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uando pensamos nas maiores invengGes do
0XX, ou pelo menos naquelas que mais terao
terado 0 modo de vida da humanidade, pensa-
a televisdo, no computador, na Infernet. Fa-
nte esquecemos que em tudo isto estd
sente algo, cada vez mais pequeno e cada vez
is' importante: o fransistor, quase invariavel-
ite parte de um chip (*). Inventado em 1947 por
N BARDEEN e WALTER BRATTAIN (%), encontra-se
épresente nos telemoveis, computadores, auto-
veis, electrodomésticos, televisores, radios,
des, misseis... Enfim, tudo o que tenha eleciré-
{0 que, de dia para dia, se aproxima cada vez
s de dizer, simplesmente, tudo (%)).

0O que é, afinal de contas, um chip?

Um chip, circuito integrado ou microchip ¢ defi-
ido como uma combinagio de elementos interligados,
eparavelmente associados num ou com um substrato
t'i_nuo (%). Nas palavras de OrHEN MENDES (%): “0s

/() O presente trabalho foi elaborado, em 2012, no mbito
1 disciplina de Mestrado “Propriedade Intelectual” leccionada
a Prof.® Doutora Victéria Rocha, a quem muito agradego. Sao
ignalmente devidas palavras de agradecimento e amizade a
uis Guerra.

(" Um circuito contém hoje em dia, num espago tdo redu-
zido quanto 1em?, mais de 2 mil milhGes de transistores e o nui-
mero aumenta todos os dias (SEDRAS/SMITH, Microelectronic
circuits, international 6% edition, OUF, 2011, p. 4).

2% (?) Falo da descoberta do transistor de ponto tinico, que re-
sultou numa patente (US Patent 02.569.347). Associadas & des-
coberta e desenvolvimentos dos clips estdo, pelo menos, duas
atribuicdes do prémio Nobel da Fisica, em 1956 e 2000.

() Novoa/LASTRES/AGRA (Manual de La Propiedad Industrial,
Marcial Pons, 2009, p. 301) referem ser raro o artigo de uso do-
méstico que ndo incorpore algum chip.

{*) MEmDL/MEYERS/ ABRAHAM/IWERSEN/LESK/ROEDER, Defini-
tion of Terms for Integrated Circuits, IEE Standard, n.* 274.

¢} “Tutela juridica das topografias dos circuitos integra-
dos”, in Direito da Sociedade de Informagdo, vol. 1, Coimbra Edi-
tora, 1999, p. 90.
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circuitos integrados [...] sdo compostos por uma
combinacdo de elementos interconectados, de ma-
terial metdlico, isolante ou semicondutor, insepa-
ravelmente associados ou integrados num subs-
trato homogéneo — que, no actual estado da técnica,
¢ um material semicondutor, normalmente o sili-
cio —, permitindo executar as mais variadas e com-
plexas fungBes na érea da electronica”. No fundo,
trata-se de um conjunto de transistores (%) e outros
elementos (") dispostos e ligados para exercerem
uma dada func¢o, como uma unidade.

A producio destes chips é feita industrialmente
e compreende a fase de desenho do circuito, de re-
finagao do material semicondutor (normalmente si-
licio, a partir de areia), do fabrico do wafer (“bo-
lacha”, uma tira finissima cortada de blocos de si-
licio monocristalino) que servirad de base para a
montagem do circuito (o referido substrato homo-

(8} Um transistor é um dispositivo semicondutor usado
como amplificador ou como comutador (permitindo alternar si-
nais eléctricos). Tern necessariamente tés terminais para ligacio
a um circuito exterior. Os dispositivos semicondutores séio dos
mais variados; um exemplo com cada vez mais aplicagdo ¢ o
“LED” (Light-emitting diode). Explicando em pormenor a evolu-
¢io do transistor e dos seus métodos de funcionamento, vide
YEO/NG/KONG/DANG, Intellectual Property for Integrated Circuits,
J. Ross Publishing, 2010, pp. 38 e segs.

() YEO/NG/KoNG/DANG (ob. cit., p. 36) esclarecem que os ele-
mentos de um chip se dividem em activos e passivos. Os ele-
mentos activos sio essencialmente transistores e diodos. Os
diodos s6 permitem a passagem de corrente eléctrica numa
dada direcgio e sao normalmente usados para fungdes correc-
tivas. Os elementos passivos compreendem, entre outros, con-
densadores e resisténcias. Os condensadores recolhem electri-
cidade e sio normalmente utilizados para armazenar energia
(& semelhanca de uma bateria). As resisténcias funcionam di-
minuindo o fluxo de electricidade e permitindo controlar a
quantidade de corrente que passa num determinado segmento
do circuito. Cada um destes componentes tem um sem fim de
tipos e variedades.




géneo), de montagem com a jungéo e ligagdo dos
elementos, de teste do circuito e da entrega (%).

O primeiro passo, a concepgio e desenho do cir-
cuito, € a fase que envolve mais custos e consome
mais tempo. Os engenheiros que concebem estes
circuitos, recorrendo a programas informaticos
(Computer-aided design, “CAD”), tém que experi-
mentar mithSes de combinacdes, visto serem mui-
tos os elementos disponiveis e a sua localizacio e
ligagdo individual afectarem o desempenho final
do circuito (°). Cedo se descobriu que a concepcio
destas auténticas cidades deveria ser feita tridi-
mensionalmente, relevando para a sua eficiéncia a
localizagio de cada elemento a tés dimensdes.
Para o efeito, sfo concebidas diferentes méscaras
(bidimensionais), como que fatias, que uma vez so-
brepostas déo origem ao produto final.

A importancia econdmica (resultante da impor-
tancia técnica) dos produtos semicondutores é
avassaladora. Em 2011, a Semiconductor Industry As-
sociation (SAI) anunciou receitas no valor de 299,5
mil milhdes de ddlares (1%). Cada ano que passa a
humanidade fica mais dependente da electrénica
e, desta forma, dos produtos semicondutores. As
perspectivas deste sector continuam a ser de cres-
cimento.

Os custos de desenvolvimento de topografias
novas, isto &, da sua concep¢do e desenho, sdo
enormes (') e a copia, além de barata, ¢é extrema-

) YEO/NG/KONG/DANG, ob. cit., pp. 6 € segs.

{*) Descrevem o processo de concepgdo de uma topografia
em pormenor YEO/NG/KONG/DANG, ob. ¢it., PP 58 e segs. Como
frisa OFHEN MENDES (cb. cif, p. 91), “todos os componentes de-
verdo estar organizados e distribuidos por uma forma optimi-
zada (topografia), de moide a conseguir, designadamente, a
maior miniaturizagio possivel, uma rapida circulagio do sinal
eléetrico, fiabilidade de funcionamento, baixo consumo de ener-
gia e minimo aquecimento”,

% In htip://www sia-online.org/news/2012/02/06/global-
sales—report—ZOl2/semiconductor-industry—posts—record-brea
king-revenues-despite-2011-challenges/. Os valores menciona-
dos por OEHEN MeNDES (ob.cif., p-92) hd 14 anos duplicaram en-
tretanto.

(") OeHEN MENDES (0b. cit., p- 93) apontava ha 14 anos o
custo de 100 mithdes de délares. Como explica DoustLas B. FuL-
LER ("How to Revive Hong Kong’s Integrated Circuit Design In-
) dustry”, in http://www.savantas.org/cmsimg/files/Research/

. I-H(IP/Report/lO_Fuller.pdf), estes custos sdo cada vez mais di-
- ferenciados, tendo em conta o tamanho dos circuitos, cifrando-
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mente facil. Na verdade, cada unidade contém em
si um molde, que é um verdadeiro “mapa para a
cépia” (*?). Fm face do desenvolvimento desta in-
dustria e da proliferagdo da c6pia, o legislador de-
cidiu intervir. OBHEN MENDES (%) sintetiza as ra-
z0es de politica legislativa que justificam a protec-
¢80 deste bem imaterial: “estimulo ao desenvolvi-
mento tecnoldgico [...] garantindo uma adequada
remuneracao, uma maior celeridade na divulgacio
dos conhecimentos mais recentes nesta 4rea e a
preservacio da lealdade na concorréncia”.

