescida
seguranca o termo a partir do qual comeca a correr o prazo em que o empregador pode exercer 0s seus
direitos.
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alternativamente, reservar-se o direito a sua exploragdo exclusiva, a aquisi¢do da patente
ou a faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira; e isto, num exiguo periodo de
trés meses, °> a contar da rececio da comunicacdo. Repare-se que nas invengdes de
servico a informagdo ndo tem outro objetivo que nao seja dar a conhecer a empresa o
éxito e os frutos da prestagdo laboral. Diversamente, as invengdes mistas, como vimos,
pertencem ao inventor embora o empregador posso exercer direitos sobre as mesmas,
num curto espago de tempo, de forma a estabilizar-se com razoavel seguranca a

titularidade das mesmas.

VII. Uma outra questao a qual cumpre dar resposta nesta sede refere-se ao ambito deste
dever de informacao, mais exatamente se este abarca todas as categorias de invengoes,

mesmo as invengoes livres, sobre as quais, o empregador ndo tem qualquer direito?

Considerando que o legislador portugués nao procede a qualquer exclusdo poder-se-ia
entender que este dever de informacao se estende a todas as categorias de invengoes
laborais. Porém, nao desfrutando o empregador de nenhum direito efetivo ou potencial

sobre o invento livre, este deve restringir-se as invengdes de servico e mistas.

VIII. Perante a prestacdo de informagao incompleta ou incognoscivel deve dar-se a
oportunidade ao trabalhador de a completar, sempre que tal seja solicitado pelo

empregador.”

IX. O incumprimento de comunicacao “por parte do inventor, implica responsabilidade
civil e laboral” nos termos da alinea d) do n.° 3 do art. 59.° do CPI, pretendendo-se,
assim, evitar fraudes e ocultagdes dolosas por parte do trabalhador. Bastante diferente
era a redacio do CPI de 1995 em que o incumprimento da obrigacio de informar

o y . , 2 95
implicava “a perda dos direitos que se lhe reconhecem a esse titulo,

ou seja, do
direito a remuneragdo ou a compensacao na hipotese respetivamente, de invento de
servico ou misto. Ademais, ndo obstante o siléncio do anterior CPI, nesta questdo,

parece-nos que, a responsabilidade civil e laboral seria sempre possivel nos termos

2 Em direito comparado o prazo para exercer este direito oscila entre os trés (v.g Cdédigo de

Propriedade Industrial Italiano de 10 de fevereiro de 2005, art. 24, n2 2) e os seis meses (v.g. Codigo
Suico das Obrigac¢des de 30 de margo de 1911, art. 332, n.2 2).

% Vide nesse sentido a Lei Alem3 de Invengdes Laborais de 25 de junho de 1957, § 5 (3).
o Aprovado pelo Decreto-Lei n.2 16/95 de 24 de janeiro.

> Solucdo da Lei de Patentes Espanhola 11/1986 de 20 de margo, art. 16.2, n.22.
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gerais. O que se garante com a nova redagdo € que o trabalhador tenha sempre direito a
remunerag¢do de acordo com a importancia do invento, independentemente das sangdes
civis (ressarcimento de todos os prejuizos causados ao empregador como consequéncia
da omissao do dever de informagdo por parte do inventor) e laborais (suscetibilidade de
ser sancionado disciplinarmente pelo proprio empregador, nos termos gerais dos arts.
328.° ss. do CT podendo inclusivamente essa omissdo constituir motivo para
despedimento com justa causa)’® a que possa dar lugar a conduta omissa do
trabalhador.”” E, nossa convic¢do que andou bem o legislador porquanto a san¢io do
CPI de 1995 conduzindo a perda dos direitos reconhecidos ao inventor se afigurava

desproporcionada.

X. Por outro lado, a lei omite as consequéncias derivadas do decurso do referido prazo
de trés meses sem que 0 empresario exerga, ou porventura renuncie, as prerrogativas
que a alinea a) do n.° 3 do art. 59.° do CPI lhe faculta. Ora, nesse caso, até por maioria
de razdo com a consequéncia expressamente prevista no n.° 4 do art. 59.° do CPI para a
hipotese de falta de pagamento, no caso das invengdes mistas, o trabalhador conserva os
seus direitos sobre a invencdo, podendo inclusivamente solicitar a patente em seu nome,

sem prejuizo do dever de fidelidade que o vinculo laboral lhe impde.

