

  [image: A tutela internacional da propriedade intelectual]




  




  [image: falso Rosto]




  [image: Rosto]




  




  


			A TUTELA INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL


			© Almedina, 2020


			AUTOR: Dário Moura Vicente


			DIAGRAMAÇÃO: Almedina


			DESIGN DE DAPA: FBA


			E-ISBN: 9788584936205


			CONVERSÃO PARA EPUB: Cumbuca Studio


			Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)


			(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)


			Vicente, Dário Moura


			A tutela internacional da propriedade intelectual / Dário Moura Vicente. – 2. ed. rev. e atual. – São Paulo : Almedina, 2020.


			Bibliografia


			1. Capital intelectual 2. Propriedade intelectual 3. Propriedade intelectual (Direito internacional) 4. Tutela internacional I. Título.


			20-32550 — CDU-347.77


			Índices para catálogo sistemático:


			1. Propriedade intelectual: Tutela internacional: Direito 347.77


			Maria Alice Ferreira – Bibliotecária – CRB-8/7964


			Este livro segue as regras do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990).


			Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro, protegido por copyright, pode ser reproduzida, armazenada ou transmitida de alguma forma ou por algum meio, seja eletrônico ou mecânico, inclusive fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenagem de informações, sem a permissão expressa e por escrito da editora.


			Fevereiro, 2020


			EDITORA: Almedina Brasil


			Rua José Maria Lisboa, 860, Conj. 131 e 132, Jardim Paulista | 01423-001 São Paulo | Brasil


			editora@almedina.com.br


			www.almedina.com.br




			DO AUTOR


			– Da arbitragem comercial internacional. Direito aplicável ao mérito da causa, Coimbra, Coimbra Editora, 1990.


			– Da responsabilidade pré-contratual em Direito Internacional Privado, Coimbra, Almedina, 2001.


			– Direito Internacional Privado. Ensaios, Coimbra, Almedina, vol. I, 2002; vol. II, 2005; vol. III, 2010; vol. IV, 2018.


			– Problemática internacional da sociedade da informação, Coimbra, Almedina, 2005.


			– O Direito Comparado após a Reforma de Bolonha, Lisboa, Coimbra Editora, 2009.


			– La propriété intellectuelle en droit international privé, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.


			– Direito Comparado, Coimbra, Almedina, vol. I, Introdução. Sistemas jurídicos em geral, 4.ª ed., 2018; vol. II, Obrigações, 2017.


			– Propriedade intelectual: Estudos vários, Lisboa, AAFDL, 2018.




			Ao Professsor Doutor José de Oliveira Ascensão




			NOTA PRÉVIA


			A primeira edição desta obra, publicada em 2008, foi elaborada tendo em vista a obtenção pelo autor do título de Agregado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o qual lhe foi atribuído por unanimidade em provas públicas realizadas em 2009. 


			Uma versão em língua francesa, correspondente ao curso proferido na Academia da Haia de Direito Internacional, foi publicada nesse mesmo ano sob o título La propriété intellectuelle en droit international privé.


			Decorrida uma década, o tema mantém-se atual e conheceu entretanto importantes desenvolvimentos, que em larga medida corroboram a tese fundamental exposta na versão primitiva da obra.


			Esgotada há muito a primeira edição, entenderam o autor e a editora ser oportuna a publicação de uma segunda edição da obra, que visa dar conta desses desenvolvimentos e tornar a obra, em versão revista e atualizada, de novo acessível aos estudiosos da matéria, cujo universo não cessou de aumentar, em Portugal e noutros países de língua portuguesa.


			Reiteram-se aqui os agradecimentos, já expressos no preâmbulo da primeira edição, à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – cujo corpo docente o autor tem a honra de integrar há trinta anos – pela licença sabática concedida tendo em vista a preparação deste livro; à Max-Planck-Gesellschaft, pela bolsa de estudos atribuída para o mesmo efeito; e às bibliotecas da Academia da Haia de Direito Internacional, do Instituto Max-Planck para o Direito Estrangeiro e Internacional Privado (Hamburgo) e do Instituto Max-Planck para a Inovação e Concorrência (Munique), pelas facilidades de trabalho proporcionadas durante os estágios de investigação aí realizados.


			Na preparação da presente edição, o autor beneficiou da circunstância de integrar, desde 2012, o Comité de Propriedade Intelectual e Direito Internacional Privado da International Law Association e de ter participado, enquanto seu membro, na elaboração das ILA Guidelines on Intellectual Property and Private International Law. A todos os demais membros do Comité, e em particular ao seu presidente, Professor Doutor Toshiyuki Kono, e aos co-relatores, Professores Doutores Pedro de Miguel Asensio e Axel Metzger, aqui fica expresso o agradecimento devido pelo estimulante debate de ideias proporcionado pelos respetivos trabalhos.


			Esta edição da obra vai dedicada ao jurista insigne a quem se deve a inspiração original para a sua elaboração: o Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, cujo exemplo como universitário constitui para o autor destas linhas uma das suas mais firmes referências na vida académica, e não só.


			Lisboa, outubro de 2019.


			D.M.V.




			INTRODUÇÃO


			§ 1.º A propriedade intelectual e os problemas que suscita a sua tutela internacional


			I – Sobre a noção de propriedade intelectual 


			Vamos ocupar-nos no presente estudo dos problemas suscitados pela tutela internacional da propriedade intelectual. Importa, pois, antes de mais, precisar o sentido em que empregaremos aqui este conceito. 


			Em alguns sistemas jurídicos, a propriedade intelectual é entendida em sentido restrito, como sinónimo de direitos sobre obras literárias e artísticas. Não é, porém, nessa aceção que a tomaremos nesta obra. Vamos antes utilizar esse conceito em sentido amplo, compreendendo todos os direitos subjetivos oponíveis erga omnes sobre bens intelectuais. 


			Incluem-se, assim, na propriedade intelectual não apenas o direito de autor e os direitos conexos, mas também a chamada propriedade industrial, isto é, os direitos que incidem sobre sinais distintivos de comércio (por exemplo, as marcas, os nomes comerciais e as denominações de origem) e sobre criações intelectuais de aplicação industrial (nomeadamente as invenções e o design), bem como os direitos sui generis sobre outros bens incorpóreos (v.g. as topografias de produtos semicondutores, as bases de dados, os nomes de domínio, as variedades vegetais e os conhecimentos tradicionais). 


			Não se ignora que entre estas modalidades de propriedade intelectual existem, na generalidade dos sistemas jurídicos, diferenças de regime muito significativas. Estas dizem respeito, nomeadamente, à forma de aquisição do direito subjetivo (que nuns casos resulta da mera criação de um bem intelectual, noutros do seu registo e noutros ainda da concessão de uma patente); à sua duração (que varia entre os setenta anos post mortem auctoris, no caso do direito de autor, os vinte anos, no caso das patentes, e os dez anos renováveis, no das marcas); e às sanções aplicáveis à sua violação (sendo as penas criminais reservadas, em certos países, às violações de direitos de autor e conexos e à contrafação de marcas). 


			Reflete-se nessas diferenças de regime a própria diversidade dos bens protegidos: a forma de uma obra literária ou artística, no caso do direito de autor; um sinal distintivo de produtos ou serviços, no da marca; uma solução nova para um problema técnico, no da patente.


			Crê-se, todavia, que no plano da sua tutela internacional há suficiente comunhão de problemas e soluções entre as referidas vertentes da propriedade intelectual para que se possam formular princípios comuns a seu respeito. Essa comunhão resulta, por um lado, da natureza incorpórea dos bens em causa e da ubiquidade das situações jurídicas a eles respeitantes, as quais suscitam problemas particulares, designadamente, no que respeita à determinação do Direito aplicável e do tribunal competente; e, por outro, dos valores que dominam o regime jurídico desta matéria, entre os quais sobressaem a livre circulação das ideias e do conhecimento através das fronteiras e a promoção da criatividade e da inovação. 


			No mesmo sentido depõe a convergência que nos últimos anos se tem verificado entre o Direito de Autor e o Direito da Propriedade Industrial, mercê, designadamente, do alargamento do primeiro a bens de índole essencialmente técnica, como os programas de computador (que nalguns sistemas jurídicos são também tutelados através de patentes), e da inclusão no escopo de proteção do segundo de certas categorias de criações estéticas, como o design (o qual goza em Portugal de proteção cumulativa pelo Direito de Autor).


			Tão-pouco se desconhecem as objeções que têm sido dirigidas ao conceito de propriedade intelectual1. Dado que os bens intelectuais são insuscetíveis de posse, levantam-se, a respeito dos direitos sobre estes, problemas de índole muito diversa dos que são suscitados pela propriedade de coisas corpóreas; o que inviabiliza a aplicação direta aos primeiros do regime da segunda. Tal a razão por que, por exemplo, nas situações privadas internacionais a propriedade intelectual não se encontra submetida ao estatuto real.


			A verdade, porém, é que aquela expressão entrou nos usos linguísticos e obteve acolhimento nos instrumentos jurídicos internacionais2 e europeus3 sobre a matéria. Não falta, aliás, nestes textos uma delimitação do conceito de propriedade intelectual em termos muito próximos dos que avançámos acima4. Pelo que, ao menos sob este prisma, se afigura legítimo o emprego daquele conceito em ordem a delimitar o objeto da exposição subsequente.


			Em contrapartida, não integra a propriedade intelectual, na aceção em que aqui a tomamos, a repressão da concorrência desleal. Esta não visa, com efeito, a concessão de direitos subjetivos sobre a utilização de bens incorpóreos, como a propriedade intelectual, mas antes a proteção do interesse geral na lealdade de atuação dos concorrentes mediante a imposição de sanções àqueles que pratiquem atos de concorrência contrários aos usos honestos do comércio. 


			Assim sucede mesmo que se inclua no escopo deste instituto a proteção de interesses ligados ao aproveitamento económico de certos bens incorpóreos, como os segredos de negócios, pois aos titulares destes apenas é dado, nessa hipótese, reagirem contra aqueles que os hajam adquirido ou utilizado de forma contrária aos referidos usos5. O poder de exclusão de terceiros é pois, neste caso, muito mais limitado do que no dos direitos de propriedade industrial, visto que o titular do segredo não pode reagir contra todo aquele que o descubra e explore por meios lícitos. Assim continua a suceder mesmo nos sistemas jurídicos, como os dos Estados-Membros da União Europeia, que passaram recentemente a tutelar os segredos de negócios com autonomia relativamente ao regime da concorrência desleal6. 


			As normas que disciplinam a concorrência desleal acham-se, todavia, funcionalmente conexas com as que tutelam a propriedade intelectual, na medida em que ambos os institutos visam estabelecer uma ordenação das relações de concorrência que tem por objetivo último o regular funcionamento do mercado7. Por outro lado, como se verá, deriva da repressão da concorrência desleal, em vários sistemas jurídicos, uma proteção complementar da propriedade industrial. 


			Acresce que o regime do enforcement dos segredos de negócios é hoje em diversos países, nomeadamente nos Estados Unidos da América e nos Estados-Membros da União Europeia, análogo ao dos direitos de propriedade industrial, o que lhe confere – como melhor se verá no lugar oportuno desta obra – uma natureza híbrida, muito próxima da do regime destes direitos.


			Estas, em síntese, as razões por que incluiremos a concorrência desleal e os segredos de negócios no âmbito da presente investigação. 


			II – Problemas que suscita a sua tutela internacional 


			a) Territorialidade e universalidade dos direitos sobre bens intelectuais. – Os bens que são objeto dos direitos acima referidos – por exemplo, uma obra literária, uma marca ou um invento –, dado que são criações do espírito humano, portanto coisas incorpóreas (hoc sensu, destituídas de existência física), são insuscetíveis de apropriação individual (embora as coisas corpóreas que constituem o respetivo suporte material, v.g. os exemplares de um livro, possam sê-lo)8.


			Podem esses bens, por conseguinte, ao invés das coisas corpóreas, ser utilizados simultaneamente por um número ilimitado de pessoas, sem que isso diminua o seu valor ou utilidade. Por isso se designam, na teoria económica, bens públicos9. 


			A constituição a favor de determinadas pessoas de direitos exclusivos, ou monopólios, de utilização e aproveitamento económico desses bens – como é o caso dos direitos de autor e conexos e dos direitos de propriedade industrial10 – suscita, por isso, problemas especiais: enquanto que no tocante às coisas corpóreas a respetiva apropriação física confere por si só ao possuidor o domínio sobre elas, em matéria de bens intelectuais é necessário, a fim de garantir a certo sujeito o seu gozo exclusivo, que a ordem jurídica proíba todos os demais de os utilizarem e explorarem sem o consentimento do respetivo titular, ainda que possuam as coisas corpóreas que constituem os suportes materiais  desses bens. 


			Esta circunstância levanta, em situações internacionais, o problema de saber se e em que condições pode semelhante proibição ser feita valer perante uma ordem jurídica diferente daquela que a estabeleceu.


			Ora, a constituição de exclusivos de utilização de bens intelectuais envolve a imposição de restrições à concorrência entre agentes económicos e à liberdade de acesso do público a esses bens, bem como, não raro, à própria criação de novos bens intelectuais a partir dos já existentes. Eis por que, normalmente, tais exclusivos apenas são concedidos pela ordem jurídica de cada país se e na medida em que isso se revele, na ótica dela, socialmente útil – v.g. porque essa é a forma mais adequada de estimular a criação intelectual ou a inovação, de promover a diferenciação dos bens e serviços disponíveis no mercado ou de assegurar o correto funcionamento deste. 


			Sucede que as conceções dominantes quanto ao objeto, âmbito e conteúdo desses exclusivos, aos limites e exceções a que os mesmos se subordinam e à definição dos respetivos titulares diferem fortemente de país para país – o que bem se compreende, dada a estreita conexão desta matéria com a ordem social e económica, as orientações filosóficas e as tradições culturais.


			Cada Estado deve, por isso, ter a prerrogativa de definir se e em que termos tais exclusivos se constituem, exercem e extinguem no território sobre o qual detém poderes de soberania, assim como de determinar o seu conteúdo, objeto e limites e as sanções aplicáveis às respetivas violações. O âmbito espacial de eficácia desses exclusivos é, pois, em princípio, confinado ao território do Estado que os concede (ou, melhor, de acordo com cujo Direito os mesmos se constituíram). Esta uma das razões por que se afirma correntemente que os direitos de propriedade intelectual têm caráter territorial e devem ser regidos pela lei do país para cujo território se reclama a respetiva proteção: a lex loci protectionis. 


			Não existem, nesta ordem de ideias, direitos sobre criações intelectuais dotados de eficácia universal. A própria competência internacional dos tribunais de cada país para apreciarem a validade e a violação de direitos de propriedade intelectual sujeita-se a restrições ditadas pela ideia de territorialidade, traduzidas designadamente no reconhecimento de competência exclusiva aos tribunais do país de registo.


			Contudo, a fim de que os direitos intelectuais possam desempenhar cabalmente as funções sociais que lhes competem, é imprescindível assegurar-lhes algum grau de tutela internacional – sobretudo numa época, como a presente, dita de «globalização» ou «mundialização» da economia, em que cada vez mais a utilização e a exploração económica das obras literárias e artísticas, das marcas, das patentes e de outros bens intelectuais se processam simultaneamente em vários países11. 


			Esta tutela pode implicar uma certa atenuação da territorialidade dos direitos intelectuais, seja mediante o reconhecimento de efeitos além-fronteiras aos exclusivos concedidos em certo país, seja pela criação de direitos de propriedade intelectual de âmbito supranacional ou pela sujeição de certos aspetos do seu regime à lei do país de origem. 