O estimulo ao desenvolvimento tecnoldgico,
justificacdo tradicional de toda a tutela de inovacéio
(das patentes, modelos de utilidade, desenhos e
modelos e, também, no que aqui concerne, as topo-
grafias (), esté longe de ser uma justificagéio con-
sensualmente aceite (°). No entanto, este parece ser
um caso no qual, sendo téo fécil a copia e tio rele-
vantes os custos de desenvolvimento de uma topo-
grafia, poucos seriam os intrépidos (ou mesmo
temerarios) industriais que se aventurariam a de-
senvolver uma topografia sem a possibilidade de
um direito de exclusivo. A fungiio remuneratéria
do investimento utilizado parece-me ser aquela
que mais releva aqui (*%). DENIS BORGES BARBOSA (V)

-se entre 20 & 50 milhdes de délares para chips a 45nm (nanome-
tro, um milhdo de vezes mais pequeno que o milimetro) e 75
milhes de délares para chips a 32nm. O autor alerta para o facto
de o custo de desenho estar a aumentar mais rapidamente do
que o crescimento do mercado, o que terd duas consequéncias:
criar barreiras 4 entrada e favorecer a formacio de mercados
oligopolistas, pressionando a criagio de Joint ventures (p. 7).

("°) “Copying may be done by photographing each layer of an in-
tegrated circuit and preparing masks for its reproduction on the basis
of the photographs obtained” (WIPO Intellectual Froperty Handbook:
Policy, Law and Use, in http:/fwww.wipo.int/about-ipfen/iprm/,
p. 119).

(%) Ob. cit, p. 93.

{**) Apesar de ser pouco rigoroso — visto que uma coisa sdo
as topografias, como que um projecto ou planta de um edificio,
€ outra coisa sfo os produtos semicondutores, a execugio da to-
pografia —, usarei indistintamente topografias para me referir
ao objecto de protecgdo.

(¥} Dando conta desta polémica, vide PEDRO S0USA E SILva,
Direito Industrial, Coimbra Editora, 2011, pp- 41 e segs.

(') “The possibilty of such copying is the main reason for the in-
troduction of legislation for the protection of ayout-desings” (WIPO
Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, cit., p. 119).

(") Uma introdugdo & Propriedade Intelectual, Lumen Juris,
2009, p. 617.




ideia de modo expressivo quando afirma
icar um circuito integrado exige 0 mesmo
riatividade que preencher uma declaragio
sto de renda — ou talvez nem isto. De tal
tacdo, fica a ideia de que o sistema da pro-
ide industrial est4 sendo usado, hoje em dia,
r_d_teger investimento e nao exactamente tec-
gial.

iecessidade de garantir a celeridade de divul-
dos conhecimentos mais recentes na area pa-
:e ser, neste caso, muito menor do que no
as patentes de invengao. A topografia, ao ser
clalizada, é divulgada de forma quase plena,
tando dai a sua especial propensio para ser
_"a. E claro que, se a topografia for registada
de.ser comercializada, a informacio fluira
apidamente e sempre se poderao poupar al-
18 custos e acelerar o desenvolvimento.
preservacio da lealdade na concorréncia é
fﬁng‘éo do direito industrial em geral, exis-
um instituto, de cariz subsidiario, para o
feito (arts. 317.° e segs. do CPI (%¥)): a proibigio da
orréncia desleal (*%). E também devido &s limi-
g:do instituto (a sua incerteza e o seu carécter
ifuso) que se consagram direitos de exclu-
. Entende-se que cada direito de exclusivo
itela'a lealdade da concorréncia na medida em
‘atribui “a César o que ¢ de César” e, evita
_10 a que HUBMANN (*!) chama aproveitamento de

(*¥) De ora em diante todas as normas mencionadas sem re-
réncia adicional pertencem ac Cédigo da Propriedade Indus-

("% Sobre o tema, cfr., em especial, OLIVEIRA ASCENSAQ, Con-
rréncia Desleal, Almedina, 2002.

() ALEXaNDRE D1as PERETRA (“Clircuitos Integrados: Protec-
Jurldica das Topografias de Produtes Semicondutores”, in
ireito Industrial, vol. I, Almedina, 2002, p. 311) refere o ca~
uismo e a incerteza proprias do instituto da concorréncia des-
al:Em contrapartida, GERHARD SCHRICKER (“Centenario de la
lemana contra la competéncia desleal: luces e sombras”,
' Actas de Derecho Industrigl e Derecho de Autor, tomo XVII, 1996,
:20) fala da vitdria da cldusula geral.

) Citado por QUIVEIRA ASCENSAQ, “O principio da presta-
10: Um novo fundamento para a Concorréncia Desleal?”, in
04, ano 56, vol. 1, 1996, p. 21.- Na obra de 1998 (Gewerblicher-
echisschutz, 6. Auflage, C.H.Beck, p. 336) mantem esta ideia.
ta-se de um critério para determinar se uma dada pratica é
nino.contraria as normas e usos honestos do ramo (Sittenwi-
rigkeit). VOLKER EMERICH (UmlautererWettbewerb, 6. Auflage,
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prestagdo alhein. Serd curioso notar como o regime
deste direito privativo converge com o da concor-
réncia desleal (%2).

2, A necessidade de um direito sui generis?

Os argumentos apresentados e a dificuldade
enfrentada em enquadrar esta realidade, quer no
direito de patentes, quer no direito de autor, leva-
ram a que, nos EUA, em 1984, fosse aprovado o Se-
miconductor Chip Protection Act (SCPA) (), com
uma vocacao mais jus-autoral do que de direito in-
dustrial.

Da distingao cldssica entre estes dois ramos de
direito resulta que o direito de autor nasce com a
criagdo da obra (*) e, apesar de ser de maior dura-
¢do que o direito industrial (), s6 garante protec-
¢Ao ao seu titular Sonira a cdpia. Ou seja, este nao
esta protegido no caso de uma criagdo indepen-
dente posterior. E 0 que se passa neste caso (legis-
lagio americana): se um individuo obtiver um de-
senho muito semelhante ou mesmo igual, desde
que isso ndo resulte de um acto de cépia, o titular
do direito nfo podera impedi-lo (*).

A nivel internacional, a Organizacdo Mundial
da Propriedade Intelectual comegou a preparar um

C.H. Beck, 2002, p. 49} escreve que a distingdo entre concorrén-
cia pela prestagiio e a concorréncia sem se basear na prestagéo
(NichHleistungswettbewerb) é considerada um meio particularmente
adequado para a concretizagio da cldusula geral,

() JURGEN ENSTHALER (GewerblicherRechtsschutzundUrherb-
recht, 3. Auflage, Springer, 2009, pp. 193 e segs.) inclui, junta-
mente com o0s desenhos e modelos, modelos de utilidade e
variedades vegetais, a proteccao das topografias numa categoria
a que chama “direitos de protecgio da prestacio” (Leistungs-
schutzrechie).

(*)]. H. ReiciManN, “Legal Hybrids between the Patent and
Copyright Paradims”, in Colum.L.Rev., n.°8, 1994, p. 2476. LEON
Rapomsky (“Sixteen Years After the Passage of the U.S. Semi-
conductor Chip Protection Act: Is International Protection
Working?”, in Berkeley technology law journal, 15:3, 2000) aponta
que “[ilronically, by the titne these provisions were in place, they were
largely obsolete. Despite substantial pirating around the world, com-
panies in countries that passed such legisiation did not bring suit
agrinst alleged infringes”.

() Arts. 12, n.°3, e 12" do CDADC.

(¥} Excluo a protecgio dos sinais distintivos, que pode ser
renovada ad efernum.

(%} ]. H. REICHMANN {0b. cit., p. 2480) afirma mesmo que este
regime se aproxima, também por isso, da proteccio do segredo
industrial.
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tratado em 1983 e apresentou uma minuta em
1985, tendo sido assinado em 1989, em Washing-
ton. Este tratado (conhecido como Tratado de Wa-
shington ou IPIC) nao se encontra em vigor direc-
tamente (¥), mas foi incluido parcialmente no
Acordo sobre 0s Aspectos do Direito de Proprie-
dade Intelectual Relacionados com o Comércio
{Acordo TRIPS) (%). O art. 35.° do Acordo TRIPS
aplica, por remissdo, os arts. 2.° a 7.° (excepto o 3.°
pardgrafo do art. 6.°), o art. 12.° e 0 3.° pardgrafo do
art. 16.°, todos do Tratado de Washington. Estes ar-
tigos, para os quais o Acordo TRIPS faz remisséo,
abrangem o essencial da regulagdo, ficando ex-
cluida a matéria relativa a0 uso ndo autorizado (o
3.° paragrafo do art. 6.°) e a duragdo (propunha-se
no art. 8.° uma duracgao de 8 anos). Como explica
DaNIEL GERVAIS (), 4 abordagem Berna-plus (refe-
rente ao acréscimo de proteccdo em matéria de di-
reitos de autor) e Paris-plus (protec¢io mais forte
que a conferida pela Convencio da Unido de Paris
relativa a propriedade industrial) juntou-se a abor-
dagem Washington-plus. Por isso mesmo, a duragéo
da proteccgo, fixada no art. 38.° do Acordo TRIPS,
tern um minimo de 10 anos a contar do registo ou
da primeira exploragdo comercial em qualquer
ponto do mundo. O n.” 3 deste art. 38.° permite aos
Estados fixar um prazo de caducidade de 15 anos
a contar da criag@o do desenho.