XI. Relativamente a possibilidade de prorrogagdo deste prazo de trés meses, ainda que
tal ndo resulte expressamente da lei, entendemos que sempre serd possivel um acordo,
em momento posterior ao da comunicagao do invento, ja que a lei impossibilita, tao so,
a rentincia prévia dos direitos do inventor consagrados no art. 59.° do CPI. Pense-se nas
situagdes em que a empresa condicione a sua decisdo a certas experiéncias, ensaios ou
provas de forma a aferir da viabilidade econdmica do invento, o que pode justificar um

prazo mais lato.

3.5 — Dever de Sigilo

I. O dever de lealdade ndo ¢ mais do que a concretizagdo laboral do principio da boa-fé,

na sua aplicacdo ao cumprimento dos negocios juridicos tal como vertido no. art. 126.°

% Vide nesse sentido Ac. Cour d’Appel (Aix-en-Provence), de 28.01.2004, Juris-Data n.2 2004-234900.

7 VILELA, Telmo, A Patente Universitdria e a sua exploragéo nas Universidades Ibéricas, 2003, pag. 101,
disponivel em www.marcasepatentes.pt.
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do CT. Numa dimensao restrita contemplada na alinea ¢), do n.° 1, do art. 128.° do CT

concretiza-se essencialmente no dever de nio concorréncia e no dever de sigilo.”®

II. Efetivamente, sobre o trabalhador recai um dever genérico de discricdo no que
respeita a vida da empresa que ndo integre o dominio publico e de que tenha tido
conhecimento por causa do desempenho das suas fungdes, com os limites decorrentes

do interesse publico.

III. Especificamente, no que as invengoes laborais concerne, quer o inventor, quer o
empregador tém o dever de guardar todas as informacdes que possuam sobre o invento.
Recorde-se, a este propdsito, que nos termos do art. 56.° do CPI uma invengdo
patentedvel terd de ser nova, implicar atividade inventiva e ser suscetivel de aplicagao
industrial. Estes requisitos sdo cumulaveis e a novidade’ implica que a invencdo,
relativamente a qual se pretende solicitar a patente, ndo se encontre compreendida no
denominado estado da técnica; que ¢ dizer, constituido por tudo o que antes do pedido
de patente se tornou acessivel ao publico em Portugal ou no estrangeiro por qualquer

C o~ . s o1
descrigio escrita ou oral, ou por qualquer outro meio.'®

Para conservar o requisito da novidade torna-se indispensavel que as partes sejam
conscientes de que, se se pretende patentear o invento, os conhecimentos técnicos em
que se materializam nao podem ser revelados em conferéncias, ou publicados em

artigos cientificos, antes que o pedido de patente tenha sido apresentado''. Dai que,

%% Ao nivel do direito comparado europeu o dever de guardar sigilo encontra-se expressamente previsto
nas respetivas legislagdes da patente. Vide Lei Alema sobre Invengdes Laborais de 25 de junho de 1957,
§ 24; Cédigo de Propriedade Intelectual Francés de 1 de julho de 1992, art. 611-7, n.2 3; US Patents Act
de 1977, art. 42, n.2 3.

% Enquanto que o Direito de Autor requer originalidade, o Direito Industrial requer novidade.

1% como referimos, deve ainda considerar-se o efeito de prioridade do pedido. Isto é os pedidos de

patente, apresentados no INPI antes da data do pedido da patente em questdao, mesmo que ainda nao
publicados, fazem parte do estado da técnica e devem, por isso, ser tidos em consideragdo quando do
exame de prioridade desse pedido. Do mesmo modo os pedidos de patente europeia e internacionais
efetuados antes da data do pedido de patente em questdo, sdao também incluidos no estado da técnica
mas sé quando nesses pedidos é designado Portugal, isto é, quando esses pedidos se destinam a
produzir efeitos em Portugal. Se essa designagdo de Portugal ndo for feita nos referidos pedidos, eles s6
integrardo o estado da técnica, relativamente aos pedidos feitos no INPI, apds a sua publicagdo. MAIA,
o.b.,vol. ll, pag. 156.