			Por outro lado, uma proteção eficaz da propriedade intelectual no plano internacional pode reclamar a atribuição de competência, a fim de julgarem os litígios relativos a direitos intelectuais e de lhes darem «aplicação efetiva», a tribunais de países distintos daquele que os concedeu, de modo a permitir-se que o titular desses direitos concentre os diferentes processos instaurados contra os respetivos infratores no tribunal do lugar do domicílio de um deles ou que o tribunal do lugar onde alegadamente foram praticados os atos em que se consubstancia a infração julgue também a questão incidental da validade desses direitos, ainda que esses lugares se situem fora do país concedente.  A dita proteção pode outrossim justificar o reconhecimento além-fronteiras das decisões emanadas desses tribunais. 


			A integração dos mercados pode, além disso, exigir que se tomem em consideração num país, tendo em vista o esgotamento (ou «exaustão» como se diz no Brasil) nele dos direitos intelectuais, factos ocorridos noutro país, como a colocação em circulação dos produtos a que se referem esses direitos, sob pena de se consentir ao respetivo titular uma segmentação de mercados que compromete significativamente aquela integração. O esgotamento dir-se-á então internacional ou regional. Também por isso se atribui hoje à ideia de territorialidade uma legitimidade declinante.


			Como e em que termos devem ser conferidas aos direitos de propriedade intelectual as referidas formas de tutela internacional e quais os limites a que se subordina a sua territorialidade – estas, em suma, as principais questões que nos propomos esclarecer neste trabalho. 


			b) Ubiquidade dos direitos sobre bens intelectuais. – Antes de prosseguirmos, importa ainda salientar uma outra ordem de problemas suscitados pela tutela além-fronteiras dos direitos sobre bens intelectuais. Enquanto que os direitos sobre coisas corpóreas se podem dizer «situados» num único lugar – o da localização física da coisa que têm por objeto – sendo, por conseguinte, relativamente simples, ainda que recaiam sobre coisas móveis, determinar onde ocorreu a respetiva violação e qual a lei que se lhes aplica, os direitos sobre os bens de aqui nos ocupamos, em virtude da sua natureza incorpórea, não têm necessariamente uma localização espacial única, antes se situam onde quer que lhes seja conferida proteção12.


			Tais direitos podem, por isso, ser infringidos ao mesmo tempo em múltiplos lugares. É o que sucede, v.g., quando os exemplares de uma obra literária são reproduzidos e distribuídos sem autorização do autor em diversos países onde ela goze de proteção; ou quando uma obra cinematográfica é difundida via satélite, sem o consentimento do respetivo realizador, em vários países que reservam a este o direito exclusivo de a explorar comercialmente. Eis por que os bens intelectuais são também ditos bens públicos globais, ou  internacionais13.


			Ora, esta ubiquidade dos direitos sobre tais bens significa que diferentes Estados e territórios podem apresentar-se prima facie como lugares da respetiva situação. O que implica o risco, por um lado, de uma multiplicação de leis aplicáveis e tribunais competentes e, por outro, de conflitos de deveres e decisões contraditórias. Também destoutro tema nos iremos, pois, ocupar no presente estudo.


			III – Exemplificação


			Consideremos, a fim de exemplificar os problemas atrás colocados, os seguintes casos, que serão retomados adiante:


			a) Caso John Huston14. – Em 1950, o realizador de cinema norte-americano John Huston elabora para uma produtora cinematográfica estabelecida nos Estados Unidos o filme intitulado Asphalt Jungle. Por contrato, todos os direitos patrimoniais e morais do realizador são transferidos para a produtora, estipulando as partes que o Direito aplicável é o dos Estados Unidos. O filme, integralmente realizado a preto e branco, é primeiro exibido em salas de cinema dos Estados Unidos. Mais tarde, a cessionária dos direitos da referida produtora, Turner Entertainment Co., pretende autorizar a difusão em França, no canal de televisão La Cinq, de uma versão colorida do mesmo filme. Os herdeiros do realizador opõem-se, alegando violação do direito à integridade da obra, e requerem perante tribunais franceses uma providência cautelar destinada a impedir a distribuição em França dessa versão. A requerida contrapõe que, ao abrigo do Direito dos Estados Unidos (que entende ser aplicável ao caso), os direitos morais do realizador lhe foram validamente cedidos e que, por conseguinte, a providência cautelar deve ser recusada. Os requerentes invocam que são imperativamente aplicáveis à distribuição em França de cópias do filme as disposições legais francesas que proíbem a cessão de direitos morais de autor e que conferem a este e aos seus sucessores o direito de se oporem a qualquer modificação não autorizada da obra literária ou artística. Deve a sua pretensão ser deferida?


			b) Caso Hotel Maritime15. – O proprietário de uma cadeia de hotéis sitos na Alemanha regista a seu favor a marca «Maritim», destinada a assinalá-los. Na Dinamarca, existe um hotel com a denominação «Maritime», que publicita em diversas línguas (incluindo o alemão) os seus serviços através do sítio Internet com o endereço «www.hotel-Maritime.dk», através do qual aceita também reservas de quartos. O proprietário desse hotel é ainda titular da marca «Hotel Maritime», registada a seu favor na Dinamarca. Em ação intentada perante os tribunais alemães, o titular da marca «Maritim» alega que a publicidade efetuada pelo hotel dinamarquês através do mencionado sítio Internet viola o seu direito à marca. Reclama, com esse fundamento, que o réu seja condenado a abster-se de utilizar a referida marca na Alemanha, inclusive através do sítio Internet de que é titular. O réu contesta que os tribunais alemães sejam internacionalmente competentes para julgar a causa e bem assim que esta possua com a Alemanha uma conexão bastante a fim de que as regras alemãs sobre o direito à marca possam ser aplicadas, visto que os serviços por si oferecidos não são prestados em território alemão. Quid iuris? 


			c) Caso GAT c. LuK16. – Uma sociedade com sede na Alemanha, que desenvolve a sua atividade no setor tecnológico da indústria automóvel, demanda perante um tribunal alemão uma sociedade concorrente, igualmente sedeada na Alemanha, que lhe imputara a contrafação de duas patentes francesas de que a segunda é titular, ao ter a primeira comercializado naquele país certo tipo de amortecedores para automóveis. A autora requer uma declaração pelo tribunal de que não cometeu qualquer contrafação, alegando para tanto que os amortecedores em causa não violam as patentes de que a ré é titular e que, de todo o modo, estas são inválidas. O tribunal considera-se internacionalmente competente para conhecer da ação, mas julga-a improcedente; e decide também que o invento em causa preenchia as condições de patenteabilidade. Em sede de recurso, a autora alega que este segundo ponto não podia ser decidido pelo tribunal alemão, mas tão-só pelos tribunais franceses, os quais dispõem, nos termos das regras de Direito Internacional Privado aplicáveis, de competência exclusiva para o efeito. A ré contrapõe que a competência exclusiva dos tribunais do país onde o depósito da patente foi efetuado apenas abrange as hipóteses em que a questão da invalidade da patente haja de ser decidida a título principal e em que, portanto, a decisão produza efeitos erga omnes; não as situações em que o problema é suscitado a título incidental (como sucedera no caso dos autos), nas quais os efeitos da decisão se cingem às partes na instância. Quem tem razão? 


			d) Caso Pinckney c. Mediatech17. – O demandante, residente em França, era autor, compositor e intérprete de canções registadas em discos de vinil. Essas canções haviam sido reproduzidas pela demandada, sem autorização do autor, em CDs fabricados na Áustria, posteriormente comercializados através de sítios Internet. O demandante reclamou perante tribunal francês a indemnização do prejuízo sofrido em consequência da violação dos seus direitos autorais.  A demandada excecionou a incompetência desse tribunal. Em primeira instância, a exceção foi julgada improcedente, com fundamento em que a circunstância de o demandante poder comprar os discos a partir do seu domicílio num sítio Internet seria suficiente para estabelecer um elo de ligação substancial entre os factos e o dano alegado, justificando-se assim a competência do tribunal. Em recurso desta decisão, o tribunal de apelação excluiu a competência do tribunal de primeira instância, considerando que o domicílio do requerido se situava na Áustria e o facto danoso não ocorrera em França. A Cour de Cassation, para a qual foi interposto novo recurso, reenviou a questão para o Tribunal de Justiça da União Europeia, perguntando se, no caso de alegada violação de direitos autorais através de conteúdos colocados online, basta, para fundar a competência do tribunal, que estes tenham estado acessíveis no respetivo território ou se é necessário outro elemento de conexão entre os factos da lide e o país onde a ação foi proposta.


			e) Caso Picasso18. – Um historiador de arte, Christian Zervos, compilara e publicara desde 1932 um catálogo, conhecido como Catálogo Zervos, com cerca de dezasseis mil fotografias da obra de Pablo Picasso. Em 1979, os demandantes adquiriram os direitos autorais sobre esse catálogo. Em 1995, o primeiro demandado iniciou a publicação de uma obra intitulada The Picasso Project, na qual se reproduzem diversas fotografias das obras de Picasso, constantes do referido catálogo. Os demandantes acionaram-no em 1996 perante os tribunais franceses com fundamento na violação do seu direito de autor sobre o catálogo e obtiveram da Cour d’Appel de Paris, em 2001, uma sentença que proibiu os demandados de utilizarem as referidas fotografias, sob pena de lhes pagarem uma astreinte no valor de 10.000 francos por cada violação. Dez anos mais tarde, foram encontrados diversos exemplares de The Picasso Project à venda numa livraria francesa. Em 2011, os demandantes iniciaram nova ação judicial contra os demandados, com vista à liquidação da astreinte. Em 2012, um tribunal francês condenou-os, com fundamento na violação do direito de autor, a pagarem dois milhões de euros aos demandantes. Estes requereram em seguida o reconhecimento da sentença francesa na Califórnia, ao abrigo do Uniform Foreign Country Money Judgments Recognition Act. Os demandados opuseram-se ao pedido, alegando que o reconhecimento da sentença francesa seria repugnante face à política de favorecimento da liberdade de expressão e de promoção das artes consignada na Constituição norte-americana.


			§ 2.º Atualidade e relevância do tema


			I – A expansão da propriedade intelectual 


			O mundo contemporâneo carateriza-se por uma expansão sem precedentes da propriedade intelectual, de que as estatísticas disponíveis dão elucidativo testemunho19. 


			Refletem-se nesse fenómeno a crescente importância da inovação tecnológica nas economias modernas e a enorme relevância que os bens intelectuais atualmente assumem na riqueza produzida por cada país20 e nos próprios ativos das empresas21. 


			Mas ele é igualmente fruto do constante alargamento dos bens suscetíveis de constituírem objeto de direitos intelectuais, da duração destes e das faculdades de utilização e exploração reservadas aos respetivos titulares, que se tem registado nas últimas décadas22. 


			Com efeito, enquanto que inicialmente o Direito de Autor apenas protegia as obras literárias e artísticas, a partir dos anos 30 do século pregresso passaram a beneficiar também de tutela jusautoral, em alguns países europeus, por via dos chamados direitos conexos, as prestações dos artistas intérpretes e executantes, dos produtores de fonogramas e videogramas e dos radiodifusores, apesar de as mesmas não terem caráter criativo; e nos anos 90 essa tutela estendeu-se aos programas de computador. Paralelamente, no campo da Propriedade Industrial admitiu-se em alguns países a concessão de exclusivos sobre os denominados modelos de utilidade, o design, os métodos de negócios e até certas formas de vida, como as variedades vegetais e os micro-organismos. Além disso, criaram-se novos direitos, ditos sui generis, entre os quais se destaca o de proibir a extração ou a reutilização do conteúdo das bases de dados (i. é, a própria informação nelas contida), reconhecido na União Europeia aos respetivos fabricantes.


			Por outro lado, ao passo que em Inglaterra e nos Estados Unidos o copyright sobre obras inéditas tinha originariamente uma duração de 14 anos (eventualmente renovável por período idêntico) e em França esse prazo se estendia, de acordo com as leis de 1791 e 1793, até 10 anos após a morte do criador da obra, hoje o direito de autor caduca, na maior parte dos países, 70 anos post mortem auctoris e, no caso de obras de que sejam titulares pessoas coletivas, 70 após a primeira publicação. 


			Além disso, enquanto que originariamente a tutela concedida no domínio das marcas se subordinava a um princípio de especialidade, por força do qual os seus titulares apenas eram protegidos contra a utilização não autorizada das mesmas por terceiros a fim de assinalar produtos idênticos ou afins, recentemente, por via da doutrina da «diluição da marca», consagrada nas leis de diversos países, os titulares de certas categorias de marcas passaram a poder excluir a sua utilização mesmo por não concorrentes e em produtos não afins. 


			II – A globalização dos mercados


			A globalização dos mercados levada a cabo através dos processos contemporâneos de integração económica, que se mantém como uma força propulsora do desenvolvimento não obstante os revezes que conheceu na última década23, contende fortemente com propriedade intelectual.


			Com efeito, na ausência de qualquer tutela além-fronteiras dos direitos de propriedade intelectual – mais não seja, através da concessão do denominado tratamento nacional aos estrangeiros –, os seus titulares não poderão reagir contra a sua violação por entidades estabelecidas em países distintos daqueles que originariamente lhos atribuíram. A estas entidades será assim possível produzirem e exportarem mercadorias contrafeitas, tirando partido da liberalização das trocas internacionais, sem incorrerem nos custos inerentes a toda a criação intelectual. Daqui resulta uma vantagem ilegítima, que distorce a concorrência no mercado internacional, e um desincentivo à exportação de produtos autênticos. 


			No entanto, toda a atribuição de direitos de propriedade intelectual, na medida em que implica o reconhecimento aos seus titulares do poder de controlarem a produção e comercialização das mercadorias ou serviços a que esses direitos se referem, pode restringir a livre circulação dessas mercadorias e serviços através das fronteiras, limitando a integração económica e o acesso do público aos bens intelectuais. Donde a importância, num quadro de globalização da economia, da adoção de medidas tendentes a facilitar a livre circulação do conhecimento e da inovação, a que já se chamou, no contexto do mercado interno europeu, a quinta liberdade24. Entre essas medidas avultam o esgotamento internacional ou regional dos direitos intelectuais e a admissibilidade das chamadas importações paralelas, inerente a estes.


			Por outro lado, o alargamento dos mercados em que podem ser comercializados os produtos protegidos por direitos intelectuais, que a globalização tornou possível, pode justificar, na medida em que aumenta o retorno do investimento realizado na produção desses bens, certas alterações ao regime da sua proteção, incluindo o encurtamento da duração dos exclusivos garantidos pelos direitos de propriedade intelectual, sem que seja rompido o equilíbrio originariamente estabelecido nesta matéria entre produtores e consumidores.


			Estas algumas das razões por que, nas últimas décadas, a proteção internacional da propriedade intelectual se transformou num importante elemento da política comercial dos Estados. Demonstram-no os acordos internacionais a que nos referiremos adiante, através dos quais se integrou a disciplina jurídica desta matéria na regulamentação do comércio internacional. 


			III – A sociedade da informação


			O tema em análise liga-se estreitamente, além disso, à chamada sociedade da informação25. Esta, na medida em que facilitou a abertura do mercado nacional a bens provindos do exterior, acentuou extraordinariamente a internacionalização da propriedade intelectual. 