(*) O texto final teve o voto contrario dos EUA e do Japio,
os dois grandes pafses da induistria & altura e o Tratado nunca
chegou a entrar em vigor autonomamente.

(#%) Tendo entrado em vigor em Janeiro de 1996, conta ac-
tualmente com 158 paises contraentes. Em bom rigor, 0 Acordo
TRIPS néo € um tratado, mas parte de wm conjunto de acordos
gue substituiram o GATT (General Agreementon Tariffs and Trade)
pela WTO/OMC (em portugués). Vide http://www.wto.orglen
glishftratop_eftrips_e/trips_e.htm (consultado em 31/5/2012).

Quanto & pelémica em torne dos méritos do Acordo TRIFS
ou a sua natureza de instrumento criado para expandir ¢ domi-
nio ocidental (e a sua légica) em matéria de tecnologia e inova-
¢do, vide o excelente artigo de DANIELE ARCHIBUGI & ANDREA
FrLipertl, “The Globalisation of Intellectual Property Rights:
Four Learned Lessons and Four Theses”, disponivel em http://
www.danielearchibugi.org/downloads/papers/IPRglobaliza
tion.pdf. Para uma perspectiva geral e aprofundada, DANIEL

 GERVAIS, The TRIPS Agreement — Drafting History and Analysis,
Sweet & Maxwell, 1998.
(*) Ob. cit., p. 174.
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Danier GErvals (*) informa que o principal mo-
tivo de divergéncia (stumbling block) era a questio
relativa a extensdo do direito de exclusivo a produ-
tos que incorporassem circuitos protegidos. Alguns
Estados temiam que a consagragéo dessa proposta
levasse a protecgao dos produtos contendo os cir-
cuitos e ndo aos circuitos em si mesmo, bastando a
jungdo de um circuito protegido a um produto para
lhe estender essa proteccdio. A redacgdo a que se
chegou, no art. 36.° do Acordo TRIPS, parece-me
ser uma solucgao equilibrada: “os Membros consi-
derardo ilegais os seguintes actos, caso sejam reali-
zados sem o consentimento do titular: a importa-
¢éo, venda ou distribui¢do por qualquer outra for-
ma, com finalidade comercial, de um esquema de
configuragao protegido, um circuito integrado em
que € incorpforado um esquema de configuragio
protegido, ou um artigo em que ¢ incorporado um
circuito integrado desse tipo, apenas na medida em
que continue a incluir um esquema de configura-
gdo reproduzido ilegalmente”. O que se protege é
o desenho do circuito e, por isso mesmo, a remocio
do circuito ilegal elimina a infracgao (*!). Esta deli-
mitagdo é importante também para o preenchi-
mento da regra do esgotamento do direito relativo
a topografia registada.

Em 1986, a Unido Europeia (a altura, as Comu-
nidades Europeias) reagiu a iniciativa norte-ame-
ricana adoptando a Directiva 87/54/CEE, relativa a
proteccdo das topografias dos produtos semicon-
dutores. Esta Directiva foi objecto de muitas deci-
sbes do Conselho no sentido de aumentar o seu
ambito de aplicacio, no cumprimento da regra da
reciprocidade. Foi transposta para a ordem juridica
portuguesa pela Lei n.° 16/89, de 30/6, revogada
pelo DL n.° 36/2003, de 5/3, que aprovou ¢ Cédigo
da Propriedade Industrial de 2003. Este diploma
sofreu profundas alteracSes em 2008.

O art. 4.° do Tratado de Washington permite
que os Estados efectivem a protecgio dos circuitos
integrados de muitas formas diferentes: através de

(*) Ob. cit., p. 76.

{*") CarLos M. CorrEa (“Layout Designs of Integrated Cir-
cuits”, in AAVV, Intellectual Property and International Trade: The
TRIPS agreement, 2 edition, Wolters Kluwer, 2008, pp. 264 e 265).




uma lei especial sobre topografias ou através da sua lei
de direitos de autor, patentes, modelos de utilidade, de-
senho ou modelos, concorréncia desleal ou qualguer
outra lei ou combinagio de qualquer dessas leis. A
op¢ao do legislador comunitario foi no sentido da
consagracao de um direito sui generis, uma nova ca-
tegoria de direitos de exclusivo (**), seguindo os
americanos e 0s japoneses. Este seguidismo do mo-
delo americano explica-se pela circunstancia de,
sendo este pais o lider de mercado, aplicar uma
regra de reciprocidade: sé poderiam gozar da pro-
tecgdo da lef americana os nacionais de Estados que
concedessemn protecgio equivalente aos cidadaos
americanos (*%).

No entanto, esta harmonizacido mundial tem
muito de aparente. Como explica DENIS BORGES
Bareosa (**), 0 objecto de proteccdo é distinfo: “a
lei americana de 1984 visa o mask work, ou seja, a
forma que serve para fabricar as camadas dos wa-

(**) REMEDIO MARQUES (Biotecnologial(s) e Propriedade Intelec-
tual, vol. I, Almedina, 2007, p. 137) sintetiza as dificuldades de
recurso ao direito de autor {geradas pelo carécter funcional da
forma) e &s patentes (auséncia de actividade inventiva, 2 solugdo
técnica consiste em somente colocar num corpo material, o mais pe-
queno possivel, win grande nitmero de camadas compostas por material
isolante, condutor ou semicondutor). Quanto & imprestabilidade dos
desenhos ou modelos, para este efeito CHRISTINE FELLNER (Indus-
trial Design Law, Sweet & Maxwell, 1995, pp. 117-118) aponta
duas excepgdes a protecgiio que as topografias provavelmente
preenchem: o must-fit (art. 176.°, n.° 6, alinea b)) e tratar-se de
“method or principle of construction”. Quanto a este dltimo,
como a propria autora recorthece, parece existir menos a dizer.
Parece-me ser ainda de acrescentar, no nosso caso {(ja ndo no di-
reito britdnico), a dificuldade com o requisito da visibilidade (art.
176.%, n.° 4, alinea 4}). Surpreendentemente, BENTLY/SHERMAN (Irn-
tellectual Property Law, 3 edition, OUP, 2009, p. 632} afirmam
que as topografias integram. o conceito de desenho ou modelo
comunitario, acrescentando que “thankfully, it seems unlikely that
the chip industry will take advantage of these provisions”.

(®) AZEMASGALLOUX (Droit de la propriété industrielle, 7° édi-
tion, Dalloz, 2012, p. 607) referem que, “em contrapartida, esta
protecgiio € menosprezada pela pratica: contam-se apenas algu-
mas dezenas de depdsitos por ano em Franga”. O efeito desta
Directiva na Europa foi em geral fraco. Na Alemanha, até¢ 2004,
contavam-se apenas 1235 registos. RUDOLF KRASSER (Patentrecht,
5. Auflage, C.H.Beck, 2004, p. 13) escreve: “o significado prético
da protecgio das topografias ficou bastante aquém do espe-
rado”. No ane de 2010, o DPMA (Deutsches Pantent- und Marke-
namt) ndo recebeu qualquer pedido relativo a topografias e, no
ano de 2011, recebeu duas (relatério anuais de 2010 e de 2011,
disponiveis em http:/fwww.dpma.de/).

(") Ob. cit., pp. 616 e segs.
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fers; a lei japonesa se volta ao tragado de circuito
(circuit layout); as leis europeias, assim como o mo-
delo da Comunidade, referem-se a topografia dos
semicondutores [...]; 0 Tratado de Washington re-
fere-se ao desenho do tracado (layout design)”. Exis-
temn também diferencas quanto ao caso de coinci-
déncia criativa: enquanto a lei europeia, aparente-
mente, permite ao titular de registo de topografia
proibir a comercializa¢io daquele que tenha obtido
topografia igual ou semelhante, ainda que de for-
ma totalmente autonoma, ja a lei norte-americana
nao o admite (¥).