%0 porém, nos termos do n.21 do art. 57.2 do CPI, nio prejudica a novidade da invengdo: i) as

divulgagcbes em exposicdes oficiais ou oficialmente reconhecidas nos termos da Convenc¢do Relativa as
Exportagdes Internacionais, se o pedido de patente for apresentado em Portugal dentro do prazo de seis
meses; ii) as divulgagBes resultantes de abuso evidente em relagdo ao inventor ou sucessor por
qualquer titulo, ou de publicagdes feitas indevidamente pelo INPI.
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com FATIMA LOIS BASTIDA'"* entendamos que a invencdo deva ser abrangida por
uma reserva de confidencialidade, uma vez que a sua divulgacdo acarreta como
consequéncia a perda da novidade e consequentes prejuizos quer para o empregador,

quer para o inventor.

IV. O dever de sigilo, por parte do inventor e eventuais colaboradores, abrange as
invencdes de que o empregador seja efetivo ou potencial titular: de servico e mistas.
Note-se, que o inventor estd obrigado a guardar segredo do invento misto, pelo menos,
até que o empresario decida exercer, ou ndo, o seu direito legal de opcao. Identicamente,
deve prestar a sua colaboracdo para solicitar o correspondente titulo de protecao
exclusiva, realizar a inveng¢do e desenvolvé-la a fim de estar apta a ser explorada

industrial e comercialmente.

V. No que concerne ao ambito subjetivo deste dever, consideramos que também o
empregador, e portanto ndo s6 o inventor, estd obrigado a manter o caricter secreto da
invencao que o trabalhador lhe tenha comunicado ou de que tenha conhecimento, de
forma a ndo prejudicar os direitos deste. Serd o caso das invenc¢des mistas e livres,
relativamente as quais, ja dissemos, o inventor detém, pelo menos, ab initio a

titularidade.

VI. Como deixamos adivinhar, a consequéncia mais relevante do incumprimento do
dever de segredo ¢ a perda da novidade com a consequente impossibilidade de protecao

da inven¢do mediante titulo de propriedade industrial.

VII. Coloca-se, ainda, a seguinte questdo: a violagdo do dever de sigilo por parte do

trabalhador, ou porventura do empregador, configura um ato de concorréncia desleal?

Efetivamente, o art. 318.° do CPI sob a epigrafe prote¢io de informagoes ndo
divulgadas dispde que “Nos termos do artigo anterior, constitui ato ilicito,
nomeadamente, a divulgac¢do, a aquisi¢do ou a utilizagdo de segredos de negocios de
um concorrente, sem o consentimento do mesmo, desde que essas informagoes: a)
sejam secretas, no sentido de ndo serem geralmente conhecidas ou facilmente
acessiveis, na sua globalidade ou na configuragdo e ligagcdo exatas dos seus elementos
constitutivos, para pessoas dos circulos que lidam normalmente com o tipo de

informagoes em questdao, b) tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; c)

102

LOIS BASTIDA, o.b., pag. 245.
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tenham sido objeto de diligéncias consideraveis, atendendo as circunstancias, por parte
da pessoa que detém legalmente o controlo das informagoes, no sentido de as manter

’

secretas.’

O CPI de 2003 ' procedeu a uma autonomizagdo desta previsdo, mas trata-se no fundo
de uma autonomizagdo formal porque este artigo contempla, em rigor, mais um de ato
de concorréncia desleal ndo revestindo qualquer tipo de infragdo autdénoma.
Independentemente disso, a expressao inicial do corpo do artigo quando se refere “Nos

termos do artigo anterior (...)” a concorréncia desleal, ndo deixa margem para

;. 104
duvidas.'

Resulta do preceituado nas alineas a) a c¢) do art. 318.° do CPI que a protecao legal do
segredo pressupde trés requisitos: o caracter sigiloso do conhecimento, o valor

comercial desse conhecimento, e a vontade objetiva de o titular o manter oculto.

Sendo que o segredo de negodcios abrange essencialmente duas espécies: o segredo
. .41 | . ~
industrial'® e o segredo comercial.'”® Repare-se que a invencdo antes de ser patenteada,

constitui um segredo industrial.