			A tecnologia digital, associada à criação de redes mundiais de comunicações eletrónicas, tornou possível, na verdade, a desmaterialização dos suportes físicos das obras e prestações protegidas por direitos de propriedade intelectual e a sua circulação com grande facilidade através das fronteiras. Os bens intelectuais tornaram-se deste modo numa componente fundamental do comércio internacional. 


			Sucede, por outro lado, que hoje são quotidianamente reproduzidas, disponibilizadas ao público e distribuídas naquelas redes – v.g. através dos sistemas de partilha de ficheiros informáticos ditos «ponto a ponto» (peer to peer) – sem qualquer custo marginal, mas também sem qualquer perda de qualidade, muitos milhares de cópias de obras e prestações protegidas (nomeadamente fonogramas e videogramas), que assim ficam instantaneamente ao alcance dos utentes dessas redes em qualquer lugar do mundo a partir do qual exista acesso a estas. Em muitos casos, isso ocorre sem o consentimento dos titulares daqueles direitos e sem o pagamento aos mesmos de qualquer contrapartida económica26. A usurpação (ou «pirataria») de obras e prestações protegidas, nomeadamente quando praticada através de redes digitais, constitui por isso um problema candente nas sociedades contemporâneas. O Direito de Autor encontra-se, em razão destes desenvolvimentos, num momento crítico da sua evolução, que põe à prova a subsistência do modelo de proteção e remuneração dos titulares de direitos em que tradicionalmente assenta27.


			Tornou-se assim necessário gizar mecanismos destinados a assegurar eficazmente a tutela internacional dos direitos de utilização e exploração de obras e prestações disponibilizadas em rede. É este o escopo precípuo dos tratados concluídos em 1996 sob a égide da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). No entanto, estes deixaram por regular os problemas suscitados pela diversidade das leis nacionais e pela pluralidade das jurisdições competentes. A União Europeia procurou atenuá-los através da harmonização de legislações; mas esta, como veremos, está longe de ter suprimido as divergências entre os sistemas jurídicos dos Estados-Membros. 


			Ora, a ubiquidade das redes eletrónicas de comunicação coloca inevitavelmente os atos de utilização de obras e prestações protegidas, bem como de sinais distintivos de comércio e outros bens intelectuais, através delas praticados, em contacto com uma multiplicidade de sistemas jurídicos nacionais. Os problemas da lei aplicável e do tribunal competente quanto aos litígios emergentes desses atos ganham assim particular acuidade28. 


			IV – O desenvolvimento económico 


			A propriedade intelectual desempenha hoje um papel fundamental no desenvolvimento económico. Este depende em larga medida da investigação científica e da inovação tecnológica por ela potenciada; e para estas é indispensável o estímulo conferido pelos direitos de propriedade intelectual. Por isso se diz, com razão, que esses direitos são (pelo menos nos casos do direito de autor e das patentes de invenção) monopólios de utilização de bens incorpóreos que promovem a competição a um nível mais elevado: o da atividade inventiva e criadora29.


			São, é certo, muito significativas as assimetrias existentes neste domínio entre os países industrializados e os demais: em 2017, por exemplo, quase 85% dos pedidos de patentes formulados em todo o mundo foram depositados no Instituto Europeu de Patentes e nos organismos homólogos da China, dos Estados Unidos, do Japão e da República da Coreia30. 


			Não falta, além disso, no pensamento económico contemporâneo, quem conteste a eficácia da propriedade intelectual como forma de estimular a inovação e sublinhe o seu impacto negativo no desenvolvimento dos países menos avançados, preconizando uma revisão urgente do seu regime internacional31.


			Mas a propriedade intelectual não deixa de desempenhar papel de relevo no desenvolvimento económico desses países. 


			Por um lado, porque ele depende de transferências internacionais de tecnologia que os habilitem a explorar os seus recursos económicos; e estas pressupõem a consagração, nos sistemas jurídicos locais, de regimes e instituições de tutela da propriedade intelectual, bem como a abertura dos mesmos às empresas e aos cidadãos estrangeiros32. 


			Por outro lado, porque o aproveitamento em benefício das populações desses países dos conhecimentos tradicionais, do folclore e dos recursos genéticos neles disponíveis requer o estabelecimento de regimes de propriedade intelectual que lhes confiram tutela não apenas na ordem interna, mas também além- -fronteiras. 


			Finalmente, porque a erradicação das doenças endémicas, da fome e da subnutrição depende, além do mais, da investigação biotecnológica; e esta é fortemente incentivada pela concessão de patentes.


			Consagra expressamente a funcionalização da propriedade industrial ao desenvolvimento tecnológico e económico a Constituição brasileira, cujo art. 5.º, inciso XXIX, dispõe:


			«[A] lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.»


			V – A proteção da saúde pública 


			Questão particularmente delicada é a da conciliação do reconhecimento internacional de direitos de propriedade intelectual com a proteção da saúde pública. 


			Como se sabe, para o tratamento de certas doenças particularmente graves, como o SIDA, são hoje imprescindíveis medicamentos protegidos interna- cionalmente por patentes. Ora, estas encarecem inevitavelmente tais medicamentos, tornando-os menos facilmente acessíveis às populações dos países menos avançados, onde algumas dessas doenças têm especial incidência; o que tem levado vários deles a recusarem a concessão de patentes para o respetivo território ou a emitirem licenças obrigatórias relativamente a eles33. 


			Bem elucidativa da tensão entre os valores em jogo nesta matéria é a decisão proferida em 2007 por um tribunal da União Indiana no caso Novartis34.  A empresa farmacêutica com esta denominação, sedeada na Suíça e titular em diversos países da patente do medicamento Glivec, destinado ao tratamento do cancro, pretendeu patenteá-lo na Índia, onde várias empresas fabricavam legalmente medicamentos genéricos idênticos ao Glivec, que eram depois vendidos em países estrangeiros. A pretensão da Novartis foi rejeitada pelo Patent Controller indiano, com fundamento em que a secção 3 (d) do Patent Act deste país não permite patentear medicamentos que resultem apenas da descoberta de uma nova propriedade ou utilização possível de uma substância já conhecida e que não aumentem a sua eficácia. Em juízo, a Novartis alegou que a referida lei indiana, além de violar o princípio da igualdade consignado no art. 14 da Constituição indiana, era contrária ao Acordo TRIPS, anexo ao Acordo que instituiu a Organização Mundial de Comércio, celebrado em Marraquexe em 1994, de que a União Indiana é parte. Esta contrapôs que a solução consignada na lei em questão, além de compatível com a Constituição e as obrigações internacionais do país, corresponde ao dever constitucional do Estado indiano de assegurar bons cuidados de saúde aos seus cidadãos, a maioria dos quais vive abaixo do limiar da pobreza. O Tribunal de Madrasta, a que a causa foi submetida, declinou julgar a questão da compatibilidade da lei indiana com o referido Acordo, por entender que a mesma se inseria no âmbito do mecanismo de resolução de litígios nele previsto. Mas rejeitou expressamente que tivesse ocorrido na espécie qualquer violação da Constituição indiana.  A disposição legal controvertida visaria fundamentalmente, segundo o tribunal, evitar o fenómeno denominado evergreening das patentes, i. é, a sua renovação por períodos de tempo sucessivos, mediante a solicitação pelo respetivo titular de novas patentes sobre atributos individuais do mesmo produto, impedindo desse modo a produção por terceiros de medicamentos genéricos nele baseados. Ter-se-ia ainda em vista através da mesma lei, de acordo com o tribunal indiano, facilitar o acesso dos cidadãos a medicamentos necessários à preservação da vida humana. 


			Não obstante a relevância dos argumentos que podem aduzir-se a favor da tutela internacional da propriedade intelectual, a territorialidade desta conserva, como o evidencia este caso, uma extraordinária força – o que bem se compreende à luz dos interesses sociais implicados na matéria.


			Estas preocupações viriam a ser refletidas na alteração introduzida no Acordo TRIPS mediante a inserção nele do atual art. 31.º-A, em vigor desde 23 de janeiro de 2017, o qual consente aos respetivos Estados Membros, em certas condições, a importação paralela de medicamentos produzidos ao abrigo de uma licença compulsória concedida noutro Estado Membro35.


			VI – O acesso à cultura e à informação


			A mesma ordem de problemas se coloca a respeito da conciliação da tutela internacional da propriedade intelectual com o acesso à cultura e à informação.


			Se é certo que o direito de autor atende ao interesse legítimo do autor em dispor de modo exclusivo da sua obra, em usá-la e fruí-la, colhendo os benefícios materiais da sua exploração, assim como em ver reconhecida a paternidade da obra e respeitada a sua genuinidade e integridade, não é menos verdade que o seu regime não pode descurar os interesses sociais que se prendem com a facilitação do acesso à cultura, os quais reclamam o reconhecimento de um certo grau de liberdade de utilização e exploração das obras intelectuais alheias; e outro tanto pode dizer-se do interesse em assegurar a liberdade de informação, requisito basilar das sociedades plurais, que exige um acesso tão livre quanto possível às obras intelectuais36.


			Ora, também esta conciliação de interesses, em que assenta todo o regime da propriedade intelectual, carece de ser acautelada no plano da sua tutela internacional. Reconheceu-o expressamente o Acordo TRIPS, que dispõe  no art. 7:


			«A proteção e a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e divulgação de tecnologia, em benefício mútuo dos geradores e utilizadores dos conhecimentos tecnológicos e de um modo conducente ao bem-estar social e económico, bem como para um equilíbrio entre direitos e obrigações.»


			Este equilíbrio não passa decerto por uma reformulação do regime da propriedade intelectual existente, por alguns advogada37, a qual teria custos incomensuráveis, mas antes, como se verá no lugar oportuno desta obra, pela consagração dos limites e das exceções aos direitos de exclusivo que se mostrem necessários a fim de atender aos referidos interesses.


			VII – A produção normativa recente sobre o tema


			A relevância económica e social do tema de aqui nos ocupamos não tem passado despercebida aos legisladores: as últimas duas décadas e meia foram marcadas por uma intensa produção normativa, tendo por objeto a tutela internacional da propriedade intelectual38. 


			Entre os instrumentos internacionais que refletem essa produção normativa destacam-se os que visam estabelecer um standard mínimo de proteção dos bens intelectuais, de âmbito universal, e assegurar a aplicação efetiva em todos os seus Estados membros dos direitos de propriedade intelectual. Tal o objetivo fundamental do mencionado Acordo TRIPS. 


			Subsequentemente, foram concluídos em Genebra os referidos tratados da OMPI sobre direito de autor e sobre interpretações ou execuções e fonogramas, ambos de 1996. Estes tiveram em vista harmonizar as legislações nacionais no tocante à utilização de obras e prestações protegidas nas redes internacionais de comunicações eletrónicas, que haviam, entretanto, adquirido uma importância sem precedentes como meios de reprodução, comunicação ao público e distribuição de bens intelectuais através das fronteiras. 


			Mais recentemente, outros tratados procuraram reforçar a tutela internacional da propriedade intelectual, estabelecendo um regime jurídico comum e procedimentos uniformes para a concessão de direitos sobre bens intelectuais. Entre eles sobressaem a Convenção Sobre a Patente Europeia, revista em 2000, e o respetivo Protocolo de Londres, concluído no mesmo ano; o Tratado de Singapura Sobre Direito das Marcas, celebrado em 2006; o Tratado de Beijing Sobre Interpretações e Execuções Audiovisuais, celebrado em 2012; o Tratado de Marraquexe para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para aceder ao texto impresso, concluído em 2013; e o Ato de Genebra do Acordo de Lisboa Relativo à Proteção das Denominações de Origem e às Indicações Geográficas, de 2015. 


			Dificilmente, porém, se encontrará nestes instrumentos internacionais uma solução cabal dos problemas atrás enunciados, dado que não só são omissos quanto a vários deles como, além disso, frequentemente se limitam a instituir uma regulamentação mínima, que não suprime as divergências entre as legislações nacionais.


			Não menos relevantes são, neste domínio, os atos normativos emanados da União Europeia. Em matéria de propriedade industrial, destacam-se os atos europeus que visam criar direitos de propriedade industrial unitários cujo âmbito espacial de eficácia se estende a toda a União. Neste sentido, foram adotados, entre 1993 e 2004, regulamentos sobre a marca comunitária, o regime comunitário de proteção das variedades vegetais, os desenhos ou modelos comunitários e o nome domínio de topo «.eu». Por via deles, surgiram os primeiros direitos supranacionais de propriedade industrial, entretanto reforçados, em 2012, pela patente europeia de efeito unitário (ainda não em vigor); e, em 2017, pela marca da União Europeia, que substituiu a marca comunitária.


			No tocante aos direitos de autor e conexos, sobressaem as Diretivas que, entre 1991 e 2001, procuraram harmonizar diversos aspetos pontuais do seu regime substantivo: a proteção dos programas de computador, o aluguer e o comodato de originais e cópias de obras protegidas, a radiodifusão por satélite e a retransmissão por cabo, o prazo de duração dos direitos de autor e de certos direitos conexos e o direito de sequência. Em 2001, foi adotada a Diretiva sobre o direito de autor e os direitos conexos na sociedade de informação, que procurou dar execução, no âmbito da União Eu­ropeia, aos Tratados da OMPI de 1996; e em 2004, a Diretiva sobre o respeito (enforcement) dos direitos de propriedade intelectual, que transpôs para o Direito da União Europeia as correspondnetes regras do Acordo TRIPS. Em 2012, foi aprovada a Diretiva sobre as denominadas obras órfãs; em 2014, a Diretiva sobre a gestão coletiva de direitos; em 2017, a Diretiva sobre as utilizações de obras protegidas por pessoas cegas ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos; e em 2019 a Diretiva relativa aos direitos de autor e conexos no mercado único digital, que, de acordo com o respetivo preâmbulo, visa adaptar o seu regime aos meios digital e transfronteiriço. 


			Sem criarem propriamente direitos autorais supranacionais, estes atos procuraram reduzir as diferenças que nesta matéria separam os sistemas jurídicos dos Estados-Membros da União. Não obstante isso, subsistem, como veremos, profundas divergências entre esses sistemas jurídicos no que respeita ao regime substantivo dos direitos de propriedade intelectual. 


			Compreende-se assim que outros atos normativos europeus publicados nos últimos anos se hajam ocupado da determinação do tribunal competente e da lei aplicável à propriedade intelectual e aos negócios jurídicos a ela respeitantes. Estão neste caso: a) O Regulamento relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial («Bruxelas Ibis»), que disciplina, além do mais, a competência exclusiva dos tribunais dos Estados-Membros em matéria de registo e validade de patentes, marcas, desenhos ou modelos e direitos análogos e o reconhecimento das sentenças deles emanadas; b) O Regulamento relativo à lei aplicável às obrigações contratuais («Roma I»), que contém disposições aplicáveis aos contratos de licença e de cessão de direitos de propriedade intelectual; e c) O Regulamento relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais («Roma II»), que consagra regras de conflitos sobre as obrigações extracontratuais decorrentes da concorrência desleal e da violação dos direitos de propriedade intelectual, que consolidam e clarificam o regime jurídico sobre esta matéria. 


			Vários diplomas legais nacionais têm também disciplinado ex professo os problemas suscitados pela determinação do tribunal competente e da lei aplicável, bem como pelo reconhecimento de sentenças estrangeiras, em matéria de propriedade intelectual: tal o caso, designadamente, das leis de Direito Internacional Privado suíça (de 1987), italiana (de 1995) e belga (de 2004). No entanto, além de fragmentários, os regimes instituídos por esses diplomas mostram-se frequentemente tributários de orientações divergentes, o que dificulta a resolução harmónica dos problemas que aqui temos em vista.