3. O objecto de tutela

Em Portugal, a regulamentacio das topografias
consta dos arts. 153.° a 172.° do CPI, que adiante
analisaremos. O objecto de proteccio é a fopografia
de um produto semicondutor (%)

O legislador comega por definir produto semi-
condutor, no art. 153.°, como “a forma final, ou in-
termédia, de qualquer produto que, cumulativa-
mente:

a) Consista num corpo material gue inclua uma
camada de material semicondutor;

b) Possua uma ou mais camadas compostas de
material condutor, isolante ou semicondutor, es-
tando as mesmas dispostas de acordo com um mo-
delo tridimensional predeterminado;

c) Seja destinado a desempenhar uma fungio
electrdnica, quer exclusivamente, quer em conjunto
com outras fungdes” (7).

%) DARIO MOURA VICENTE (A Tutela Internacional da Proprie-
dade Intelectual, Almedina, 2008, p. 174) aponta ainda outros li-
mites & uniformiza¢io/unificagio empreenidida como é o caso
do modo de acesso a protecgdo (com ou sem registo).

{3 Como explicam AZEMa/GALLOUX {ob. cit.,, p. 607), em cer-
tos cases, 0s produtos semicondutores contém um microproces-
sador e um prograima {assim, também, SEDRAS/SMITH, ob. cit., p.
3). Nesse caso, o programa serd protegido pelo direito de autor.
No entanto, nfio existe aqui lugar a cumulagio. Uma coisa serd
o hardware, protegido pela topografia, outra coisa é o software,
protegido pelo direito de autor {(assim, VANZETTI/D1 CATALDO,
Manuale di Diritto Industriale, 6.2 edizione, Giuffré Editore, 2009,
p. 485). Sobre a protecgdo de programas de computador pelo
direito de autor, vide JosE ALBERTO VIEIRA, A Proteccio dos Pro-
gramas de Computador Pelo Direifo de Autor, Lex, 2005.

(%) Esta defini¢io é decalcada do art. 1.7, alinea a), da Direc-
tiva. Assim como o conceito de topografia é do art. 1.7, alinea b).
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Temos assim um requisito relativo a composi-
cao: ter, pelo menos, uma camada de material se-
micondutor. Um material semicondutor é aquele
que apenas conduz electricidade sob dadas condi-
¢Oes (*), sendo as suas caracteristicas manipuladas
através da insercdo de impurezas (num processo
chamado dopagem) (**). O material mais utilizado
€ o silicio, embora também se possa utilizar o ger-
manio ou o selénio (*°),

Um outro requisito relativo a fungéo: o produto
tem que exercer uma fungio electrénica (*'). Deve en-
tender-se por fungio elecirdénica toda aquela que
faga um determinado uso do fluxo controlado de
electrGes (**). Existe ainda um ultimo requisito —
que quase nem chega a sé-lo, visto que dificilmente
seria possivel ou haveria interesse em gerar uma
topografia de forma aleatoria (**): a disposigio das
camadas de acordo com um modelo tridimensional pre-
determinado.

Como explica LrON RADOMSKY (*), os produtos
semicondutores sio distintos dos circuitos integra-

(*¥) Tao dispares como a voltagem, a temperatura ou a inci-
déncia de luz.

(**) SEDRAS/SMITH (0b. cit., p. 39) explicam que “as their name
implies, semiconductors are materials whose conductivity lies between
that of conductors, such as copper, and insulators, such as glass”. E
precisam que existem dois tipos de semicondutores: os consti-
tuidos por um s6 elemento (constantes do grupo IV da tabela
periddica) e os semicondutores compostos, como o arsenieto de
galio (galium-arsenide), formados pela combinagdo entre elemen-
tos dos grupos Il e V ou Il e VI da tabela periédica.

(*% IaN ]. LoYD, Information Technology Law, 2 edition, But-
terworths, 1997, p. 388. O germénio foi utilizado nos primeiros
transistores, tendo sido rapidamente suplantado. Hoje em dia
os materiais mais utilizados séo o silicic e o arsenieto de galio
(SEDRAS/SMITH, 0b. ¢ loc. cit.).

(*% Quando OeHEN MENDES {0b. cit., p. 98) escreve que “ob-
jecto da tutelq legal é {...] o produte semicondutor assim obtido, sem
ter em consideracio as funcBes que desempenhe”, refere-se ao bem
imaterial protegido, Ndo se protegem as fungdes que os semi-
condutores desempenham. Para estarmos perante um semicon-
dutor para este efeito ele tera que desempenhar uma fungéo
electrénica. Caso contrério, germénio refinado dentro de um
frasco seria classificado como semicondutor (o gue ¢ exacto em
termos fisicos, mas néo interessa i lei).

{*%) SEDRAS/SMITH, ob. cit., p. 45.

(¥) E que, se assim fosse gerada, n#o reuniria os requisitos
substantivos de protecgéo por nio resultar do esforgo intelectual
do seu proprio criador.

(") Ob. cit., p. 3.
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dos (chips). Os circuitos integrados contém muitos
produtos semicondutores. Por isso, apenas se pro-
tege a topografia de produtos semicondutores. Esta
¢ definida como "o conjunto de imagens relaciona-
das, quer fixas, quer codificadas, que representem
a disposigdo tridimensional das camadas de que o
produto se compde, em que cada imagem possua
a disposigdo, ou parte da disposigdo, de uma su-
perficie do mesmo produto, em qualquer fase do
seu fabrico” (art. 154.%). A directiva europeia pro-
tege os padrdes representados nestas imagens, ao
contrario da lei americana que apenas protege a
imagem (mask) (*°).

4, Requisitos substantivos de protec¢io

Para a concessdo do direito exclusivo, a lel re-
quer que a topografia seja o resultado do esforgo in-
telectual do seu proprio criador e que ndo seja conhecida
na industria dos semicondutores (art. 155.%). Estes re-
quisitos, que apresentam uma formulagio algo
enigmatica (*¢), carecem de alguma elaboraggo.

4.1. Resultado do esforco intelectual do seu proprio
criador

Vimos ja& que existe algum esforgo e, sobretudo,
muito investimento na concep¢do de uma topogra-
fia. Em contrapartida, nédo existe muita criatividade
ou intervengdo do espirito. Mesmo assim, OEHEN
MENDES (*) reconduz este requisito ao conceito de
originalidade em sentido subjectivo, vendo aqui
wum manifesto enfogue jus-autoral. Ora, o proprio con-

(*5) Idem, p. 13.

(**) ANDRE BERTRAND (Droit d'Auteur, 3* edition, Dalloz,
2010, p. 83) observa que, da configuracio dos pressupostos de
proteccio das topografias, “les puristes du droit des brevets et du
droit d'auteur pourront i sa lecture [...] penser que Uinformatique
fait table rase de certains concepts classiques et qu'elle mélange allg-
grement la ‘banalité’ ef Voriginglité’ ”. Sobre o tema, em profun-
didade, vide JOzEF A. KEUSTERMANS, The “originality” requirements
for integrated circuits, Bruylant, 1995.

(*) Ob. cit., p. 101. ALEXANDRE Dias PEREIRA (ob. cit., p. 320)
fala vum misto de originalidade dos direitos de autor com a novidade
do direito de patente. ANDRE BERTRAND (La Proprieté Intellectuelle,
Livre II, Marguies et Brevets, Dessinset Modéles, Delmas, 1995, p.
279) entende tratar-se de “uma formulagio nova de um conceito
classico do Direito de Autor e lamenta que a lei n&o haja feito
referéncia a esse conceito cléssico [...] preferindo uma frase elip-
tica”.




ceito de originalidade como requisito de protecgio
estd longe de ser matéria assente (*).

Como escreve VICTORIA ROCHA (*°), que neste
ponto seguirei de perto, trata-se de um conceito
aberto, uma nogao-quadro, sendo que nao existe

um, mas muitos conceitos de originalidade. A ju-
risprudéncia sobre este aspecto é hesitante e a dou-
trina € dispar. Em face destas dificuldades, cumpre
perguntar se devemos buscar uma nogao tinica de
originalidade. Isto é, uma s6 nogao de originali-
dade para todas as obras, a qual podemos ainda
fazer referéncia no caso das topografias. Se respon-
dermos afirmativamente, temos que responder a

segunda pergunta, ainda mais intrincada e desa-
fiante: que nogéo ¢é essa?