Perante a concecao de uma invengdo laboral ndo existe duvida de que a aquisi¢do do
segredo industrial, regra geral, € licita, mas, ainda assim, pode ocorrer uma utiliza¢do ou
divulgacao ilicita (v.g., o inventor que divulga uma invengdo de servigco, ainda nio

patenteada; o empregador que divulga uma invengao livre ainda nao protegida).

Como ensina COUTO GON(;ALVES]07 tratando-se de um ato desleal, como vimos,
também lhe ¢ aplicavel o proémio do corpo do art. 317.° do CPI. Tal, implica que o
autor do ato de apropriacdo deve, também, ser um concorrente que pratique um ato
contrario as normas € usos honestos. Um trabalhador que divulgue segredos

empresariais da empresa onde trabalha ndo pratica nenhum ato de concorréncia desleal

103 Aprovado pelo DL n.2 36/2008 de 5 de margo.
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GONCALVES, o0.b., pag. 376.

105 . . , . P . ~ 4, . ,
Compreende o conjunto de conhecimentos técnicos patentedveis, ou nao, e de técnicas, férmulas ou

praticas industriais inovadoras.
106 . . 2 . . 4, .

Engloba os conhecimentos apliciveis no setor comercial da empresa (entre outros, técnicas de
gestdo, contabilidade, comercializagdo, publicidade, marketing, métodos de trabalho).
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GONCALVES, o0.b., pag. 379.
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embora possa praticar um delito penal (v.g., abuso de confianca) e ou disciplinar.

A situacdo do ex-trabalhador ¢ mais complexa. Neste caso convém distinguir duas
situagdes: se o ex-trabalhador ndo exercer qualquer atividade econémica em nome
proprio e comunicar o segredo a um terceiro, serd este que pratica concorréncia
desleal.'” "% Caso o ex-trabalhador exerca uma atividade em nome proprio e utilize o
segredo comercial nessa mesma atividade, sera esta conduta suscetivel de ser

. I : 11
qualificada como prética comercial desleal.'"”

3.6- Direito a patente sobre as invencoes realizadas pelo inventor até um ano apos a

cessagdo do contrato

I. Nos termos do n.° 5 do art. 59.° do CPI “as invengoes cuja patente tenha sido pedida
durante o ano seguinte a data em que o inventor deixar a empresa consideram-se feitas
durante a execug¢do do contrato de trabalho.” Perante o estatuido a ratio do preceito ¢
clara: garantir os direitos e interesses do empregador frente a eventuais fraudes por parte
de ex trabalhadores, isto ¢, evitar que um trabalhador que realize uma invengdo durante
uma relagdo laboral se despeca ou aguarde a cessagdo do contrato com o intuito de
patentear a seu favor a invencdo. Por outro lado, permite resolver de forma simples
situagdes duvidosas, que poderiam decorrer do facto de o contrato de trabalho,

111
entretanto, ter cessado.

De sorte que uma invengdo patenteada pelo inventor at¢é um ndo apos a saida da
empresa, independentemente da causa que o motivou, presume-se feita durante a

execuc¢ao do contrato que o vinculava a empresa para a qual trabalhava.

Coloca-se, assim, a questdo de saber se estamos perante uma presungao iuris et de iure

ou iuris tantum?

198 1 dem.

1% No ambito laboral, a doutrina divide-se guanto a pos-eficacia do dever de sigilo, ou seja, quanto a

saber se o trabalhador continua obrigado ao dever de sigilo apds a cessagdo do seu contrato de trabalho
v.g. em sentido afirmativo PALMA RAMALHO, Direito..., vol. |, pag. 437; em sentido contrario MARTINEZ,
Direito..., pags. 538 e 539.
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GONCALVES, o0.b., pag. 379.

1 vide nesse sentido ROCHA, ob, pag. 194.
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Com ANTONIO CAMPINOS'"?, consideramos que se trata “aqui de uma presun¢do
ilidivel mediante prova em contrario.” Parece-nos, contudo, que esta posi¢ao encontra
forte obstaculo na letra da lei. Perante o elemento literal “consideram-se’ cremos tratar-
se, em rigor, de uma fic¢do legal. O que, a nosso ver, podera suscitar questdes de
constitucionalidade, atenta a consagra¢do no n.° 2 do art. 60.° da CRP da proibicdo de

. ~ . . . . . . ~ 11
expropriagio injustificada e sem justa indemnizagdo.'"