			O tema desta monografia situa-se na interseção do Direito Internacional Privado e do Direito da Propriedade Intelectual. Durante décadas, estas disciplinas funcionaram completamente separadas, não obstante a publicação de estudos de relevo sobre problemas a elas comuns39. Nos últimos anos, porém, aumentou interesse recíproco por parte dos respetivos cultores40. 


			Não surpreende, em razão do exposto, a atenção que o assunto tem ultimamente merecido por parte de diversas instituições científicas, no âmbito das quais foram encetados projetos de investigação e preparados instrumentos de soft law a ele respeitantes41. Entre estes destacam-se: a) A resolução sobre o tribunal competente e a lei aplicável em caso de violação de direitos de propriedade intelectual, adotada pela Associação Internacional Para a Propriedade Intelectual em 200342; b) Os princípios relativos à determinação do tribunal competente, à lei aplicável e ao reconhecimento de sentenças estrangeiras em matéria de propriedade intelectual nos litígios transnacionais, publicados em 2008 pelo American Law Institute e destinados, na linha dos restatements of the law elaborados sob a égide da mesma instituição, a orientar a atividade dos tribunais neste domínio e a promover a uniformidade das respetivas decisões43; c) A proposta de Princípios de Direito Internacional Privado Sobre Direitos de Propriedade Intelectual («Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights») elaborada no âmbito da Associação de Direito Internacional Privado da Coreia e do Japão44; d) Os Princípios Sobre Conflitos de Leis em Matéria de Propriedade Intelectual («Conflict of Laws in Intellectual Property»), publicados em 2011 pelo European Max-Planck Group on Conflict of Law in Intellectual Property («CLIP Principles»)45; e e) As Diretrizes Sobre Propriedade Intelectual e Direito Internacional Privado preparadas pelo Comité de Propriedade Intelectual e Direito Internacional Privado da International Law Association («ILA Guidelines on Intellectual Property and Private International Law»)46-47. A estes instrumentos acresce ainda o guia para juízes sobre a matéria em apreço publicado conjuntamente pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual e pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado48.


			§ 3.º Plano da exposição


			Em boa parte, os problemas acima colocados radicam na diversidade das conceções nacionais acerca da concessão de exclusivos de utilização ou aproveitamento económico de bens intelectuais, de concorrência desleal e de segredos de negócios. É, pois, dessa diversidade que antes de mais se procurará dar conta neste estudo (capítulo I). 


			Seguir-se-á a análise das iniciativas dirigidas à harmonização e à unificação internacionais do Direito da Propriedade Intelectual, através das quais se tem procurado superar as diferenças de regime existentes nesta matéria (capítulo II). 


			Como se verá, apesar dessas iniciativas, subsistem importantes divergências entre os sistemas jurídicos nacionais. O que nos levará a tratar subsequentemente do problema da determinação do Direito aplicável à propriedade intelectual, à concorrência desleal e aos segredos de negócios (capítulo III). 


			Frequentemente, esses problemas são suscitados perante os tribunais judiciais. Haverá por isso que examinar o tribunal competente e o regime do reconhecimento de decisões estrangeiras em matéria de propriedade intelectual, de concorrência desleal e de segredos de negócios (capítulo IV). 


			Não raro, é a instâncias extrajudiciais, v.g. tribunais arbitrais, que os interessados confiam a tutela dos direitos de propriedade intelectual e o contencioso da concorrência desleal. Não deixaremos, por conseguinte, de indagar também como se colocam e resolvem os aludidos problemas quando submetidos a estas instâncias (capítulo V).
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			Capítulo I


			As diferentes conceções nacionais em matéria de propriedade intelectual, concorrência desleal e segredos de negócios


			§ 4.º Posição do problema


			Toda a atribuição de direitos de propriedade intelectual assenta numa ponderação de interesses contrapostos. 


			Por um lado, esses direitos constituem um incentivo à criação intelectual e à inovação; mas, por outro, constituem monopólios legais, que restringem a utilização de bens intelectuais por parte dos consumidores e dos concorrentes no mercado, agravando o custo dos bens dessa natureza nele disponíveis e entravando a produção de novos bens a partir deles. 


			Assim, uma proteção forte dos referidos direitos, centrada na pessoa do criador do bem intelectual, estimulará, ao menos em tese, a produção cultural e a inovação técnica; ao passo que uma proteção mais limitada, que coloque em primeiro plano os próprios bens intelectuais, permitirá eventualmente uma maior difusão destes junto do público e acautelará melhor o interesse em fomentar a concorrência e a criação e inovação a partir dos bens já existentes.


			Não sendo idêntica a estrutura social e económica dos diferentes países, é natural que os interesses que nuns são tidos como preponderantes nesta matéria o não sejam noutros. Esta a raiz da diversidade dos sistemas jurídicos nacionais quanto à tutela da propriedade intelectual e dos níveis de proteção dos direitos intelectuais por eles assegurada. É dessa diversidade que tentaremos dar conta em seguida.


			Autonomizaremos, a este respeito, os dois ramos fundamentais da propriedade intelectual que havíamos distinguido acima: os direitos de autor e conexos e os direitos privativos da propriedade industrial (nos quais trataremos separadamente dos direitos sobre sinais distintivos de comércio e dos direitos sobre criações intelectuais de aplicação industrial). Os direitos sui generis sobre bens intelectuais apenas serão examinados no capítulo subsequente porque, como aí se verá, esses direitos são essencialmente criações do Direito Europeu e do Direito Internacional. Em contrapartida, consideraremos ainda neste capítulo os regimes nacionais em matéria de concorrência desleal, dada a sua estreita ligação com a tutela da propriedade intelectual.


			§ 5.º Direitos de autor e conexos 


			
I – Droit d’auteur e copyright



			No domínio do direito de autor, as duas grandes tradições jurídicas que a comparação dos Direitos nacionais há muito colocou em evidência são, por um lado, os sistemas ditos de droit d’auteur, que vigoram designadamente nos países da Europa continental, e, por outro, os sistemas de copyright, que encontraram acolhimento em Inglaterra, nos Estados Unidos e nos demais países de Common Law49. 


			Importa, pois, antes de mais, determinar as principais diferenças de regime que separam esses sistemas e apurar as respetivas causas. É o que faremos em seguida.


			a) Titularidade do direito de autor. – A diferença fundamental entre as duas tradições jurídicas em apreço radica atualmente no regime da titularidade do direito de autor sobre as obras feitas por encomenda ou em execução de um contrato de trabalho50. O problema é da maior relevância social, pois a maioria das obras protegidas é hoje fruto da atividade de empresas, que forçosamente se socorrem de diversas pessoas a fim de produzi-las. 


			Nos sistemas jurídicos alemão, francês e português, sendo uma obra literária ou artística feita por conta de outrem ou ao abrigo de um contrato de trabalho, os direitos sobre ela pertencem, salvo convenção em contrário, ao criador da obra51. Trata-se de um corolário do princípio conforme o qual o autor é o criador intelectual da obra, designado na Alemanha por «princípio do criador» (Schöpferprinzip)52. 


			Apenas no tocante aos programas de computador se prevê em todos estes sistemas (aliás por força de uma exigência do Direito da União Europeia53) que os direitos patrimoniais de autor pertencem ab origine ao empregador ou comitente54. 


			Além disso, nesses sistemas jurídicos a obra cinematográfica é tida como uma obra em colaboração, sendo titulares originários do direito de autor sobre ela o realizador e os autores do argumento, do diálogo e da banda musical55. O produtor é, quando muito, um cessionário desse direito, por força de uma presunção legal (na Alemanha e em França56) ou em virtude de um contrato (como sucede em Portugal57).


			Ao invés, nos Estados Unidos da América os direitos em apreço pertencem originariamente, nos casos aí ditos de work made for hire (definido como «a work prepared by an employee within the scope of his or her employment or a work specially ordered for use as contribution to a collective work»), ao empregador ou àquele que encomendou a obra, salvo estipulação contratual em contrário58; e o mesmo sucede em Inglaterra com os denominados works made in the course of employment59. O copyright é assim atribuído nestes países, diz-se, àquele que se encontra em melhores condições de explorá-lo no mercado. 


			A obra cinematográfica é qualificada nos Estados Unidos na categoria dos works made for hire, pertencendo, por conseguinte, os respetivos direitos de exploração económica ao produtor60. Em Inglaterra, desde a transposição da Diretiva comunitária sobre a duração do direito de autor, são tidos como coautores desta categoria de obras o produtor e o realizador61. 


			O incentivo económico à produção deste tipo de obras é, pois, muito diverso nestes sistemas jurídicos: nos de copyright, o direito de exclusivo sobre a obra intelectual é conferido a quem assume o risco financeiro inerente à sua criação; nos de droit d’auteur, ao criador dela. Já se tem visto na circunstância de os Estados Unidos serem hoje o primeiro produtor e exportador mundial de obras cinematográficas e de obras multimédia uma consequência do regime legal aí vigente nesta matéria62.


			b) Objeto da proteção jusautoral. – Naturalmente que não se quedam por aqui as diferenças entre os sistemas de copyright e de droit d’auteur: também a respeito do objeto da proteção jusautoral se registam divergências importantes entre eles. 


			Assim, em Inglaterra estendia-se tradicionalmente a proteção do Direito de Autor a qualquer expressão do pensamento que não constituísse a contrafação de outra obra e fosse o resultado de um investimento de trabalho ou capital. Aquele primeiro requisito, que deu origem ao célebre aforismo «o que vale a pena ser copiado, deve valer a pena ser protegido» (what is worth copying must be worth protecting), foi expresso em 1916 pelo juiz Peterson, na sentença em que declarou, a respeito do Copyright Act, 1911: 


			«A originalidade que se exige diz respeito à expressão do pensamento. A lei não requer, porém, que a expressão revista uma forma original ou inovadora, mas tão-só que a obra não haja sido copiada de outra – que tenha a sua origem no respetivo autor.»63


			O segundo, afirmou-o a Câmara dos Lordes numa decisão proferida em 1944, em que recusou proteção a uma série de quadros coligidos numa agenda de bolso, nos quais se continham calendários, informação relativa a taxas postais, equivalências de pesos e medidas, fusos horários, etc., os quais haviam sido reproduzidos pelos réus e inseridos numa publicação análoga. Isto porque faltava àquela coletânea, tanto na seleção como na disposição dos elementos que a compunham, «qualquer dispêndio efetivo de trabalho, discernimento ou perícia» (any real exercise of labour, judgment or skill)64. 


			Nesta ordem de ideias, uma lista telefónica laboriosamente compilada, por exemplo, seria protegida pelo copyright. Este recompensa o esforço dispendido, o «suor do rosto» (the sweat of the brow), na produção da obra e não a sua originalidade. Nos Estados Unidos, este critério foi, porém, abandonado pelo Supremo Tribunal na decisão proferida em 1991 sobre o caso Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., em que o juiz O’Connor reconheceu expressamente que o princípio fundamental em que assenta o direito de autor é o de que este não pode ter por objeto meros factos65. Mas em Inglaterra ele mantém-se em vigor; ao que não será estranha a inexistência neste país, como veremos adiante, de uma cláusula geral de proibição da concorrência desleal – porquanto a proteção jusautoral é aí também utilizada em ordem a tutelar o investimento na produção de obras de escassa originalidade e a sancionar a sua imitação por um concorrente direto do autor66. 


			A exigência de originalidade, ou criatividade, da obra como requisito da sua proteção pelo Direito de Autor é uma das constantes deste nos países de tradição jurídica romanista67. Diferentemente do que sucede nos sistemas de Common Law, essa exigência é aí interpretada não como a simples proveniência da pessoa a quem a obra é atribuída, ou ausência de plágio, mas antes como a circunstância de nela se refletir a personalidade do autor68, ou, noutra formulação, no sentido de a mesma representar um contributo intelectual próprio do autor69. 


			É também esta referência da obra protegida a uma personalidade criadora que a doutrina alemã exprime através do referido «princípio do criador», tido como a pedra angular do Direito de Autor70.


			Importa, todavia, notar que o mencionado contributo intelectual pode reportar-se, mesmo nos sistemas de droit d’auteur, tão-só à estrutura formal da obra (como sucede no caso das bases de dados protegidas) e não propriamente ao seu conteúdo71. O grau de originalidade exigível pode, pois, também nestes sistemas, ser relativamente baixo. 


			Por outro lado, o objeto de proteção pelo Direito de Autor não é necessariamente mais amplo nos sistemas de copyright do que nos de droit d’auteur. Consideremos, a fim de exemplificar, a utilização de personagens de ficção para fins comerciais (character merchandising)72. Em França e em Portugal, essas personagens (rectius: a particular expressão delas) são autonomamente tuteladas pelo Direito de Autor, não podendo ser utilizadas por terceiros fora do seu contexto original sem o consentimento dos titulares dos respetivos direitos73. Trata-se, pois, de obras para efeitos de proteção pelo Direito de Autor. Em Inglaterra, porém, essa proteção apenas lhes é estendida na medida em que os atos em questão impliquem a reprodução direta da imagem das referidas personagens; e isto em homenagem ao entendimento que prevalece neste país acerca do princípio conforme o qual o copyright não protege as ideias, mas tão-só a exteriorização delas74. Pode a utilização não consentida de tais personagens, decerto, ser sancionada através das regras inglesas sobre o denominado tort of passing off, no qual se compreendem algumas das situações qualificadas em Portugal como de concorrência desleal. Mas para tal será necessário demonstrar a verificação dos pressupostos deste tort, nomeadamente que o réu haja produzido uma declaração falsa (consistente, v.g., em apresentar os produtos a que apôs o nome ou a imagem da personagem em questão como oriundos do seu criador ou do beneficiário de uma licença por ele concedida) e que a mesma tenha causado um dano ao goodwill do autor; o que não se afigura de fácil verificação75.


			c) Direitos morais76. – Outra das marcas distintivas do regime do direito de autor vigente na Alemanha, em França e em Portugal, bem como em diversos outros países do Continente europeu, é o reconhecimento que há muito neles se faz de um direito pessoal, ou moral, de autor (Urheberpersönlichkeitsrecht, droit moral), i.é, o conjunto das faculdades que visam tutelar os interesses não patrimoniais do criador da obra a esta respeitantes, como a reivindicação da sua paternidade e a preservação da sua genuinidade e integridade. 


			Este direito foi, é certo, também consagrado legislativamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, respetivamente em 1988 e em 1990; mas em termos consideravelmente mais limitados do que os que prevaleceram naqueloutros sistemas jurídicos. Ao que não é alheia, como reconhecem Cornish e Llewelyn77, a relutância dos sistemas de Common Law em sujeitarem as transações realizadas no mercado aos ditames da boa fé, da correção e da equidade78.


			Assim, por exemplo, os Direitos alemão, francês e português e brasileiro reconhecem ao autor, além dos direitos à paternidade e à integridade da obra, um direito de retirada (Rückrufsrecht, droit de retrait), também dito direito de arrependimento (droit de repentir)79, por força do qual o autor da obra divulgada ou publicada pode retirá-la de circulação a todo o tempo e fazer cessar a respetiva utilização, contanto que indemnize os interessados pelos prejuízos que a retirada da obra lhes causar e, de acordo com a lei portuguesa, tenha «razões morais atendíveis» para tal (v.g. o facto de ter deixado de perfilhar certa doutrina científica) ou, como exige a lei alemã, a obra «já não corresponda à sua convicção». O sistema jurídico inglês, assim como o norte-americano, desconhecem, porém, semelhante direito. 