A posigao maioritaria é aquela que, perante um
objecto, exige criatividade, a marca de personalidade

do autor, por pequena que seja. Nao existe um qual-
quer juizo de qualidade ou de “altura criativa” (*).
A lei portuguesa seguiu a lei francesa e ndo a lei
italiana e aparentemente rejeitou/dispensou um

(*) PauL GOLDSTEN/BERNT HUGENHOLTZ {Infernational Copy-
right, 2 edition, OUP, p. 195) ddo conta da grande disparidade
conceptual acerca daquilo que pode ser considerado obra, e da
tendéncia muito permissiva do Supremo Tribunal holandés
que, reinterpretando o requisito de actividade criativa, ao pres-
cindix da intengéo de criar, j& considerou passivel de protecgio
pelo direito de autor um perfume, um sistema de equagdes qui-
micas e uma série de escutas policiais... Em geral, exclui-se da
tutela pelos direitos de autor o objecto puramente funcionak. Re-
MEDIO MARQUES (o0b. cif., p. 125) chama a atengdo para uma dege-
nerescéncia do fradicional requisito da originalidade. O autor
entende estar ausente, no caso das topografias, uma criagio ar-
tistica. Embora o art. 2.°, n.° 1, da Convengao de Berna preveja a
protecgio de topografias, o requisito em causa sera o da novidade
em sentido subjectivo {pp. 1332-1333). Na verdade, se se protegem
bases de dados e programas de computador através do direito
de autor (ainda que tal seja uma ficgho legal (cfr. RauL Gui-
CHARD, “Tépicos sobre técnicas legislativas”, in Revista de Cién-
cias Empresariais e furidicas, n.° 16, pp. 31 e segs.)), néo me parece
que o facto de ndo existir uma verdadeira “criacfio artistica” re-
presente um real ébice. REMEDIO MARQUES {0b. cit., p. 139) reco-
nhece isso mesmo quande afirma que a invengdo constifui,
também, uma criagdo do espirito humano.

{*) “Contributos para delimitacio da ‘originalidade’ come
requisito de protecgio da obra pelo Direito de Autor”, disponi-
vel online em http:/fwww.apdi.pt (= publicado em Arslicandi
.. Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Antonio Castanheira Neves,

- vol. II, 2008).
(*) MenEezEs LEITAO, Direito de Autor, Almedina, 2011, p. 75.
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juizo de mérito da obra {cfr. a epigrafe dos arts. 2.°
e 3.2 do CDADC),

OLIVEIRA ASCENSAO (%) frisa que “0s juristas ndo
tém nenhuma superioridade em relagao aos outros
quando se trata de determinar quais séo as obras
que valem ou nao valem”. E acrescenta: “por outro
lado, a obra é uma criacdo. E se 86 hd criagdo quan-
do se sai do que estad ao alcance de toda a gente
para chegar a algo de novo, a obra ha-de ter sempre
aquele mérito que é inerente & criagéo, embora ndo
tenha mais nenhum: o mérito de trazer algo que
ndo é meramente banal”. Assim, para este ilustre
jurista, o que interessa é que algo seja novo. No en-
tanto, parece-me que existe um certo “juizo de
valor” quando consideramos algo banal. A ver-
dade é que, como ressalva VICTORIA ROCHA (*%): “a
anterioridade destr6i a novidade, mas néo, forgo-
samente, a originalidade”.

A propésito das coincidéncias fortuitas na cria-
¢iio, OLIVEIRA ASCENSAOC (°%) considera ser “sd em
relagdo a obras cujo contributo criativo orga pelo
zero que esses encontros se podem imaginar”.
Como vimos, este é um desses casos (*). O au-

(3 Direito Civil. Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra
Editora, 1992, p. 93.

(%3 Ob. cit., p. 4.

(*®) Ob. cit,, p. 101. No mesmo sentido, ANDRE BERTRAND, ob.
cit., p. 129,

(%%) Pese embora néo se coloque o problema nos mesmos ter-
mos, visto que existe um segundo requisito. Assim, no caso das
topografias, tendo em conta a aplicagio subsidiaria do direito
de patentes (art, 167.°, que remete para o art. 104.°) e o contetido
negativo do direito (art. 164.5 n.* 2). O titular de uma topografia
poderd proibir a exploraciio e comercializagio aquele que, pelos
seus préprios meios, chegue a uma topografia semelhante, apos
o registo. H4, no entanto, o problema do “terceiro de boa £”,
conceito que no nosso caso se revela dificil de interpretar. Em
sentido distinto, VANZETTI/DI CATALDO {ob. cit., pp. 485-486) de-
fendem que o direito do titular de registo n&o abrange o direito
de proibir terceiros em caso de coincidéncia criativa. CARLOS M.
CORREA (ob. cit., p. 265) defende que, desde que haja esforgo inde-
pendente (o que se revela necessdrio para preencher o requisito de ori-
ginalidade), o titular do registo nido podera exercer o seu direito.
E reconhece que, na prética, sé se profege contra a imitagio servil.
Se poderd ser assim no contexto do Acordo TRIPS- Washington,
ndo me parece ser o que resulta (bem ou mal) do quadre nor-
mativo portugués. Curicsamente, ANSGAR OHLY, em artigo re-
cente (“The freedom of imitation and its limits — a European
perspective”, in ADI, 29, 2008/2009, p. 367), escreveu que “legal
protection against ‘slavish imitation” or ‘imitation as such’ has the
same effect as an intellectual property right”.
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tor (*%) afirma que, quando ocorram verdadeiras
coincidéncias, “embora tenha havido dois actos de
criacio, 0 segundo ndo acrescentou nenhuma obra
ao mundo da cultura, porque aquela obra j& exis-
tia”. Conclui assim, ainda que escrevendo no con-
dicional (%), que “a novidade (objectiva) seria em
qualquer caso caracteristica da obra literaria ou ar-
tistica; a prioridade na criagio nada acrescenta a
obra, mas seria requisito para a atribuicdo da tutela
por parte da ordem juridica”.

VicTorRIA ROCHA (7), analisando a jurisprudén-
cia francesa, conclui que “existe [...] uma lingua-
gem ambigua no tocante a nogéo de originalidade,
oscilando entre a nogio cléssica subjectiva, com di-
versas modulacdes, e a nogio de novidade em sen-
tido objectivo”. Entre estas modulagdes conta-se a
substituicdo da exigéncia de “marca da personali-
dade do autor” pelo critério do “apport intellec-
tuel”. Curiosamente, NOVOA/LASTRES/AGRA (%), a
proposito das topografias, concretizam o requisito
que analisamos, dizendo que estas terao que “cons-
tituir una aporticion intelectual de su creador (es decir,
1o serd fruto del azar ni de la mera copia)”.

VICTORIA RocHA d4 igualmente conta do requi-
sito, proposto por alguma doutrina alema, da al-
tura criativa (Gestaltungshohe) (*). Posicéo curiosa
é a de ANDRE BERTRAND (), que fala em “capilari-
dade” (capillarité) da nogdo de originalidade. Este
autor — numa ideia préxima do método mével de
WaITER WILBURG — explica que “a marca de perso-
nalidade ou de individualidade do autor nio se
apresenta em bloco. Esta nao se manifesta através
de um tnico elemento, mas, antes, pela sua capila-
ridade, podemos encontra-la nos componentes de
certas categorias de obras”. Assim, em cada obra,
cada elemento poderé dar um contributo maior ou
menor para que se possa afirmar a originalidade
da obra. E por isso que REMEDIO MARQUES (%) fala

(%) Ob. cit., p. 102.

(%) Idem, pp. 102 e 103.

{*7) Ob. cit., pp.5a7.

(*%) Ob. cit., p. 303. Defendem esta mesma nogio, neste con-
texto, AZEMA/GALLOUX, ob. cif., p. 608,

(*) Ob, cit, pp. 8 e segs.

{*) Ob. cif., p. 135.

(¢4 Ob. cit, p, 132.
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num conceito de geometria varidvel. Nega-se assim a
existéncia de um conceito unitario de originalidade
ou, pelo menos, a ideia de que “one size fits all”.
J4 a nogdo de obra proposta pelo sistema de co-
pyright tem subjacente uma fungao remunerato-
ria () e ¢, por isso, mais adequada para a protec-

4o de uma realidade como a das topografias.

Isso mesmo reconhecem CORNISH/LLEWLYN/
/APLIN (%) quando escrevem que “in the United
Kingdom, it was likely that, because design copyright
under the CA 1956 (as amended) was such an extended
notion, the layered circuitry, taken from a design, could
be treated as copyright”.