Pelo que, de iurecondendo seria preferivel a clarificagdo da adocdo de uma presungdo

14 ~ ~
de modo que a pretensao do ex empregador ndo pudesse

uris tantum ou relativa,]
prosperar no caso de o inventor, ou até da sua nova entidade patronal, sendo o caso,
demonstrar que a patente solicitada no ano seguinte a data em que o inventor deixou a
empresa nada tem que ver com as tarefas, fungdes ou projetos de investigacdo que
desenvolvia nessa empresa, tendo sido a invenc¢do realizada em momento posterior.
Nesta situacdo, o direito a patente pertencera ao inventor nos termos do disposto no art.
58.° do CPI ou pertencera a nova entidade patronal nos termos do disposto nos n.” 1, 2
e 3 do art. 59 do CPL!'"® Qutra solugdo seria a de, simplesmente, ndo se estabelecer

qualquer presuncao, mas, somente a faculdade de o empregador reclamar os inventos

. .. ~ 11
que cumpram determinados requisitos, ficando a seu cargo essa demonstragdo.''®

III. Convém esclarecer que a prerrogativa de o antigo empregador reivindicar, para si, a
patente ndo se extingue com o decurso de um ano, a contar da cessacdo do vinculo
laboral, simplesmente deixa de se ficcionar a realizacdo do invento durante a vigéncia
do contrato entretanto cessado; mas, podera o empregador demonstrar que lhe assistem

direitos sobre a invencao de um ex-trabalhador.

IV. Por outro lado, entendemos que o prazo de um ano se revela um periodo

excessivamente extenso, suficientemente longo para que o trabalhador ingresse numa

112

CAMPINOQS, o.b., pag. 221.

3 Com efeito, citando o Ac. do TC n? 91-02-11, de 08.10.1992 com sumério disponivel em www.dgsi.pt

“Prevendo a ConstituicGo que a expropriagéo por utilidade publica s6 pode ser efetuada mediante
pagamento de justa indemnizagdo, entdo também, e por maioria de razdo, a expropriagdo por utilidade
privada, enquanto ato ablativo do direito de propriedade, teria de ser efetuada em condigbes idénticas.”

% Vide em igual sentido ROCHA, o.b., pag. 194.

> CAMPINOS, 0.b., pags. 221 e 222.

118 Cfr. Lei Alem3 sobre Invengdes Laborais de 25 de junho de 1957, art. § 26.
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outra empresa, € no seu novo posto de trabalho inicie o desempenho de funcdes de
investigacao no sentido de solucionar um problema técnico colocado pela sua nova
entidade empregadora, sem que possa fazer prova em contrario. Acresce que O
legislador ndo estabelece qualquer limitacdo sobre a natureza das invencdes que o
antigo empregador pode reclamar, embora s tenha sentido considerar as invencdes de
servico € mistas por serem sobre estas invencdes que o empregador tem ou poderd

exercer direitos.
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PARTE III - RESOLUCAO DE LITIGIOS EM MATERIA DE INVENCOES
LABORAIS

I. O legislador nao se limita a disciplinar aspetos substantivos do regime juridico das
invencdes no ambito de uma relacdo laboral, prevendo similarmente normas processuais
dirigidas a adequada protecao dos direitos que a lei reconhece. Pelas caracteristicas de

especialidade que tal disciplina assume dedicamos-lhes o presente capitulo.

II. O CPI portugués a semelhanca da maioria das legislacdes europeias’’’ prevé um
procedimento especial para dirimir os conflitos relativos a invengoes laborais. Com
efeito, o n.° 6 do art. 59.° dispoe que “se as partes ndo chegaram a acordo, a questdo é
resolvida por arbitragem”. Assim, qualquer questdo controvertida de caracter
patrimonial deve, portanto, ser resolvida por recurso a este meio extrajudicial de
composi¢ao de litigios. Pelo contrario, a arbitragem ja ndo sera possivel no que respeita

8

.. . . 11 . . . ~
aos direitos morais do inventor = em virtude de estarem em jogo direitos ndo

. .. .. , - 11
patrimoniais e ou indisponiveis.'"”