			Mesmo após a adesão dos Estados Unidos à Convenção de Berna, os direitos morais reconhecidos neste país (de resto apenas os artistas plásticos) são exclusivamente os direitos à paternidade, à integridade da obra e a impedir a destruição de cópias desta80. E em Inglaterra o direito à paternidade encontra-se sujeito a exceções, não sendo atribuído, por exemplo, ao autor assalariado81. Compreende-se assim que o legislador inglês haja podido definir o copyright como um mero property right82.


			Por outro lado, reconhece-se nos sistemas romanísticos um direito ao inédito (droit de divulgation, Veröffentlichungsrecht)83, ao qual os sistemas de Common Law não conferem autonomia perante os direitos patrimoniais de reprodução, comunicação ao público e distribuição.


			Existem ainda diferenças não despiciendas no tocante ao direito à integridade das obras literárias e artísticas. Este é aplicado pelos tribunais de forma substancialmente mais rigorosa em França, por exemplo (onde não depende sequer de a modificação da obra afetar a honra ou reputação do autor, como prevê o art. 6-bis da Convenção de Berna), do que nos Estados Unidos. Emblemática dessas diferenças é a decisão proferida pela Cassação francesa no caso Huston c. Turner Entertainment, a que já aludimos84, em que aquela instância reconheceu aos herdeiros do realizador norte-americano John Huston o direito de se oporem à difusão em França de uma versão colorida do filme Alphalt Jungle, apesar de não lhes assistir semelhante direito no sistema jurídico dos Estados Unidos, de onde a obra era originária. Relativamente às obras de arquitetura, os sistemas continentais consagram expressamente o direito à integridade85; mas os Direitos inglês e norte-americano excluem-no86. Além disso, em Inglaterra encontram-se subtraídas ao âmbito de proteção do direito à integridade as traduções de obras literárias e dramáticas e certos arranjos e transcrições de obras musicais87.


			Acresce que nos Direitos alemão, francês e português o direito moral é indisponível88, o que não sucede nos sistemas de Common Law pelo que respeita, v.g., aos direitos à paternidade e à integridade da obra neles reconhecidos89. Em França, o direito moral é, além disso, perpétuo, sendo transmissível por morte aos herdeiros do autor e subsistindo na titularidade destes mesmo depois de a obra ter caído no domínio público. 


			Sob este prisma, pode concluir-se que o direito de autor continental é uma realidade mais vasta do que o copyright anglo-saxónico.


			d) Direitos patrimoniais. – À mesma conclusão conduz a formulação legal dos direitos patrimoniais de autor nos sistemas de droit d’auteur e de copyright. Assim, nos primeiros reservam-se geralmente ao criador da obra todas as formas de utilização e exploração económica desta, «por qualquer dos modos atualmente conhecidos ou que de futuro o venham a ser»90, constituindo os enunciados legais sobre a matéria meras exemplificações dessas formas de utilização e exploração91. Ao invés, nos segundos enunciam-se taxativamente na lei os «atos restringidos pelo copyright», considerando-se este último infringido por todo aquele que os pratique sem licença do respetivo titular92. Daqui a necessidade, que não raro se suscita nestes sistemas, de alterar a lei sempre que surgem novas formas de utilização das obras intelectuais, não contempladas pelas disposições legais vigentes. Tal a consequência do caráter excecional aí imputado ao direito de autor.


			Nos Estados-Membros da União Europeia reconhece-se, além disso, ao autor de uma obra de arte original que seja objeto de alienações sucessivas um direito de sequência (Folgerecht, droit de suite), definido como o direito inalienável e irrenunciável a receber uma participação sobre o preço obtido pela venda dessa obra após a sua alienação original pelo autor93. Esse direito, até recentemente desconhecido pelo sistema jurídico inglês, não tem por enquanto qualquer acolhimento na legislação federal norte-americana (posto que o tenha no Direito da Califórnia94). Ao que não serão estranhas as diferentes conceções que se debatem sobre o modo preferível de regular nesta matéria o mercado de obras de arte: segundo certo ponto de vista, o direito de sequência é um freio ao desenvolvimento desse mercado, na medida em que aumenta os custos das transações, e representa por isso um convite à sua deslocalização; para outro, ele é uma componente imprescindível do direito patrimonial de autor, na medida em que associa o artista ao êxito da sua obra sob o ponto de vista comercial, e constitui um incentivo adicional à produção de obras de arte.


			e) Duração do direito. – A duração do direito patrimonial de autor encontra-se hoje largamente harmonizada nos países ocidentais. Mas nem sempre foi assim. Como se deixou dito acima, originariamente a proteção das obras literárias e artísticas durava em Inglaterra e nos Estados Unidos apenas 14 anos, eventualmente renováveis. Neste último país, aliás, a própria Constituição restringe a «períodos de tempo limitados» a duração do direito de autor95. Diferentemente, em Portugal chegou-se a consagrar, no Decreto n.º 13.725, de 3 de junho de 1927, a perpetuidade do direito de autor96. Outro tanto sucede ainda hoje em França pelo que respeita ao direito moral de autor97. Em 1993, uma Diretiva europeia fixou em 70 anos post mortem auctoris a duração do direito patrimonial de autor98. Foi na sequência deste ato europeu, e a fim de evitar a «lacuna de proteção» (protection gap) por ele criado relativamente à legislação dos Estados Unidos, que o Congresso norte-americano deliberou alargar, através do Copyright Term Extension Act, de 1998, a duração do direito de autor para idêntico prazo99. É igualmente essa a duração do direito no Brasil100.


			f) Regime da contratação relativa a obras protegidas. – A autonomia privada é mais lata em matéria de contratos relativos à utilização e exploração das obras nos sistemas anglo-saxónicos do que nos continentais, onde avulta antes a preocupação de proteger o autor, tido como a parte mais fraca no contrato. 


			Assim, tanto o Direito francês como o português restringem o alcance dos contratos pelos quais o titular originário do direito de autor autoriza a exploração da obra por terceiro ou transmite o conteúdo patrimonial do seu direito, impondo para o efeito, v.g., a forma escrita, presumindo a sua onerosidade e o seu caráter não exclusivo, instituindo um princípio de especialidade da transmissão ou oneração parciais do direito de autor e cominando de nulidade a transmissão de direitos sobre todas as obras futuras101. 


			No Brasil, interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais102, em conformidade com o princípio in dubio pro auctore103.  


			Na Alemanha, exclui-se em princípio a transmissão do direito de autor, permitindo-se apenas o licenciamento de direitos de exploração da obra104. A cessão destes e o sub-licenciamento da exploração da obra só podem ter lugar com o consentimento do autor105. Este goza ainda de certos direitos de revogação das licenças contratuais106. A concessão de licenças para formas de utilização ainda não conhecidas é nula107. No mesmo espírito, a lei alemã consagra, como medida de proteção do autor, a teoria da transferência em razão do fim (Zweckübertragungstheorie), nos termos da qual, na dúvida sobre o alcance do negócio de disposição do direito patrimonial de autor, se presumem compreendidas nele tão-só as utilizações imprescindíveis à realização da finalidade visada pelas partes108.


			Esta proteção mais acentuada do autor nos sistemas continentais, na qual se manifesta de alguma sorte o Estado social europeu, é também correlativa do maior grau de exigência posto pelos mesmos sistemas na definição da obra suscetível de proteção, nomeadamente por via do requisito da originalidade.


			g) Gestão coletiva. – A regulação da gestão coletiva é hoje uma importante vertente do Direito de Autor na generalidade dos países europeus continentais, que a sujeitam a uma forte intervenção estadual109. O mesmo não sucede nos países anglo-saxónicos, onde o regime legal se centra nos aspetos concorrenciais da atividade das entidades de gestão, que são aí designadas por licencing bodies ou collecting societies110. 


			De todo o modo, a gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos (não raro exercida por entidades que detêm ou detiveram até recentemente um monopólio de facto), assume hoje na maior parte dos países ocidentais um papel de grande relevo. Por via dela, os utilizadores das obras são poupados à necessidade de solicitarem autorizações individualmente a todos os autores, nacionais e estrangeiros, cujas obras pretendam explorar, o que poderia revelar-se inexequível; e os titulares de direitos libertam-se do ónus de controlarem as utilizações das respetivas obras e de perseguirem os respetivos infratores. 


			As entidades de gestão111 não estão, todavia, submetidas a um regime uniforme, nem exercem em toda a parte as mesmas funções112. Em diversos países da Europa continental, além da gestão dos direitos patrimoniais que lhes sejam confiados, cabe-lhes a prossecução de atividades de natureza social – mormente de assistência – e cultural, que beneficiem coletivamente os seus associados113. Há, por esta via, uma ideia de solidariedade social que se insere no regime do direito de autor europeu. Os próprios pressupostos da gestão coletiva são muito variáveis. Na maior parte dos sistemas jurídicos, ela é facultativa; mas em alguns países europeus assume caráter obrigatório, pelo menos no tocante a certas formas de utilização de obras protegidas, como a radiodifusão por satélite e a retransmissão por cabo114.


			h) Exceções. – Por outro lado, nos Direitos continentais as exceções aos direitos autorais e conexos encontram-se tipificadas na lei através de uma enumeração exaustiva115, ao passo que em Inglaterra e nos Estados Unidos da América resultam não apenas de regras legais específicas, mas também de uma cláusula geral (dita de fair dealing no Direito inglês116 e de fair use no norte-americano117), mais flexível e potencialmente mais abrangente do que as regras continentais – logo, mais favorável ao livre acesso do público aos bens culturais e à criação de novos bens intelectuais (mormente obras derivadas) a partir de obras protegidas118. O menor grau de proteção assim conferido às obras literárias e artísticas surge, em certa medida, como contrapartida do baixo nível de originalidade tradicionalmente exigido pelos sistemas de Common Law para a concessão de proteção.


			i) Cópia privada. – Uma das referidas exceções diz respeito à cópia privada. Esta suscita a questão de saber se e como devem ser remunerados os titulares de direitos pela utilização assim feita das suas obras e prestações. Em vários países europeus, a resposta a este problema consistiu na consagração legal, a favor desses sujeitos, de uma compensação equitativa pela cópia privada119. Em Portugal, por exemplo previu-se que «[n]o preço de venda ao público de todos e quaisquer aparelhos mecânicos, químicos, elétricos, eletrónicos ou outros que permitam a fixação e reprodução de obras e, bem assim, de todos e quaisquer suportes materiais das fixações e reproduções que por quaisquer desses meios possam obter-se, incluir-se-á uma quantia destinada a beneficiar os autores, os artistas, intérpretes ou executantes, os editores e os produtores fonográficos e videográficos»120. A cobrança e a gestão dessas verbas são feitas por uma pessoa coletiva sem fins lucrativos, que associa as entidades representativas dos autores, dos artistas intérpretes e executantes, dos editores e dos produtores fonográficos e videográficos121. Um regime semelhante vigora na Alemanha122 e em França123. O que significa que nestes países a compensação, ou remuneração, pela cópia privada é hoje devida mesmo por quem não reproduz obras protegidas; e que os pagamentos a este título efetuados nem sempre revertem para os autores das obras efetivamente reproduzidas124. De novo encontramos neste domínio, em sistemas jurídicos continentais, regras que têm na sua base uma filosofia solidarista.


			j) Formalidades e fixação da obra. – Na Europa, há muito que se dispensa qualquer formalidade para a proteção jusautoral: vigora antes um princípio de proteção automática da obra a partir da sua criação125. Já o Direito dos Estados Unidos, na senda de uma tradição que remonta ao Copyright Act inglês de 1709, sujeitava até recentemente a proteção das obras intelectuais pelo Direito de Autor ao cumprimento de certas formalidades, entre as quais a aposição nos exemplares da obra do símbolo constituído pelas letras C (na generalidade das obras) ou P (no caso dos fonogramas) dentro de um círculo, bem como da indicação do ano de primeira publicação e do nome do titular dos direitos, o depósito de dois exemplares da obra no Copyright Office e o registo do direito junto da mesma entidade. Tais formalidades só passaram a ser dispensadas com a entrada em vigor nesse país da Convenção de Berna Relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas, ocorrida em 1989126. Não obstante isso, ainda hoje o certificado de registo emitido pelo referido organismo constitui em qualquer processo judicial prima facie evidence da validade do direito de autor e dos factos nele mencionados127. Além disso, só podem ser instauradas perante os tribunais norte-americanos ações judiciais por violação de direito de autor sobre obras primeiramente publicadas nos Estados Unidos se tiver sido feito previamente o registo do direito nos termos referidos128. Manteve-se assim no Direito norte-americano um claro incentivo ao registo do direito  de autor. 


			Por outro lado, a proteção jusautoral pressupõe, em Inglaterra e nos Estados Unidos, a fixação da obra num suporte tangível129. O mesmo não sucede nos sistemas continentais, visto tal exigência ser neles tida como incompatível com a ideia de proteção automática. Esta a razão por que na Alemanha, em França e em Portugal as obras orais (conferências, lições, alocuções, sermões, etc.) são, de um modo geral, protegidas pelo Direito de Autor130.


			k) Direitos conexos131. – O advento, no final do século XIX, das fixações sonoras e do cinema confrontou os sistemas de droit d’auteur com um problema novo. Em virtude desses sucessos da técnica, as prestações dos artistas intérpretes e executantes (cantores, atores, etc.) passaram a ser facilmente reproduzidas e comunicadas ao público; o que levou a que perdessem o caráter efémero que originariamente lhes pertencia e passassem a poder ser fruídas por um vasto número de pessoas (tal como a invenção da imprensa, no final do século XV, havia possibilitado o acesso às obras literárias por um público muito mais amplo do que até então). Ora, seria injusto que os artistas não fossem remunerados por essas utilizações das suas prestações ou que não pudessem impedir a realização destas sem o seu consentimento. 


			Tais prestações não se confundem, todavia, com as obras tuteladas pelo direito de autor, pelo que não podiam, pelo menos nos sistemas jurídicos continentais, ser submetidas ao regime destas132. Primeiro, porque não têm caráter criativo: a atividade do artista que interpreta certa peça musical ou literária, por exemplo, recai sobre uma obra preexistente, pelo que esse sujeito funciona, na realidade, como um intermediário entre o autor e os utilizadores da obra. Segundo, porque a sua proteção não pressupõe a proteção da obra interpretada, uma vez que esta pode nunca ter sido protegida, ou já ter caído no domínio  público.


			Impunha-se assim a consagração de uma proteção autónoma para as referidas prestações. Foi o que fez a lei austríaca sobre os direitos de autor e conexos133, nos termos da qual aqueles sujeitos passaram a poder interditar a fixação, reprodução e comunicação ao público não autorizadas das suas prestações. Seguiram-se-lhe as legislações de outros países europeus, entre os quais a Alemanha, a França e Portugal134.


			A tutela deste modo concedida aos artistas alargou-se depois às entidades que fixam e difundem as suas prestações: os produtores de fonogramas e de videogramas, que aspiram naturalmente a ser tutelados contra utilizações não autorizadas – a reprodução ou a radiodifusão, por exemplo – das fixações de sons e imagens que realizam e que implicam um investimento; e os organismos de radiodifusão, que querem também ser tutelados contra a retransmissão ou a gravação e reprodução não autorizadas das suas difusões e ser remunerados pela audição em lugares públicos das obras por si radiodifudindas. 