No Reino Unido, requere-se para a proteccdo
de uma topografia, configurada como parte espe-
cial do UK Unregistered Design Right, que esta seja
original, no sew significado mais simples de nao
copiado (*). Ou seja, a nogio coincide efectiva-
mente com o requisito de novidade em sentido
subjectivo. A nogdo de originalidade preconizada
por VICTORIA ROCHA (%) € mais do que a mera “nao
copia”, refere-se ao quantum pessoal que o autor
traz a uma obra, a consequéncia logica do cardcter cria-
tivo que reveste a actividade desenvolvida na elaboragdo
da obra (%).

Desta analise, parece resultar um conjunto de
ideias e que a expressao “resultante do esforgo in-
telectual do seu proprio criador” exprime e que
$30, na sua maioria, assimilaveis a ideia de origi-
nalidade (%"). Requer-se que exista uma actividade

(%) CORNISH/LLEWELYN/APLIN, Intellectual Property: Patents,
Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 7% edition, Sweet &
Maxwell, 2010, p. 441 (“behind this lies the root requirement that
sufficient ‘skill, judgement and labour’, or “selection, judgement and
experience’, or ‘labour, skill and capital’, be experded by the author in
ereating the work”). Mais uma vez, no caso das topografias o que
falta ¢, sobretudo, judgement. Sobre as concepgbes inglesa e
norte-americana, vide VICTORIA ROCHA, ob. cit.,, pp. 10.a 16.

(5% Ob. cit., p- 632.

(&) CornisH/LLEWELY/APLIN, ob. cit., p. 625.

(%% Ob. cit., p. 33.

(%) Idem, p. 45. No caso T 453/91 (IBM/very large integrated
circuits), decidido pelo Instituto Europeu de Patentes, estava em
causa um programa de computador que permitia desenhar e
produzir chips (REMEDIO MARQUES, ob. ¢if, vol. 1L, p. 730).

{¢) Assim, também, NOvoa/LASTRES/AGRA (ob. cit., p. 303) e
DaviD BAINBRIDGE (Intellectual Property, 8% edition, Longman,
2010, p. 648). Este tiltimo autor ressalva que o conceito de origi-

e




al, logo humana. A actividade intelectual
 existir, ndo interessando em que medida.
-me que um individuo que se limite a intro-
os.componentes que pretende e a manipular
dietros num computador, que, matematica-
te, determinard a melhor combinacéo, podera
a'ser visto como criador da topografia (%%).

xigéncia de esforgo é configurada negativa-
te! Na medida em que ndo seja copia, aprovei-
ento do esforco alheio, haverd um esfor¢o do
rio. No caso da mera inser¢do dos dados num
putador, essa actividade continuara a repre-
tar um esforco, minimo é certo, mas do criador,

Jhe é imputavel. E curioso notar como, na cons-
o.deste requisito, nos aproximamos da ideia
restagio propria da concorréncia desleal (%°).

Que ndo sejam conhecidas na indistria dos se-

dida:como o oposto de criatividade ou, na termi-

istria. N3o se protege aquilo que ja seja
um, usual, habitual, que todos conhecem.
o explicam CORNISH/LLEWLYN/APLIN (°): “a de-
does not become commonplace just because there is
bscure article which is similar to it or if it contains
umber of commonplace elements” . Para estes auto-
56 se permite a exclusdo de protecgio quando

ade aqui consagrado deverd levar a uma interpretacio
uito mais estreita (“narrower”) do que € feita em sede de copy-
ht, Igual leitura faz Tan J. LoYD (ob. cit., p. 392). Por seu lado,
NZETTI/Di CATALDO (0b. cit., p, 485) entendem que os requisitos
em ser entendidos em termos objectivos, visto que 0s aspec-
ubjectivos sio dificilmente controlaveis.

#) O Cddigo (art. 158.%) ndo se descaiu (usando inventor ou
tor da topografia) e soube manter-se fiel a uma ideia de di-
 sui generis.

#) Como reconhece CARLOS M. CORREA (ob. cit., p. 265). Cfr,,
‘da,' ANa AMORM, Parasitismo Ecendmico ¢ Direito, Almedina,
09; passim, especialmente pp. 231 ¢ segs.

(™ Ob. cit., p. 625. Este requisito, com a mesma formulago,
tilizado para a definir a protecgdo dos UK Unregistered De-
. Trata-se de uma importagio (CHRISTINE FELLNER, ob. cif.,
9)
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o desenho — no nosso caso, a topografia —ndo seja
novo, nem tenha cardcter individual. Para CHRIs-
TINE FELLNER (), 0 legislador tera querido contem-
plar um meio-termo (something between the two)
entre originalidade e novidade.

A leitura desta exigéncia ¢ dificil, parecendo re-
sultar daqui um mandamento: proteja-se tudo,
desde que ndo seja profusamente conhecido. Este
¢ um dos aspectos em que o regime mais se dife-
rencia das patentes, que apresenta exigéncias gra-
duadas de actividade inventiva. Os modelos de
utilidade sdo menos exigentes, mas aqui parece
nem sequer ser exigida evolugdo, superagdo do es-
tado da técnica. Para alguém impedir outrem de
obter proteccdo, ndo bastard obstar que a solugao é
&bvia (73): se a topografia € Gbvia, mas ndo é (muito)
conhecida, entdo sera passivel de protecgao.

Ser4 que ainda estamos no &mbito da chamada
tutela da inovacgédo?

E certo que o que inspira esta solugio é, por um
lado, o muito baixo grau de criatividade (ou inova-
¢do) possivel e, por outro, a necessidade de protec-
¢do de investimento. No entanto, parece-me ser
uma solucio algo desequilibrada. Nao nos pode-
mos esquecer que esta €, na substincia, uma lei
americana, resultante de intenso lobbying de uma
industria cada vez mais poderosa... (7).

{1y Ob. e loc. cit. Assim, também, ANDREW CHRISTIE (Inte-
grated Circuits and their Contents: International Protection, Sweet
and Maxwell, 1995, pp. 53 ¢ 54), dizendo que “on the continuum
of originalify [...] ' not commonplace’ lies between the 'more than ri-
vially different” degree vequired for copyright protection and the “no-
velty” required under patent law”.

() Como explica ALaN L. DURHAM (Patent Law Essentinls,
2rd edition, Praegerm, 2004, p. 107) “obuiousness focuses on the
diferences between the claim and the prior art, and asks whether those
differences are really inventive, or whether that might have occurred
to anyone of ordinary skill”. Sobre os requisitos de patenteabili-
dade, vide Janice M. MULLER, Patent Law, 3 edition, Aspen Pu-
blishers, 2009, pp. 65 e segs. (pp. 191 e segs. sobre o non
obviousness requirement do 35 U.5.C. §103). TerESA Srva GARCIA
("A inventividade”, in Direito Industrial, vol. V, Almedina 2008,
Pp- 269 e segs.) confronta os diferentes critérios para aferir da
existéncia de actividade inventiva e sublintha as diferengas exis-
tentes entre os critérios norte-americanos ¢ os critérios da pa-
tente eurcpeia.

(") No site http:/fwww.sia-online.org/, os representantes da
associagio SAT apresentam-se como “America’s Top Exporting
Industry”.
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Em consondncia com esta reduzida exigéncia, o
legislador afirma algo que era ja dbvio: proteger-
-se-4 a combinacio inovadora (desta forma muito
mitigada) de elementos conhecidos (art. 155.°, n.°
3).

Ressalve-se que cada circuito integrado contém
uma quantidade enorme de blocos, sendo cada um
deles patenteavel e muitas vezes patenteado. O
proprio circuito como um todo, desde que suficien-
temente criativo, ndo estara excluido da patente ou
de um modelo de utilidade. Atento o seu cardcter
estritamente funcional, estara excluido da protec-
¢do dos desenhos ou modelos (art. 176.°, n.° 6, ali-
nea a), e art. 8.° do Regulamento dos Desenhos ou
Modelos). O préprio regime das topografias tem
como direito subsidiario o relativo as patentes (art.
159.%) (™).

5. Requisitos formais de proteccio

Como ¢é regra nos direitos da propriedade in-
dustrial, para a obtenciio do direito de exclusivo ¢
exigido um registo. A nossa lei, talvez ciente de que
néo teria grande aplicagdo, regula o registo, por re-
missdo para o regime das patentes (arts. 61.%, 62.° ¢
65.° a 72.°) (%), no art. 160.°. Além da auséncia de
salvaguardas para o segredo industrial, exigidas
pelo art. 4.°, n.° 2, da Directiva ("), o legislador pa-
rece ignorar um aspecto importante. Uma das ra-
zdes pelas quais o direito de patentes foi conside-
rado pouco adequado para a tutela deste bem ima-
terial relaciona-se com o enorme custo de produzir
descricdes e reivindicagbes para uma realidade tdo
complexa (7). Concordo com OEHEN MENDES (")
quando diz que a lei omite 0 mais importante: a

(™) Nem por isso me parece que seja exacta a assergao de
DAro Moura VICENTE (ob. e loc. ¢it.), segundo a qual o regime
estd mais proximo do das patentes do que das obras literdrias e artis-
ticas e dos préprios programas de computador. Na minha opinido,
trata-se verdadeiramente de um regime hibrido.