III. O caracter célere e confidencial do processo e a especializagdo da arbitragem sao
. . . 120 . N . A . . e
vantagens evidenciadas pela doutrina, relativamente as instancias judiciais,
particularmente importantes neste tipo de litigios. Efetivamente, a técnicidade inerente a
estas matérias reclama resolugdes especialmente céleres; pretendendo-se ainda evitar, na
medida do possivel, que a relacdo laboral seja prejudicada com o arrastar do litigio. Por
outro lado, como referimos, os inventos patentedveis materializam-se em saber

tecnoldgico que nao deve ser divulgado, pelo menos, até que seja protegido. E, a

17 A maioria das legislagbes europeias consagra um procedimento similar, ao nosso, para dirimir
conflitos relacionados com as invengbes laborais. Cédigo de Propriedade Industrial Italiano de 10 de
fevereiro de 2005, art. 64.2, n.2 4; Lei de Patentes Espanhola 11/1986 de 20 de marc¢o, art. 140.2 a 142.9,
Lei Alema sobre InvengGes Laborais de 25 de junho de 1957, § 28 a 36. O Cddigo de Propriedade
Intelectual Francés prevé o recurso ndo a arbitragem mas a conciliagao cfr. art. L 615- 7.

118

Cfr. art. 60.2 do CPI.

1 cfr n.®1e2doart. 1dalein® 63/2011 de 14 de dezembro — Lei da Arbitragem Voluntéria.
120 V.g BENZ, Alessandro L., BENZ, Nicola, Arbitration and Intellectual Property, European business
organization law review, Dordrecht, vol. lll, n.2 3, 2002, pdags. 603 a 606.
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exigéncia de conhecimentos técnicos especiais, acresce, ainda, alguma complexidade
por se encontrar na fronteira do direito laboral e do direito de propriedade industrial,

conforme nos prenunciamos.

IV. Questao que cumpre dar resposta nesta sede ¢ a de saber se o recurso a arbitragem ¢

facultativo ou, pelo contrario, se impde uma arbitragem obrigatéria?

Efetivamente a letra da lei ndo deixa grande margem ao intérprete; no n.° 6 do art. 59.°
N .y . , . 121 .. .

prevé-se uma hipotese de arbitragem necessaria = - ou seja imposta por lei como o

unico meio contencioso suscetivel de ser utilizado - ainda que vago, e suscitando

questdes de inconstitucionalidade organica.

V. Uma das distingdes tradicionais no dominio da arbitragem ¢ a que contrapde a
arbitragem voluntaria a necessaria. A arbitragem necessaria €, pois, a que ndo repousa
na vontade das partes, mas antes ¢ imposta por lei especial; ou seja, a propria lei em vez
de confiar certo litigio a resolucdo por um tribunal estadual, impde as partes o recurso a

um tribunal arbitral.'*

VI. Os casos de arbitragem necessaria, previstos na lei, sdo raros, disciplinando a lei
especial, que a institui, os aspetos fundamentais. Nada se prevendo a esse respeito
recorrer-se-a aos preceitos contidos nos art. 1526.° e 1527.° do CPC e subsidiariamente
a Lei da Arbitragem Voluntaria.'> Assim, a constitui¢io do tribunal arbitral necessario
desencadear-se-a com a notificacdo de uma das partes, a outra, para proceder a
nomeagao do arbitro; e salvo acordo em contrario, o tribunal serd composto por trés
arbitros: cada parte indica um arbitro, cabendo aos arbitros designados a escolha do
terceiro. Em todos os casos em que falta nomeagdo de arbitro, ou arbitros, cabera essa
nomeagao ao presidente ao tribunal estadual competente. Até a aceitagdo do primeiro
arbitro, podem as partes acordar sobre as regras de processo a observar na arbitragem,
bem como sobre o lugar de funcionamento do tribunal, em tudo o que nao contrarie os
principios consagrados no n.° 1 do art. 30.° da LAV. Caso as partes ndo acordem sobre

as regras de processo a observar na arbitragem e sobre o lugar de funcionamento do

121 V.g Lei de Patentes Espanhola 11/1986 de 20 de margo, arts. 140.2 a 142.2; e Lei Alem3 sobre

Invengdes Laborais de 25 de junho de 1957, § 37 (1) preveem procedimentos com cardcter obrigatério.
22 MENDES, Ribeiro Mendes, Introdugdo as Prdticas Arbitrais, 2011, pag. 15, disponivel em
www.arbitragem.pt.