			Surgiram assim nos sistemas de droit d’auteur, como uma nova categoria de direitos de exclusivo, os denominados direitos conexos (verwandte Schutzrechte; droits voisins). Estes incidem hoje sobre três ordens de prestações: as interpretações ou execuções de obras feitas por artistas intérpretes ou executantes; a fixação de sons ou imagens em fonogramas ou videogramas pelos respetivos produtores; e as emissões desses sons e imagens efetuadas pelos organismos de  radiodifusão. 


			A conexão desses direitos com o direito de autor resulta de os seus benefi- ciários prestarem auxílio aos autores na divulgação das suas obras junto do público: os músicos, executando as obras musicais dos compositores;  os atores, interpretando as obras literárias escritas para o teatro ou o cinema; os produtores de fonogramas, gravando obras musicais escritas por compositores; e os organismos de radiodifusão, difundindo essas e outras obras através das suas estações emissoras. 


			Dentro de certos limites, esta forma de proteção é justificada: se a sociedade quiser fomentar o investimento na fixação e difusão de obras culturais e na promoção de novos artistas, terá de proteger juridicamente esse investimento, maxime através do reconhecimento aos que o realizam de direitos de exclusivo sobre as suas prestações. Essa proteção tende, no entanto, a ser inferior à que é concedida aos autores pelo que respeita às suas obras.


			Nos sistemas de copyright, as prestações dos artistas intérpretes e executantes, bem como dos produtores de fonogramas e videogramas e dos radiodifusores, são, todavia, protegidas como obras (works) pelo direito de autor135. Como nesses sistemas os direitos reconhecidos aos autores não protegem exclusivamente criações originais, na aceção acima referida, daí não resulta qualquer desvio aos princípios gerais. A distinção entre obra e prestação, de vasto alcance nos sistemas continentais, não é, por isso, tida como necessária nos Direitos inglês e norte-americano. 


			A duração dos direitos reconhecidos aos artistas intérpretes e executantes e demais sujeitos acima referidos é mais longa nos Estados Unidos, onde ascende a 95 anos contados da publicação da obra136, do que na Europa, onde é de apenas 50 anos a partir da representação ou execução pelo artista, da primeira fixação pelo produtor do fonograma ou videograma ou da primeira emissão pelo organismo de radiodifusão, salvo se a fixação da execução do artista intérprete ou executante num fonograma for objeto de publicação ou comunicação lícita ao público, caso em que o prazo de caducidade do direito é de 70 anos após a data da primeira publicação ou da primeira comunicação ao público, consoante a que tiver ocorrido em primeiro lugar137. Uma proposta de Diretiva da Comissão Europeia apresentada em 2008 visava alargar para 95 anos o prazo de proteção dos direitos conexos dos artistas intérpretes e executantes, bem como dos produtores de fonogramas e videogramas138; caso essa proposta tivesse sido adotada, a proteção dos direitos conexos teria passado a ter duração idêntica na Europa e nos Estados Unidos139. Não sucedeu assim, porém, uma vez que em 2011 o prazo de proteção máximo dos direitos conexos foi fixado em 70 anos140. No Brasil, já assim acontece desde 1998141.


			l) Sanções civis. – Às violações do direito de autor e dos direitos conexos correspondem, na generalidade dos sistemas jurídicos, meios de tutela civis e penais. Nos primeiros, destacam-se a responsabilidade civil e a restituição do enriquecimento sem causa. Mas também quanto a estes aspetos se registam diferenças de tomo entre os sistemas jurídicos a que nos vimos  referindo. 


			Assim, por exemplo, os sistemas de Common Law admitem com relativa latitude a condenação do infrator a entregar à vítima os lucros auferidos através da violação de direitos de propriedade intelectual alheios (account of profits ou disgorgement of profits), em lugar da indemnização do dano ou mesmo para além dela142. 


			Essa possibilidade não era aceite como princípio geral, até recentemente, nos Direitos francês e português. Contra ela invocava-se, designadamente, que: a) A indemnização deve corresponder ao dano sofrido pela vítima e não pode qualificar-se como tal o lucro do infrator; b) A obrigação de restituir o enriquecimento sem causa, além de subsidiária, tem por objeto, nos casos de enriquecimento por intervenção em bens alheios, o que se obteve à custa do empobrecido ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor objetivo da utilização desses bens (i.é, o preço que normalmente se pagaria pela respetiva utilização), e não o lucro obtido pelo enriquecido, pois só aquele valor se pode dizer reservado ao titular dos bens143; e c) Na chamada «gestão imprópria de negócios» (que ocorre quando alguém gere negócio alheio, que sabe não ser seu, no interesse e em proveito próprio), se a lei desse ao titular do direito o lucro obtido pelo gestor, apesar de o mesmo só ter sido obtido graças à diligência deste e porventura mesmo ao emprego dos seus próprios bens no processo produtivo, fomentaria um enriquecimento sem causa do titular do direito à custa do gestor144. 


			Em ambos os referidos sistemas jurídicos, os diplomas que transpuseram a Diretiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual145, previram, todavia, que, na determinação do montante da indemnização por perdas e danos pela violação de direitos de autor e conexos, o tribunal deve atender, entre outros fatores, ao lucro obtido pelo infrator146. No Direito alemão, pode também ser exigida pelo lesado ao infrator, em lugar da indemnização do dano sofrido, a entrega do lucro auferido através da violação de direito de autor147; mas a solução não é pacífica na  doutrina148. 


			Menos nítida é a situação pelo que respeita aos denominados «danos punitivos» (punitive damages) ou «danos exemplares» (exemplary damages). Alguns tribunais ingleses e norte-americanos têm-nos aplicado a violações de copyright, posto que apenas em casos excecionais (v.g. quando o agente haja planeado a sua conduta em ordem a obter um lucro que exceda a indemnização devida à vítima); mas existem também decisões judiciais no sentido de que tais damages não são admissíveis neste domínio149. Nos Estados Unidos, é ainda possível reclamar, em alternativa à indemnização dos danos efetivamente sofridos pela vítima e à entrega dos lucros auferidos pelo infrator, a compensação pecuniária denominada statutory damages150. O montante desta é fixado discricionariamente pelo tribunal, dentro de certos limites estabelecidos na lei, podendo ascender a 150.000 dólares por cada obra se a violação do direito de autor for intencional (willful); exige-se em todo o caso, a fim de que esta sanção possa ser aplicada, que a obra haja sido previamente registada. Na Europa continental, a imposição de semelhantes sanções não é geralmente admitida; e tem-se até invocado a reserva de ordem pública internacional contra a aplicação das regras do Direito norte-americano que consagram os punitive ou exemplary damages, bem como contra o reconhecimento de sentenças oriundas dos Estados Unidos que os atribuem151. O Código português do Direito de Autor e dos Direitos Conexos prevê, é certo, a imposição em certos casos de verdadeiras penas civis152. Estas têm, no entanto, caráter excecional; não podem, por isso, ser aplicadas a hipóteses não previstas nos preceitos que as consagram (como, por exemplo, nos casos de execução ou representação não autorizadas de uma obra)153. Mais longe vai, nesta matéria, o Direito brasileiro, que manda indemnizar o autor cujo direito foi violado em valor nunca inferior a três mil exemplares da obra154.


			II – Fatores determinantes da diversidade dos sistemas nacionais


			a) Premissas filosóficas. – Estas diferenças entre os regimes do direito de autor nas duas tradições jurídicas em apreço são frequentemente atribuídas às distintas premissas filosóficas em que as mesmas assentam155.


			Assim, o sistema de copyright seria fundamentalmente utilitarista: visar- -se-ia através dele estimular a produção de obras intelectuais ao mais baixo preço possível e o acesso do público às criações intelectuais. A inclusão de qualquer nova categoria de bens no escopo de proteção do Direito de Autor teria, pois, em princípio, de ser avaliada à luz deste critério. Consagrou-o, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos da América, ao proclamar, no seu  art. 1.º:


			«O Congresso terá o poder de: […] 8. Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo aos autores e inventores, por períodos de tempo limitados, direitos exclusivos sobre os respetivos escritos e descobertas.»156


			Neste ponto, aliás, a Constituição norte-americana limitou-se a repercutir a conceção fundamental que já informava o Copyright Act inglês de 1709 (em vigor desde 1710), também conhecido como Estatuto da Rainha Ana, em cujo preâmbulo se declarava expressamente ser seu propósito «incentivar os homens cultos a comporem e escreverem livros úteis»157.


			Nesta ordem de ideias, o direito de autor não consiste num direito natural, mas antes num exclusivo concedido pela lei de cada país, cujo gozo e exercício apenas podem ter lugar nos termos estabelecidos por esta158. 


			Este modo de entender a função do direito de autor foi reafirmado pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos na decisão proferida em 2003 no já referido caso Eldred v. Ashcroft159, em que se pode ler:


			«copyright law serves public ends by providing individuals with an incentive to pursue private ones.»


			Já no sistema de droit d’auteur a proteção do autor não seria ditada por considerações de utilidade social, mas antes por aquilo que, em abstrato, é tido como justo. Na expressão de Isaac Le Chapelier, relator da lei francesa de 1791 relativa aos espetáculos, que sujeitou pela primeira vez ao consentimento dos autores a representação das suas obras em teatros públicos:


			«A mais sagrada, a mais legítima, a mais inatacável e, se assim posso falar, a mais pessoal de todas as propriedades, é a obra fruto do pensamento de um  escritor.»160


			Daqui a approche jusnaturaliste, ou personnaliste, por alguns imputada aos sistemas de droit d’auteur, a que se contraporia a conceção utilitarista do direito de autor, que se diz ter vingado nos sistemas anglo-saxónicos161. 


			Foi aquela primeira conceção que triunfou no Código francês da propriedade intelectual, cujo art. L. 111-1 dispõe:


			«O autor de uma obra do espírito goza sobre esta obra, pelo simples facto da sua criação, de um direito de propriedade incorpórea exclusivo e oponível a todos.»162


			O direito subjetivo nasce assim de um facto – a criação da obra – e não da lei, a qual se limita a reconhecê-lo como uma decorrência da natureza das coisas.


			Segundo uma outra corrente de pensamento, filiada na mesma conceção fundamental, que obteve repercussão sobretudo na Alemanha, as faculdades reconhecidas aos criadores intelectuais integram – ao menos na sua vertente pessoal – um direito de personalidade inerente ao ato de criação163. Tal a natureza genericamente atribuída ao direito de autor, no final do século XIX, por Otto von Gierke164. Antes dele, já Kant havia caracterizado o direito de autor como «um direito inato [do autor], inerente à sua própria pessoa, consistente nomeadamente na faculdade de se opor a que outro o faça falar ao público contra a sua vontade, vontade esta que não pode de modo algum ser presumida»165. Mais tarde, também Hegel veria nos bens intelectuais determinações da personalidade humana, por conseguinte inalienáveis166.


			Ainda hoje é aquela a qualificação legal do direito moral de autor no sistema jurídico alemão, onde é designado como Urheberpersönlichkeitsrecht167. A proteção do autor constitui, de resto, a intenção fundamental desse sistema, tal como a enuncia o § 11 (1) da Lei de Direito de Autor e dos Direitos Conexos:


			«O direito de autor protege o autor nas suas relações espirituais e pessoais com a obra e na utilização da obra.»168


			Compreende-se assim que o regime do direito de autor seja dominado, nos sistemas jurídicos continentais, por um certo favor auctoris, que está ausente nos sistemas anglo-saxónicos.


			Com efeito, nestes últimos o direito de autor é predominantemente caracterizado como um monopólio de exploração económica de uma obra, conferido pela lei a certas pessoas (originariamente mediante o cumprimento de certas formalidades e desde que a obra se achasse fixada num suporte tangível), por tempo limitado e na estrita medida em que o interesse público o  reclame169.


			Mesmo para o setor da doutrina que – sobretudo nos Estados Unidos – encara o direito de autor na perspetiva da análise económica do Direito e o caracteriza preferentemente como um property right (i.é, um poder jurídico de excluir outros da utilização de um recurso económico), a sua justificação precípua reside no incentivo à criação intelectual que decorre da atribuição desse direito e na gestão mais eficiente dos bens públicos que lhe está associada170. A ótica fundamental é, pois, em qualquer caso, essencialmente utilitarista.


			Em suma, nos sistemas de droit d’auteur a ênfase é tradicionalmente posta na proteção do autor; nos de copyright, no interesse público na utilização da obra. Os primeiros dizem-se por isso author-oriented; os segundos, society-oriented171. Uns privilegiam a criatividade; os outros, o investimento. 


			Tal como em outros domínios do Direito Privado, ressuma aqui a diferente medida em que estes sistemas jurídicos acolhem os valores da solidariedade social e da liberdade individual172.


			b) Fatores culturais e económicos. – As diferenças entre as cerca de centena e meia de leis nacionais de Direito de Autor não se cingem, em todo o caso, à dicotomia droit d’auteur – copyright: muitas outras existem, imputáveis designadamente a fatores culturais e económicos. 


			Entre os primeiros sobressaem o valor reconhecido nas sociedades ocidentais à criação literária e artística e o estigma associado ao plágio e a outras formas de violação da propriedade intelectual. Estes contrastam, porém, com a tolerância com que era tradicionalmente encarada a reprodução de obras alheias em certos países orientais173. Não menos relevante é a importância que assumem em diversos países determinadas formas de produção cultural, como as expressões do folclore, a qual leva à proteção neles de bens que não são especialmente tutelados noutros174. 


			Entre os fatores económicos destaca-se a diversidade dos níveis de desenvolvimento175. Nos países fundamentalmente importadores de obras intelectuais, como é o caso de muitos dos que são usualmente ditos menos avançados, a educação e o acesso à cultura das populações podem reclamar a concessão com maior amplitude de licenças obrigatórias, v.g., de tradução e reprodução de obras oriundas do estrangeiro. Em contrapartida, nos países dotados de fortes indústrias culturais e de entretenimento o impacto daquelas necessidades sociais é geralmente menos acentuado e os agentes económicos não raro influenciam até o grau de proteção conferido às suas obras e prestações no sentido da respetiva extensão.


			c) Aproximação entre sistemas? – Como se verá adiante, a tendência é hoje para um certo esbatimento destas diferenças. 


			Por um lado, registou-se nos sistemas romanistas uma certa patrimonialização do direito de autor176, de que é reveladora, por exemplo, a extensão da proteção jusautoral aos programas de computador, levada a cabo no Brasil a partir de 1987 e na União Europeia a partir de 1991177, acompanhada da atribuição originária do direito de autor sobre esses programas ao empregador ou ao comitente, quando os mesmos hajam sido criados, respetivamente, por um assalariado no exercício da sua atividade laboral ou por encomenda178.


			Por outro, o regime do direito de autor em Inglaterra e nos Estados Unidos foi marcado nos últimos vinte anos, como resulta do que se disse acima, por um certo alargamento do âmbito do direito de autor – decorrente, nomeadamente, da consagração legislativa de direitos morais, da redução das formalidades exigíveis como condição da proteção dos direitos patrimoniais e do prolongamento da duração destes –, o qual o aproximou consideravelmente dos sistemas  continentais. 


			Não obstante isso, é ainda muito nítida a diversidade das conceções fundamentais que nesta matéria informam os sistemas de Civil e de Common Law, a qual, não raro, se reflete na própria interpretação e aplicação de textos uniformes.


			Dado que essa diversidade de conceções radica, em última análise, em diferenças filosóficas, culturais e económicas, é de supor que ela subsistirá no futuro próximo179.