(?) Sobre estes aspectos, vide PEDRO S0USA E Siiva, 0b. cit.,
pp- 61 e segs., e CoUTO GONCALVES, Manual de Direito Indusirial,
2*ed., Almedina, 2008, pp. 51 e segs.

(76} Sublinhadas por OEHEN MENDES, ob. cif., p- 101

(™) Assim, LEON RADOMSKY, ob. cit., p. 13.

(™) Ob. cit., p. 100. O autor escreveu ainda na vigéncia da
Lein.° 16/89.
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jungdo da identificagio ou representacio grdfica da to-
pografia, por forma a ser revelada a sua estrutura tridi-
mensional, com recurso a fotografias ou desenhos ou
ambos. AzEMA/GALLOUX (7°) colocam mesmo a ques-
tdo, em virtude da remissdo do Acordo TRIPS para
o Tratado de Washington, da conformidade da exi-
géncia de registo com esse Acordo.

A morosidade deste processo de registo esta
muito distante da realidade da industria de hoje. O
tempo de vida de um circuito integrado tende a ser
cada vez menor, razao pela qual este regime € cada
vez menos utilizado.

6. Titularidade

As regras de titularidade aplicaveis séo as mes-
mas relativas as patentes (arts. 58.° a 60.%, por re-
missdo dos afts. 156.°a 158.°). O direito a topografia
pertence ao criador e aos seus sucessores, salvo no

caso de ser feita no Ambito de um contrato de tra-
balho, sendo devida uma remuneragio especial
quando a actividade criativa nao esteja prevista no
contrato. Esta sera, de longe, a hipétese mais veri-
ficada.

. Aplicam-se as topografias as regras relativas as
licencas obrigatérias (arts. 106.° a 112.°, ex vi art.
169.°) e & expropriagio por utilidade ptblica (art.
105.°, remiss#io pelo art. 168.°) (*°).

7. Ambito de protecgio

7.1. Duraciio

Q direito de exclusivo tem a duracfo de 10 anos
a contar da data do pedido de registo ou da pri-
meira exploragdo em qualquer lugar do mundo —
de entre as duas, a que ocorrer primeiro (art. 162.°).

7.2. Ambito substancial de protecgiio

O registo ¢ constitutivo, concedendo ao seu ti-
tular um direito de uso exclusivo da topografia em
territrio portugués (art. 164.°, n.° 1), podendo este
usar nos produtos semicondutores fabricados com
base em topografias protegidas a letra T maitiscula

() Ob. cit., p. 611.

(®) Sobre o tema, em geral, vide REMEDIO MARQUES, Licengas
{(Voluntdria e Obrigatdrins) de Direitos de Propriedade Industrial, Al-
medina, 2008.



art. 163.°). Nos termos do art. 164.°, n.° 2, o titular
em o direito de autorizar ou proibir a reprodugao
atopografia protegida e a importagdo, venda ou dis-
ibuicdo por qualquer forma, com finalidade comercial,
de uma topografia protegida, de um produto semicondu-
or em que € incorporada uma topografia protegida, ou
de um artigo em que é incorporado um produto semicon-
dutor desse tipo, apenas na medida em que se continue
aincluir uma topografia reproduzida ilegaimente. Esta
tltima ressalva é produto da supra mencionada dis-
cussdo aquando da negociagdo do Acordo TRIPS.
O Cédigo nao menciona de que forma é que se
define 0 Ambito de protecgdo. Em face dos requisi-
tos e da letra da lei parece que, afinal de contas, s6
a reproducdo da mesma topografia é que repre-
senta uma infrac¢go deste direito (%2).

Serd com a mesma exigéncia que se empregue
em matéria de requisitos de protecgio que se de-
vera delimitar o &mbito de protecgdo. Nas palavras
de PEDRO S0UsA E Stva (%), a medida da protecgio de-
verd coincidir com a medida da inovacio. A partida,
dever-se-a aplicar 0 mesmo critério das patentes de
invencao (direito subsidiario, referido no art. 159.%).
Ora, como resulta do art. 97.°, n.° 1, ¢ dmbito de pro-
. tecgdo é determinado pelo conteiido das reivindicacdes,
servindo a descricdo e 0s desenhos para as interpretar.
A aplicacgo da doutrina dos equivalentes (**) nesta
sede é possivel, mas sera de banda tdo estreita que
podera equivaler a ndo estender protecgdo para
além da cépia total. Sdo critérios justificados uma
vez que, como se tem visto, ndo se vai tutelar a ino-
vagao, que € quase inexistente, mas o investimento.
Vamos assim cair num critério préximo daquele
que é usado na concorréncia desleal, mais especifi-
camente no caso da imitagio servil () ou concor-

(®1) DENIS BORGES BaRBOSA (Uma introdugdo..., cit., p. 614)
afirma que: “[clhips, software, livros e marcas sdo coisas muito
faceis de copiar, e seu tratamento juridico parece que vai se
aproximando cada vez mais”.

(%) Ob. cit., p. 76.

{®) Sobre o tema, cfr. GOMEZ SEGADE, “Actividad Inventiva
y Doctrina de los Equivalentes”, in Direito Industrial, vol. IV, Al-
medina, 2005.

(3} Tal como entendida por PEDRO SoUSA E SILvA {ob. ¢it., pp.
334 e 335) e OLIVEIRA ASCENSAC (Concorréncia. .., cit., p. 442). Para
uma grande parte da doutrina e jurisprudéncia, a imitagéo ser-
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réncia parasitaria. No entanto, exclui-se o juizo de
legalidade e conformidade aos usos honestos do
comércio, a ndo ser que deva ser esse o papel a
desempenhar pela “boa fé” do art. 165.°, alinea d),
do CPI (%), Concluo que, na pratica, a tinica tutela
conferida se aproxima muito da do direito de
autor, salva a diferenca em caso de coincidéncia
criativa ().

7.3. Limites a proteccdo

O jus prohibendi do titular de um registo de to-
pografia ndo abrange a sua reproducio para fins
ndo comerciais ou para efeitos de andlise, avaliagdo
ou ensino (art. 165.° alineas a) e b)).

A alinea ¢) trata do caso de reprodugio da topo-
grafia com fins de investigacdo industrial. E a cha-
mada reverse engineering, que aqui se encontra
encorajada (¥). N&o se percebe bem se a c6pia, para
ser licita, terd que conduzir a uma topografia dis-
finta capaz de ser protegida. Nao me parece que
assim seja. Pode dar-se o caso de um concorrente re-
produzir uma topografia como parte de um pro-
jecto de desenvolvimento de uma topografia e
decidir, por um qualquer motivo, desistir desse in-
tuito. Nao tera cometido uma infrac¢iio conquanto
nao comercialize essas topografias “contrafeitas”.

Os terceiros que adquiram de boa fé um pro-
duto que contenha topografias ilegalmente produ-
zidas tém uma protecgio que se encontra dispersa
entre as alineas d) e e} do art. 1652, reflexo de uma
péssima técnica legislativa (seja pela inser¢do siste-
matica, seja pela redacgio criptica).

O que o legislador quis dizer, e que constava do
art. 15.° da Lei n.° 16/89, é que o titular néo tem o

vil insere-se ndo nos actos de aproveitamento, mas nos actos de
confusio (v. g., COUTO GONGALVES, ob. cit,, p. 421).

(®5) Apesar de a intengfio da disposiciio do Acordo TRIPS
aqui transposta ndo ser essa, a interpretacdo pode e deve ser ob-
jectiva e actualista. Nada impede novos usos do texto das nor-
mas.

{%) As topografias também gozam de tutela penal (cfr. arts.
321.° e 324.°), estando curiosamente ausente da hipotese do art.
326.%. Tera sido esquecimento ou a dificuldade deste regime em
ldar com a ideia de boa ou ma fé?

(¥} Tratando este aspecto a propésito da limitagéo do di-
reito de autor relativo a programas de computador, vide PAuL
GOoLDSTEIN/BERNT HUGENHOLTZ, ob. cit., pp. 373 e segs.