123 Aprovado pela Lei n.2 31/86 de 29 de agosto.
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tribunal arbitral, caberd ao tribunal arbitral conduzi-lo em moldes que considere
adequado. Pode ser produzida perante o tribunal arbitral qualquer prova. No que
concerne ao prazo para proferimento da decisdo podem as partes acordar até a aceitagdo
do primeiro arbitro. Porém, serd de doze meses, se outra coisa nao resultar do acordo
das partes, a contar da data de aceitacdo do ultimo arbitro. Se o tribunal for composto
por mais de um membro, a decisdo ¢ tomada por maioria de votos. O arbitro deve ainda
notificar a decisdo a cada uma das partes: a qual tem a mesma for¢ca executiva que a
sentenga do Tribunal de 1? Instancia. Destarte, a execuc¢ao da decisdo arbitral corre no

Tribunal de 1° Instancia, nos termos da lei de processo civil.
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VI — Conclusio

Como vimos, a Convencao da Patente Europeia renuncia a uma regulacdo uniforme
sobre as invengoes laborais e remete para as legislacdes nacionais. O direito relativo as
invencdes de ambito laboral €, pois, um direito estritamente nacional; dai que, ao nivel

do direito comparado, o quadro normativo ndo seja inteiramente coincidente.

Corrobora-se por outro lado que, do ponto de vista substancial, a matéria da atividade
inventiva subordinada se situa na fronteira entre o Direito Laboral e o Direito de
Propriedade Industrial. De facto, se ¢ no CPI de 2003 que encontramos a sede legal por
exceléncia; complementarmente a lei laboral presta-se a enumera solicitagdes, conforme

podemos testar.

No que respeita a natureza das invengdes o quadro normativo portugués prevé duas
categorias: as de servico e as mistas. Na primeira o trabalhador ¢ contratado para
desenvolver uma atividade de investigagdo da qual resultou a invencdo. Na segunda
estabelece-se uma relagdo de conexdo entre o resultado de uma atividade inventiva,
vulga invengdo, ¢ a atividade da empresa. Conceptualmente fala-se, ainda, numa

terceira categoria, a das invengoes livres.

No que se refere a complexa questdo das remuneragoes de acordo com a importancia
da invengdo, resulta claro que existiu uma preocupacao do legislador portugués em
atribuir um tratamento equitativo ou compensar o autor do invento. No entanto ndo se
estabeleceu qualquer critério para determinar essa remuneracdao, ainda, que a titulo

supletivo, o que pode ser fonte de conflituosidade e inseguranca juridica.

Por outro lado, a faculdade do empregador poder reclamar a invengdo de antigo
trabalhador, até um ano apos a saida da empresa, causa perplexidade, ndo so6 pela
extensao do prazo mas sobretudo, nos termos em que se encontra redigido o preceito,
que interpretado ipsis verbis impossibilita a demonstracao de que o invento foi realizado

em momento posterior ao da cessacdo do contrato de trabalho.
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No que respeita a resolugdo de conflitos, o legislador portugués, acompanhando a
tendéncia das legislagdes europeias, prevé um procedimento especial para dirimir tais
litigios. Efetivamente, o cardcter confidencial, célere e altamente especializado da
arbitragem, como meio alternativo de resolucdo de litigios pode afigurar-se
particularmente vantajoso nestas matérias. Porém a consagracdo da arbitragem
necessaria, sobretudo nos moldes em que foi feita, caracter extremamente vago e
suscitando reservas de natureza constitucional, ndo pode deixar de merecer a nossa
critica. Por outro lado, a consagragdo da arbitragem necessaria, traduz-se num

tratamento jurisprudencial, sobre esta tematica, praticamente inexistente em Portugal.

Terd o legislador criado um regime que estimule o trabalhador inventor e

simultaneamente o investimento?

Parece-nos portanto, concluindo, que pese embora o caracter lacunoso de alguns
aspetos, € a apreciacdo critica quanto a algumas opgoes legislativas, de uma maneira
geral, podemos afirmar que o regime juridico portugués mantém um aprecidvel

equilibrio entre os interesses do inventor, da empresa e da propria comunidade.
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