			§ 6.º Direitos sobre sinais distintivos de comércio 


			Passaremos agora aos direitos sobre sinais distintivos de comércio. Também nesta matéria existem diferenças não despiciendas entre os sistemas jurídicos que vimos examinando. A fim de não nos alongarmos excessivamente, cingiremos a comparação desses sistemas ao regime das marcas, do nome comercial e das denominações de origem.


			I – Marcas 


			a) Modos de aquisição do direito à marca. – A marca é, na generalidade dos sistemas jurídicos, um sinal utilizado a fim de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Os modos de aquisição de direitos de exclusivo sobre esse sinal diferem, no entanto, consideravelmente nos sistemas vigentes. 


			Assim, nos Estados Unidos o uso da marca a fim de identificar bens ou serviços confere, por si só, direito à respetiva proteção contra a sua utilização por terceiros, desde que o sinal em questão goze de caráter distintivo (distinctiveness), quer este seja intrínseco (inherent), como sucede nos casos de marcas de fantasia, quer resulte do significado secundário (secondary meaning) atribuído pelo público a uma marca descritiva. Por isso se diz que o sistema norte-americano é «baseado no uso» (use-based). A proteção assim concedida (resultante do Common Law e não da lei) restringe-se, no entanto, ao mercado ou mercados onde a marca é efetivamente utilizada ou nos quais é provável o seu uso futuro. Uma proteção de âmbito nacional apenas é concedida se for efetuado o registo da marca junto do Patent and Trademark Office do United States Department of Commerce. Neste caso, o âmbito geográfico da proteção não depende do seu uso; e admite-se, posto que só desde 1989, que solicite o registo da marca não só quem já seja seu proprietário por força do uso, mas igualmente quem demonstre tencionar, de boa fé, usá-la no comércio180. A possibilidade de registo da marca não prejudica, todavia, a prioridade conferida pelo seu uso181.


			Também em Inglaterra a marca não registada é tutelada pelo Common Law, através da ação de passing off, de que nos ocuparemos ex professo adiante, a propósito da concorrência desleal182. A proteção deste modo conferida não visa, contudo, a marca em si mesma, mas tão-só o seu goodwill, i. é, a capacidade de angariação de clientela que lhe está associada, decorrente nomeadamente da reputação dos produtos e serviços através dela assinalados183. O passing off não implica, por outro lado, o reconhecimento de qualquer direito de exclusivo ao titular da marca, mas tão-só o ressarcimento dos danos sofridos por este (damages) e as medidas necessárias a fim de prevenir ou impedir a violação do direito ou a continuação desta (injunctions). Além disso, a tutela por via do passing off apenas subsiste enquanto o titular da marca efetivamente a utilizar na sua atividade comercial. Cumulativamente, a lei inglesa prevê a atribuição de um property right sobre a marca comercial mediante o respetivo  registo184.


			Em diversos sistemas jurídicos da Europa continental, o direito à marca adquire-se, em princípio, através do registo, o qual tem assim eficácia constitutiva185. Tais sistemas são, por isso, ditos registration-based. Esta solução funda-se essencialmente em considerações de certeza e segurança jurídica186. Ela não exclui, no entanto, a concessão de certa tutela à marca livre ou não registada. O sistema jurídico alemão é, dentre os aqui considerados, o que vai mais longe neste sentido, pois confere também proteção à marca em razão do simples uso de um sinal no tráfico mercantil, desde que o mesmo haja adquirido reputação (Verkehrsgeltung) como marca nos meios comerciais interessados187. O sinal que, à luz das circunstâncias do caso concreto, seja tido como satisfazendo este requisito é equiparado, sob o ponto de vista dos seus efeitos, à marca registada188. Goza ainda de proteção autónoma a marca notoriamente conhecida na aceção do art. 6.º-bis da Convenção de Paris189. Na prática, porém, a marca registada é claramente dominante190. Em França, a tutela da marca não registada é muito mais limitada, cingindo-se à marca notoriamente conhecida, cujo titular pode opor-se ao seu registo por um terceiro e requerer a declaração da respetiva nulidade191. O sistema português ocupa uma posição intermédia entre os anteriores, na medida em que reconhece ao usuário da marca não registada, durante seis meses, prioridade no respetivo registo192, bem como a possibilidade de se opor ao registo da marca por um terceiro e de obter a respetiva anulação judicial dentro do prazo de seis meses (ou mesmo para além dele, se demonstrar que o requerente ou titular da marca registada pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção193); no caso da marca notória ou de prestígio, confere-se ainda ao seu titular a possibilidade de se opor ao registo de marca igual ou semelhante, desde que tenha pedido previamente em Portugal o registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse194. Nos demais casos, a ocupação de uma marca não confere ao seu utilizador qualquer direito sobre ela195. E também a tutela penal apenas é conferida à marca registada e à marca notória ou de prestígio cujo registo haja sido previamente requerido196. No Brasil, a registo confere ao titular da marca um direito de exclusivo, ainda que a mesma não seja utilizada; mas a lei faculta ao titular da marca de facto tutela contra atos confusórios197.


			b) Transmissibilidade da marca. – O approach norte-americano tem como corolário a inadmissibilidade da transmissão autónoma (assignment in gross) da marca. Com efeito, uma vez que nos Estados Unidos o direito à marca se funda no seu uso a fim de distinguir certos produtos ou serviços, não pode a mesma ser transmitida independentemente dos elementos da empresa necessários à produção e ao fornecimento desses produtos ou serviços – pois se assim fosse a marca deixaria de ser usada para o fim a que originariamente se destinava e que justificou o reconhecimento do direito de exclusivo. Em conformidade, considera-se a transmissão inválida e a marca abandonada se o cessionário passar a usá-la, após a transmissão, a fim de distinguir outros produtos ou serviços198.


			Diferentemente, nos sistemas jurídicos europeus o direito emergente da marca é transmissível independentemente da empresa cujos produtos ou serviços distingue199. O titular da marca pode assim, nestes sistemas jurídicos, não ser o titular da empresa que produz e comercializa os produtos e serviços por ela assinalados200.


			c) Sinais suscetíveis de constituírem uma marca. – Outro ponto relativamente ao qual existem diferenças relevantes prende-se com a determinação dos sinais suscetíveis de constituírem uma marca. O Direito de diversos Estados europeus restringia, até recentemente, o registo como marcas aos sinais distintivos de produtos ou serviços que fossem passíveis de representação gráfica201. Os sinais insuscetíveis de uma tal representação (como é o caso de certos sons e odores) estavam, por conseguinte, excluídos daquele registo202. No Brasil, requer-se para o registo como marca que o sinal distintivo seja «visualmente preceptível»203.


			O mesmo não sucedia, porém, nos Estados Unidos, onde a secção 45 do Lanham Trade-Mark Act define a marca como «qualquer palavra, nome, símbolo ou dispositivo ou qualquer combinação dos mesmos […] usado […] para indicar a proveniência dos produtos»204. Consequentemente, admite-se neste país a proteção como marcas de quaisquer sinais dotados de capacidade distintiva, independentemente da possibilidade de serem representados graficamente: «Não será recusado», diz a mesma lei federal, «o registo de qualquer marca pela qual os produtos do requerente possam ser distinguidos dos produtos de qualquer outro»205. Eis por que o Patent and Trademark Office tem concedido o registo, por exemplo, de marcas sonoras e olfativas.


			Com a transposição da Diretiva (UE) 2015/2436206, estas diferenças esbate- ram-se, no entanto, uma vez que nela se passou a admitir que constituam marcas, nos Estados-Membros da União Europeia, «todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais:  a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e b) possam ser representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular»207.


			d) Pressupostos da violação da marca. – Uma das funções primárias da marca consiste em auxiliar o consumidor na identificação de um produto que o haja satisfeito anteriormente; o principal efeito negativo da sua violação consiste por isso, segundo a doutrina norte-americana, em induzir o consumidor a adquirir um produto distinto daquele208. Tal a razão por que nos Estados Unidos a qualificação de determinado ato como violação da marca (trademark infringement) pressupõe, tanto nos termos do Common Law estadual como nos da legislação federal, a «probabilidade de confusão» (likelihood of confusion)209. Apenas se excetuam desta exigência – e só desde 1996 – as denominadas «marcas célebres» (famous marks), que são também tuteladas contra a sua «diluição» (dilution) mediante a utilização em produtos ou serviços não afins daqueles que se destinam a assinalar210.


			Na Europa, aquele requisito é, porém, dispensado sempre que o ilícito em questão consista na reprodução de uma marca registada para assinalar produtos ou serviços idênticos aos que esta tem por objeto: a proteção da marca diz-se, nesse caso, absoluta211. 


			e) Tutela civil da violação. – A generalidade dos sistemas jurídicos europeus tutela civilmente a violação da marca, além do mais, através da imposição ao infrator da obrigação de indemnizar os danos causados ao titular da marca212. 


			Em Inglaterra e nos Estados Unidos, admite-se ainda a aplicação dos denominados punitive ou exemplary damages, os quais, apesar da sua designação, não constituem uma forma de reparação do dano, mas antes uma sanção infligida ao autor do ilícito, revertendo o respetivo montante (frequentemente de valor muito elevado) para o lesado213. Nos Estados Unidos, consagra-se igualmente na lei o direito do titular da marca violada a receber, para além da indemnização do dano sofrido, os lucros auferidos pelo infrator (account of profits)214, bem como statutory damages a determinar discricionariamente pelo tribunal dentro de certos valores (os quais podem ascender a um milhão de dólares por marca e por tipo de bens ou serviços nos casos de utilização intencional de marca contrafeita)215. 


			Conforme notámos a respeito do direito de autor, na generalidade dos países da Europa continental semelhantes formas de tutela não só não têm acolhimento idêntico no Direito positivo (ainda que na determinação do montante da indemnização por perdas e danos o tribunal deva atender ao lucro obtido pelo infrator216) como, além disso, têm sido por vezes consideradas contrárias à ordem pública internacional. Voltaremos a esta matéria adiante217.


			f) Esgotamento do direito à marca. – O esgotamento do direito à marca (épuisement, exhaustion, Erschöpfung) é a extinção, pelo seu exercício, de uma das faculdades que integram esse direito: a de impedir a comercialização dos bens corpóreos identificados com a marca. A partir do momento em que ocorre o esgotamento, essa atividade, originariamente reservada ao titular do direito, pode ser livremente realizada por qualquer um. O esgotamento dá-se com a entrada em circulação desses bens, ocorrida com o consentimento do titular do direito. O esgotamento pode ser internacional, se entre as suas causas se incluirem atos de comercialização praticados em qualquer país do Mundo; regional, se abranger apenas atos praticados em certa região (por via de regra economicamente integrada); ou nacional, se se cingir ao território de determinado Estado. 


			Trata-se, como é bom de ver, de uma questão essencial à determinação dos efeitos económicos do direito à marca. Com efeito, a regra do esgotamento nacional permite ao titular do direito impedir a importação dos produtos comercializados no estrangeiro e, por conseguinte, fracionar os mercados. Já o esgotamento regional ou internacional limita ou retira esse poder ao titular da marca, possibilitando a livre circulação dos produtos marcados através das fronteiras e, indiretamente, a redução dos respetivos preços.


			Ora, também a este respeito se verifica uma diferença de tomo entre os Direitos europeus e o dos Estados Unidos. Neste último país, é, na verdade, permitida a importação de um produto manufaturado no estrangeiro e comercializado com uma marca válida nos Estados Unidos (dito gray-market good), sem o consentimento do titular desta, desde que, por um lado, a marca estrangeira e a marca nacional pertençam à mesma entidade ou a entidades sujeitas a um «controlo comum» (common control) e, por outro, o produto seja fisicamente idêntico aos que são comercializados nos Estados Unidos sob a mesma marca218. Diferentemente, na União Europeia o esgotamento abrange apenas os atos de colocação no mercado praticados no Espaço Económico Europeu, podendo, por conseguinte, os titulares de marcas impedir as denominadas importações paralelas de produtos oriundos de terceiros países219. Pode, nesta medida, afirmar-se que os direitos conferidos ao titular da marca pelos sistemas jurídicos europeus são mais vastos dos que os que lhe atribui o sistema norte-americano.


			Dado que a maioria dos bens transacionados no comércio internacional são hoje assinalados com marcas, é potencialmente muito vasto o impacto económico desta diferença de regimes.


			g) Conclusões. – O direito à marca constitui, como notámos acima, um monopólio legal. À luz dos dados aqui coligidos, esse monopólio revela-se mais restrito nos Estados Unidos da América do que nos países do Continente europeu.


			Com efeito, naquele primeiro país o direito à marca funda-se essencialmente no objetivo de prevenir a confusão no espírito dos consumidores quanto à origem dos produtos e serviços disponíveis no mercado. (Para os autores que se colocam na perspetiva da análise económica do Direito, visar-se-á ainda, através dela, reduzir os custos associados à identificação pelos consumidores dos produtos suscetíveis de satisfazerem as suas necessidades220.) Ao titular da marca são em princípio facultados os meios de reação estritamente necessários para assegurar aquele desiderato. Daí a consagração no Direito norte-americano da probabilidade de confusão como general test da violação da marca. Daí também o regime estabelecido pela jurisprudência norte-americana quanto às importações paralelas: a comercialização nos Estados Unidos, ainda que não autorizada pelo titular da marca, de produtos genuínos (hoc sensu, fisicamente idênticos aos que são assinalados através da mesma marca no mercado nacional), fabricados no estrangeiro ou pelo titular da marca nos Estados Unidos ou por uma entidade controlada por este último, é insuscetível de originar confusão entre os consumidores, pelo que não pode, nesta ótica, ser tida como ilícita; já a sua proibição, em nada promovendo a distinção dos produtos ou serviços assinalados com a marca pelos consumidores, restringiria a concorrência sem qualquer benefício para estes. Daí, finalmente, o regime restritivo da transmissão da marca de que demos conta acima.


			É certo que também na Europa continental a marca desempenha essencialmente a função de distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas221. Mas essa função é aí um tanto relativizada. Entre outras razões, porque o registo da marca é transmissível, como vimos, independentemente da empresa a que pertence; e também porque o esgotamento do direito se cinge ao Espaço Económico Europeu, sendo por conseguinte proscritas as importações paralelas de produtos marcados oriundos de países exteriores a esse espaço. A marca é, pois, tutelada na Europa mesmo em situações em que não permite ao consumidor identificar a origem empresarial de um produto ou serviço e em que nenhuma confusão poderia ocorrer quanto à proveniência dos produtos e serviços por ela distinguidos. Ora, ao reforçar-se deste modo a posição das empresas já estabelecidas no mercado restringe-se inevitavelmente a concorrência nele.


			Não é menos certo, por outro lado, que nos Estados Unidos o Lanham Act, ao consagrar a teoria da trademark dilution, passou a proteger também o titular da marca contra o risco da perda do seu mercado. Porém, esse texto legal não alterou a doutrina, fundada no Common Law, conforme a qual a marca não pode ser adquirida à margem da empresa cujos produtos ou serviços visa  assinalar222.


			Em suma, o Direito norte-americano, embora tenha nos últimos anos admitido um certo alargamento das funções da marca, permaneceu mais fiel do que os Direitos europeus à função distintiva da marca, tal como esta era classicamente entendida, e aos seus corolorários no tocante ao âmbito de proteção da marca. 


			A esta diferença de regimes não será alheia a «fobia aos monopólios» (monopoly phobia) que há muito prevalece nos Estados Unidos223, a qual não tem equivalente na Europa continental, tradicionalmente mais propensa ao protecionismo224. 