'ﬁpptecgﬁo das topografias de produtos semicondutores — apreciagdo critica

direito de impedir um terceiro que, de boa fé (que
nio sabia, nem deveria saber (%)), reproduzisse,
jmportasse, vendesse ou comercializasse de qual-
quer outra forma uma topografia protegida. No en-
“tanto, a partir do momento em que é notificada
desse facto, devera pagar ao titular do registo uma
importancia equivalente a um royalty adequado,
conforme seria exigivel ao abrigo de uma licenga
livremente negociada (*).

As disposiges dizem ainda que um terceiro
que adquira um produto que incorpore uma to-
pografia ilegalmente reproduzida também néo po-
derd ser sujeito passivo do direito do titular do re-
gisto da topografia. Caso este terceiro adquirente
explore comercialmente o produto que incorpore
topografia ilegalmente reproduzida podera ser
obrigado a remunerar o titular nos termos supra
mencionados (*%).

Esta situacio ¢ distinta da das inoponibilidades
(art. 104.°, ex vi art. 167.°). No caso das inoponibili-
dades, fica claro que o direito do titular da topo-
grafia ndo ¢ oponivel a quem antes do seu registo
haja obtido uma topografia similar e ndo a tenha
registado. Aqui, aparentemente, trata-se de situa-
¢Bes posteriores ao registo. Ja expressei as minhas
dtividas sobre se alguém que realize as operagoes
referidas no art. 164.% n.° 2, posteriormente ao re-
gisto poderd ser considerado de boa fé... A Gnica
hipotese, pouco consistente, seria de se considerar
de boa fé aquele que tenha chegado, de forma in-
dependente, a uma topografia igual ou muito se-
melhante. Nesse caso, esvaziar-se-ia de contetido o

(%) Cumpre perguntar se o registo néo implica precisamente
que o terceiro deva saber! E que o registo deve servir justamente
para dar publicidade a prestagdo. Isto, s¢ leio bem as disposigOes
do Cédigo da Propriedade Industrial. Outra hipotese interpre-
tativa é entender que este terceiro nunca viola o direito & topo-
grafia, porquanto apenas reproduz uma topografia produzida
jlegalmente por outro, Sendo esse caso, concordo com CARLOS
M. Corgea (ob. cit., p. 266) quando afirma que, entio, “o terceiro
adquirente de boa fé deveria ser isentado de qualquer respon-
sabilidade [...], apenas o produtor deveria ser responsabili-
zado”.

(¥%) CarLos M. CORREA (ob. cit., - 266) chama a atengio para
as dificuldades de calculo desta maquia. Acrescenta que esta di-
ficuldade indica que a solugio do Acordo nio é prdtica, nem justa.

() Cfr. OrHEN MENDES, ob. cit., p. 105.
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registo e estariamos perante um auténtico direito -
de autor ou algo préximo de um desenho ou mo- -
delo nio registado. Esta solugdo, apesar de ir mais
a0 encontro das necessidades actuais da inddstria,
nao é a que consta da lei.

O art. 166.° consagra a regra do esgotamento de
direito, segundo a qual a colocagao licita (seja pelo
titular, seja por terceiro com o seu consentimento)
no mercado do espago econdémico europeu extin-
gue os direitos de proibir relativamente a0s exem-
plares concretamente colocados (*').

8. Extingdo

O registo da topografia pode ser nulo por veri-
ficagdo das causas gerais (art. 33.%), por nao se tratar
de uma topografia, nos termos dalei (art. 17/ 0.°, ali-
nea a)), por desconformidade entre o titulo ou epi-
grafe e o objecto protegido (art. 170.% alinea b)) ou
em resultado de uma descrigao que ndo permita a
execucio da topografia por uma pessoa compe-
tente na matéria (art. 170.%, alinea c)). E igualmente
aplicivel o disposto em matéria de nulidade e anu-
labilidade parcial, no dmbito das patentes (art.
171.%), operando-se a redugio quando seja possivel.

Além das causas gerais de caducidade de um
direito de exclusivo, constarites do art. 37.%, veri-
fica-se que, passados 10 anos do tltimo dia do ano
civil em que o pedido fol apresentado, 0 registo da
topografia caducara (art. 172.% alinea )} (*3). Cadu-
card igualmente se a topografia néo tiver sido ex-
plorada comercialmente 15 anos ap6s ter sido
fixada {art. 172.°, alinea b)).

O titular tem ainda a possibilidade de rentincia,
nos termos gerais do art. 38.°.

9. Conclusio

Do que vimos, resulta um regime algo desequi-
librado, para nao dizer desorientado. A sua voca-
céio jus-autoral convive mal com as remissdes feitas
pata o regime das patentes, sobretudo a exigéncia

(") Sobre o conceito, vide PEDRO SO0USA E SiLva, ob. cit., pp-
346 ¢ segs.

() Existe uma diferenca entre a caducidade pelo decurso
deste prazo ¢ a caducidade resultante do decurso do prazo de
protecgio, referida no art. 37.% n.° 1, alinea a).




, a relacdo com a anterioridade criativa e
¢ido do Ambito do exclusivo. Recorre-se a
s hibridos para tutelar algo que o direito
al ndo visava inicialmente e que, a meu ver,
ve visar. A continuar esta tendéncia evolu-
parece ser necessario juntar aos dois ramos
icos da propriedade industrial - tutela da ino-
tutela dos sinais distintivos — um terceiro:
o investimento. Este terceiro grupo, a ter
tir, seria uma boa oportunidade para criar
sui generis e reorganizar as realidades “em-
as” para o direito de autor: como a protec-
bases de dados e programas de computa-
inindo critérios claros e de alguma forma
tes (*). Por outro lado, pergunto-me se nao
e 0 fundamento da concorréncia desleal,

alo do crescimento da propriedade intelectual, do asfi-
da criatividade e da perda de normatividade de sec-
cos que se tornam (cada vez mais) “inimigos” do
nsumidor. A legitimidade do Direito busca-se na per-
deuma ideia de justica, mas essa ideia de justica parte
pebes de uma comunidade local e historicamente si-
a-se 0 recente sucesso de organizagGes como o “par-
" berlinense (ou o seu homdlogo sueco).

o de exemplo, PIRES DE CARVALHO, em obra recente
Outdated: Patents in the Post- Industrial Economy — The
ervice patentes, Wolters Kluwer, 2012), defende que as
ainda estio demasiado ligadas a manufactura, de-
o evoluir para comportar servigos. Algo critico quanto a
endéncias, vide PEDRO SOUSA E SiLva, “Fronteiras criticas
tenteabilidade: os programas de computador”, in Direito
trigl;, vol. VIIL, Almedina, 2012, pp. 347 e segs., € RIBEIRO DE
. A autonomia Juridica da Denominagiio de Origem, Coim-
ora, 2010, pp. 405 e segs.

0 nos podemos esquecer que um direito de exclusivo
to de proibir. Para se consagrar urna restrigio tao forte
e da colectividade, esta deve ganhar algo com isso.
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instituto centenario de cariz subsididrio, que torna-
ria esta regulacdo desnecessaria (*).

Entretanto, a industria dos semicondutores evo-
luiu de tal forma que parece ndo precisar mais de
um regime como o configurado. O curto ciclo de
vida das topografias, aliado & crescente complexi-
dade do processo produtivo, requerendo cada vez
mais maquinaria complexa e construida para o
efeito, conjugado com a crescente infungibilidade
dos chips, contribuiram em grande medida para
um decréscimo acentuado da pirataria (*). Ora, se
o critério do copyright era what is worth copying, is
worth protecting (*’), ndo seré de perguntar: ainda

‘valerd a pena proteger aquilo que ja ndo vale a

pena copiar?

NUNO SOUSA E SILva

(*) Quanto a¢ fundamento da concorréncia desleal, ver as
conclusdes de OLIVEIRA ASCENSAO, O principio da prestagdo. ., cit.,
pp. 3% e 40.

{%) Assim, LEON RADOMSKY, 0b. cit., pp. 18 e segs.

(*") A expressio é normalmente atribuida a J. PETERSON no
caso de 1916, University of London Press, Limited v. University Tu-
torial Press, Limited, Como explica REMEDIC MARQUES (. cit., p.
129), este critério nasceu no quadro da concorréncia desleal,
tendo sido depois importado para o copyright americano “talvez
devido, essencial ou exclusivamente, & preocupagio de acaute-
lar a vertente patrimonial econdmica dos direitos autorais e &
remuneracio das meras presta¢des empresariais que tenham
envolvido investimentos substanciais”.