			II – Nome comercial 


			a) Noção. – São bastante diversas as realidades que, nos sistemas jurídicos em exame, se reconduzem ao conceito de nome comercial (que, como veremos, a Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial manda proteger nos respetivos Estados membros, sem todavia o definir225). 


			Assim, na Alemanha, cujo sistema jurídico não consagra expressamente esse conceito, autonomizam-se como sinais distintivos da empresa (Unter- nehmenskennzeichen) a firma (Firma), i. é, o nome ao abrigo do qual o comerciante exerce o seu comércio, e o nome de estabelecimento (Etablissement-Bezeichnung)226. 


			Já em França entende-se por nome comercial (nom commercial) a denominação sob a qual uma empresa é explorada e identificada nas relações com a sua clientela; é, nesta medida, um conceito distinto do de denominação social, que corresponde à designação sob a qual uma sociedade foi registada227. 


			Em Portugal, o conceito de nome comercial tem um alcance mais vasto, pois compreende, segundo a doutrina dominante, a firma, i. é, o nome sob o qual certa pessoa exerce o comércio, e o logótipo, que distingue «uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos»228, integrando o nome de estabelecimento, que foi suprimido como sinal distintivo autónomo na reforma do Código da Propriedade Industrial de 2008229.


			No Brasil, compreendem-se no nome comercial «o nome ou a firma do empresário individual, a razão social das sociedades empresariais que atuam sob firma e a denominação das sociedades anônimas e limitadas»230. 


			Em Inglaterra, o nome comercial (trade name) é o nome que, pelo uso e pela reputação que granjeou, adquiriu a capacidade de indicar uma atividade comercial exercida por certa pessoa. Por isso se diz também business name231. Não é fundamentalmente diversa desta a conceção do nome comercial prevalecente nos Estados Unidos232.


			b) Condições de proteção. – São igualmente variáveis as condições de proteção do nome comercial. 


			Em certos sistemas jurídicos, como o português, exige-se para tanto o registo233, ainda que se requeira cumulativamente o uso, sob pena de caducidade daquele234. 


			Noutros sistemas, a inscrição no registo comercial não é condição necessária nem suficiente para conferir proteção ao nome comercial. Assim, no Direito francês o direito ao nome comercial adquire-se pelo seu uso público235. A fim de ser protegido, o nome comercial deve, além disso, ser distintivo, o que não sucede se corresponder à simples indicação da natureza da empresa a que diz respeito236. Também na Alemanha se entende que a proteção dos sinais distintivos da empresa depende da sua utilização no tráfico237. Nos Estados Unidos, o nome comercial (trade name) é protegido pelo Common Law se for efetivamente usado em conexão com uma atividade comercial e for suscetível, em virtude do seu caráter distintivo, de identificar essa  atividade238.


			c) Conteúdo da proteção. – Da inexistência de uma noção unívoca de nome comercial decorre a ausência de uma proteção uniforme para este sinal distintivo: esta tanto pode ser levada a cabo mediante a concessão de um direito de exclusivo como por outras vias – por exemplo, a concorrência desleal. 


			Corresponde à primeira orientação o regime consagrado na lei portuguesa para a firma e o logótipo239. Outro tanto pode dizer-se da proteção atribuída na Alemanha ao titular de um sinal distintivo da empresa, que a própria lei qualifica como um direito exclusivo240. E também em França se considera existir um direito ao nome comercial, que confere ao respetivo titular, por exemplo, a faculdade de se opor ao seu registo como marca por um  concorrente241.


			Em Inglaterra, ao invés, o nome comercial e o goodwill que lhe está associado são, em primeira linha, protegidos pela ação de passing off, igualmente utilizada, como já dissemos, para a repressão da concorrência desleal242. A ação deve ser julgada procedente sempre que se demonstre que o nome comercial utilizado pelo réu visa enganar terceiros, desviando clientela do autor, ou gerar confusão entre as atividades empresariais de ambos243. Também nos Estados Unidos a utilização não autorizada de um nome comercial alheio corresponde a uma forma de passing off244. Não há, pois, em qualquer destes sistemas jurídicos, um verdadeiro direito de exclusivo sobre o nome comercial.


			Refletem-se, assim, no regime do nome comercial as orientações gerais que, como vimos atrás, dominam igualmente o Direito das Marcas: também nesta matéria se revela a menor propensão dos sistemas de Common Law para a consagração de direitos de exclusivo sobre sinais distintivos de comércio.


			III – Denominações de origem


			Denominações de origem são nomes de localidades, regiões ou países utilizados a fim de designar os produtos deles originários cujas qualidades ou características são devidos, exclusiva ou essencialmente, ao meio geográfico de onde provêm, incluindo os fatores naturais e humanos (o denominado terroir), e cuja produção, transformação e elaboração ocorrem na área geográfica delimitada. Estão neste caso, por exemplo, os nomes «Champagne», «Chianti», «Havana», «Madeira», «Porto», etc. Distinguem-se: a) Das indicações geográficas, que designam igualmente locais, regiões ou países de que certos produtos são provenientes, cujas qualidades ou reputação possam ser atribuídas à sua origem, mas cujas fases de produção não têm aí todas necessariamente lugar; e b) Das marcas de origem, ou indicações de proveniência (v.g. «made in China»), na medida em que estas apenas identificam o lugar de fabrico do produto e não as suas qualidades ou características.


			Estes nomes geográficos podem ser protegidos de diferentes formas245. Certos países, como era o caso da Alemanha antes da entrada em vigor da atual lei de marcas, não preveem para eles quaisquer títulos especiais de proteção, tutelando-os quando muito através das regras relativas à concorrência desleal ou à proteção dos consumidores, por força das quais pode ser sancionada a sua utilização em produtos que não possuam qualquer conexão com o lugar por eles designado246. Outros países, como os Estados Unidos, onde estes sinais são frequentemente tidos como expressões genéricas, podendo, por conseguinte, ser utilizados em produtos não oriundos dos lugares geográficos em causa, protegem-nos preferentemente através de marcas coletivas ou de certificação247. Outros países ainda, como a França e Portugal (de onde emana boa parte dos produtos agrícolas identificados deste modo) atribuem o direito de utilizar esses nomes, como denominações de origem, aos beneficiários do respetivo registo, os quais são, por via de regra, os residentes ou estabelecidos na localidade, na região ou no país em causa. Esta proteção tende a ser mais forte do que a concedida através das outras vias acima consideradas248.


			Observa-se aqui, com grande nitidez, a estreita ligação que existe entre o regime destes sinais e os interesses nacionais implicados na matéria, bem como a medida em que os mesmos estão ligados à política económica de cada  país.


			§ 7.º Direitos sobre criações intelectuais de aplicação industrial


			I – Patentes de invenção 


			Examinaremos agora o regime das criações intelectuais de aplicação industrial, a respeito das quais nos centraremos nas patentes de invenção, nos chamados modelos de utilidade e no design. Também nesta matéria é possível identificar um certo número de diferenças relevantes entre os sistemas jurídicos que vimos examinando, nas quais de novo se revela a diferente valoração dos interesses em jogo na propriedade intelectual por parte desses sistemas jurídicos. Vejamo-las sucintamente.


			a) Titularidade da patente. – Em princípio, o direito à patente de invenção pertence, na generalidade dos sistemas jurídicos nacionais, ao inventor ou aos seus sucessores por qualquer título249. Diferem, no entanto, as regras sobre o modo de determinar o seu titular no caso de várias pessoas realizarem a invenção independentemente umas das outras ou de a invenção ser feita durante a execução de um contrato individual de trabalho. 


			Na Europa, vingou, quanto à primeira hipótese, o sistema dito first to file, de acordo com o qual o direito é atribuído àquele que primeiro depositar o pedido de patente250; o que, em tese, favorece a segurança jurídica e a pronta revelação pública das invenções, da qual depende em alguma medida o progresso  técnico251. 


			Nos Estados Unidos da América, ao invés, prevaleceu até recentemente, a este respeito, o sistema denominado first to invent252, segundo o qual o direito à patente pertencia ao primeiro inventor, i. é, àquele que demonstrasse, se necessário através do procedimento dito de interference, ter sido o primeiro a conceber o invento e a fazer dele uma aplicação prática («reduction to practice»), contanto que não tivesse havido abandono, supressão ou ocultação do invento por esse sujeito253. 


			Tratava-se de uma solução que podia implicar maior dispêndio de tempo e recursos na determinação do primeiro inventor; mas que potencialmente tutelava melhor os pequenos inventores e as instituições de investigação sem intuitos lucrativos, como as Universidades, que geralmente dispõem de menores recursos a fim de patentearem os seus inventos. Mesmo para as empresas de maior dimensão o sistema tinha a vantagem de as dispensar de pedirem patentes para os seus inventos antes de terem tido oportunidade de aferir se estes têm valor comercial, contanto que documentem adequadamente o processo inventivo. Acima de tudo, porém, esta solução protegia mais eficazmente a posição dos inventores que, apesar de não patentearem os seus inventos, os exploram comercialmente, beneficiando a sociedade, dessa forma, da sua atividade inventiva. Esses inventores, dizia-se, não deviam ser impedidos de continuar a fazê-lo em virtude da outorga a um terceiro de uma patente sobre o mesmo invento; até porque aos seus concorrentes não estava vedado determinarem, através do denominado reverse engineering, as bases científicas das invenções em causa e explorarem-nas comercialmente254. A solução norte-americana quanto a esta matéria estava, assim, de acordo com a política de favorecimento da concorrência e a relutância em conceder monopólios que ressumam noutros aspetos do regime estadunidense da propriedade intelectual. Ela era ainda conforme com a ênfase dada às considerações de utilidade pública na regulação da propriedade intelectual instituída pelo Direito norte-americano.


			Em 2011, porém, foi aprovado pelo Congresso norte-americano o America Invents Act, que adotou o sistema first to file. Esta lei, que entrou em vigor em 2012, é aplicável a pedidos de patentes apresentados desde 16 de março de 2013. Visou-se através dela, segundo os seus promotores, reduzir a litigosidade em matéria de titularidade de patentes, eliminando os referidos interference proceedings destinados a determinar a prioridade no direito à patente, e harmonizar o Direito norte-americano quanto a esta matéria com o da maioria dos restantes países.


			Para tanto, o § 102 (a) do título 35 do United States Code passou a dispor, sob a epígrafe «conditions for patentability»:


			«A person shall be entitled to a patent unless–


			(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or 


			(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.»


			Importa, contudo, notar que a nova lei – cuja constitucionalidade não é incontroversa na doutrina norte-americana255 – estabelece uma limitação importante ao princípio first to file, na medida em que confere ao inventor um «período de graça» de um ano após a primeira revelação pública («first disclosure») do invento, durante o qual goza de prioridade no direito à patente.


			Neste sentido, estatui o § 102 (b) do mesmo diploma legal:


			«A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if–


			(A) the disclosure was made by the inventor or a joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or


			(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.»


			Por outro lado, a lei consagra um procedimento denominado derivation procedure, ao abrigo do qual o primeiro inventor pode demonstrar que o primeiro a requerer a patente «derivou» o invento a patentear de um invento seu, caso em que lhe pertencerá o direito à patente. Para o efeito, declara-se no § 291 (a):


			«The owner of a patent may have relief by civil action against the owner of another patent that claims the same invention and has an earlier effective filing date, if the invention claimed in such other patent was derived from the inventor of the invention claimed in the patent owned by the person seeking relief under this section.»


			Compreende-se assim que a secção 3.ª do America Invents Act, que alterou a legislação vigente quanto a esta matéria, adote como epígrafe a expressão «first inventor to file». É que, em rigor, o novo regime norte-americano não corresponde ao modelo first to file, antes constitui um sistema híbrido, que conjuga traços característicos de ambos os modelos acima referidos.


			Não menos relevantes são as diferenças de regime existentes quanto às invenções de trabalhadores por conta de outrem256. Assim, em alguns países o direito à patente pertence originariamente ao empregador, desde que a invenção seja feita no cumprimento dos deveres normais do trabalhador (in the course of the normal duties of the employee)257 ou o contrato de trabalho preveja uma atividade ou «missão» inventiva258; noutros, esse direito pertence ab initio ao trabalhador, assistindo ao empregador, quando muito, a possibilidade de adquiri-lo, se se tratar de uma «invenção de serviço» (Diensterfindung), mediante uma declaração de vontade dirigida ao trabalhador dentro de certo prazo e o pagamento de uma compensação259.


			b) Objeto e requisitos da proteção. – Na generalidade dos sistemas jurídicos nacionais, podem ser objeto de patentes as invenções que sejam novas, impliquem atividade inventiva (i.é, que não sejam evidentes) e sejam suscetíveis de aplicação industrial. Em princípio, podem ser obtidas patentes em todos os domínios da tecnologia. Não obstante isso, o objeto possível da proteção através das patentes, assim como os requisitos desta, variam consideravelmente de país  para país. 


			Assim, nos Estados Unidos da América, compreende-se nele «qualquer processo, máquina, artigo manufaturado ou composição de matéria novo e útil, ou qualquer melhoria nova e útil daqueles»260. Apenas se consideram excluídos da proteção através de patentes as leis da natureza, os fenómenos naturais e as ideias abstratas261. No objeto possível das patentes incluem-se, por conseguinte, bens como os programas de computador, os métodos de negócio e os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico do corpo humano, cuja patenteabilidade está excluída na Europa262. Antes da conclusão do Acordo TRIPS, muitos países excluíam também a patenteabilidade de produtos farmacêuticos.


			Por outro lado, a circunstância de a investigação biotecnológica ser um campo de eleição de considerações éticas determinou a existência de profundas divergências entre os sistemas jurídicos nacionais a respeito da sua proteção jurídica por via da atribuição de direitos de propriedade intelectual263. Discute-se nomeadamente, a este respeito, a patenteabilidade de novas variedades vegetais. Excluem-na expressamente, por exemplo, as leis alemã264, francesa265, portuguesa266 e inglesa267. Nos Estados Unidos, porém, é legalmente possível patentear tais variedades268. 


			Importa, todavia, notar que na Europa alguns dos bens referidos são, direta ou indiretamente, suscetíveis de constituírem objeto de outros direitos de exclusivo. Tal o caso, designadamente, dos programas de computador, que são protegidos pelo Direito de Autor, e das variedades vegetais, sobre as quais incide o direito sui generis do respetivo produtor269. Além disso, na Europa são há vários anos correntemente concedidas patentes sobre programas de computador, desde que incorporados em invenções de produtos ou processos270.


			A comparação de Direitos revela também diferenças relevantes no tocante ao conceito de novidade da invenção. Nos países europeus exige-se hoje predominantemente, por influência francesa, a novidade absoluta a fim de que a invenção possa ser patenteada. Uma invenção apenas é considerada nova, de acordo com este critério, se não estiver compreendida no estado da técnica, sendo este último constituído por tudo o que, dentro ou fora do país onde a patente é requerida, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio, incluindo o conteúdo dos pedidos de patentes formulados anteriormente271. Noutros países, como os Estados Unidos, acolhe-se antes um critério de novidade relativa, nos termos do qual se admite, em certos casos, que sejam patenteadas invenções conhecidas no estrangeiro, v.g. por via do seu uso, se bem que o não fossem no território nacional; e concede-se ao inventor um «período de graça», durante o qual, como se referiu acima,  não se considera prejudicada a novidade da invenção caso esta haja sido divulgada por certos meios272.
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