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Resumo:

Este texto aborda algumas questdes relativas aos direitos de propriedade intelectual
no processo de insolvéncia. Partindo de uma breve caraterizagao geral dos direitos de pro-
priedade intelectual (propriedade industrial e direitos de autor e conexos), procura-se saber
se e como cada um desses direitos faz parte da massa insolvente e quais sao os efeitos da
declaragdo de insolvéncia nos negdcios em curso a eles relativos, em especial as licengas de
propriedade intelectual.

(*) Texto de apoio a palestra proferida na Conferéncia sobre «Temas de Recuperacéo de
Empresas e de Insolvéncia», organizada pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados
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Introducao

Qual ¢ a situagdo dos direitos de propriedade intelectual no processo
de insolvéncia? Este trabalho identifica questdes relevantes neste dominio
e procura as respostas do regime juridico-legal a essas questdes. Para
comegar, ¢ feita uma breve caraterizagdo geral da propriedade intelectual,
que se carateriza estruturalmente pelo dualismo destes direitos, que se pro-
jetam em dois ramos distintos, com autonomia de regime em termos do
objeto, dos requisitos e do contetido de protecdo, dos direitos de autor e
direitos conexos, por um lado, e dos direitos de propriedade industrial
(patentes, modelos e desenhos, marcas), por outro.

Encontrando-se o sujeito em situa¢do de insolvéncia, coloca-se a
questdo de saber se e como os direitos de propriedade intelectual fazem
parte da massa insolvente, o que depende da penhorabilidade de cada tipo
de direitos de propriedade intelectual. Interessa ainda averiguar os efeitos
da declaracao de insolvéncia nos negécios em curso relativos a direitos de
propriedade intelectual, em especial as licengas de propriedade intelectual.
Para desenvolvimentos sobre o tema, indica-se bibliografia no final.

1. Caraterizacao geral dos direitos de propriedade inte-
lectual

A propriedade intelectual é prevista nos arts. 48.° ¢ 1303.° do Cddigo
Civil, abrangendo os direitos de autor e a propriedade industrial. Os direi-
tos de propriedade intelectual estdo sujeitos a legislacdo especial
(art. 1303.%/1). O Codigo Civil aplica-se-lhes subsidiariamente “quando se
harmonizem com a natureza daqueles direitos e ndo contrariem o regime
para eles especialmente estabelecido” (art. 1303.°/2).

A legislagao especial é o Codigo do Direito de Autor e dos Direitos
Conexos (“CDADC”)("), por um lado, e o Cédigo da Propriedade Indus-
trial (“CPI”)(?), por outro. Em torno do CDADC e do CPI gravitam alguns
diplomas extravagantes, nomeadamente os regimes legais de prote¢ao dos

(") Aprovado pelo Decreto-Lei n.° 63/85, de 14 de marco ({iltima alteragdo pelo Decreto-Lei
n.° 47/2023, de 19 de junho.

(3) Aprovado pelo Decreto-Lei n.° 110/2018, de 10 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.° 9/2021, de 29 de janeiro.
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programas de computador e das bases de dados(?), transpondo Diretivas da
Unido Europeia, e a qual se devem, alias, as principais alteragdes legislati-
vas sobre propriedade intelectual nas tltimas trés décadas.

1.1. O dualismo dos direitos de propriedade intelectual

Os dois troncos da propriedade intelectual remontam ao dualismo das
convengdes internacionais de oitocentos: a Convengao de Paris para a pro-
tecdo da propriedade industrial (1883), por um lado, e a Convencao de
Berna para a protecdo das obras literarias e artisticas (1886), por outro.
A estas convengOes juntam-se varios outros instrumentos de direito inter-
nacional, designadamente a Convengdo de Roma relativa a protecdo dos
artistas intérpretes ou executantes, produtores de fonogramas e organis-
mos de radiodifusao (1961), o Tratado de Washington de propriedade inte-
lectual em matéria de circuitos integrados (1989), e mais recentemente um
dos pilares da Organizagao Mundial do Comércio (OMC), o Acordo sobre
Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o
Comércio (ADPIC/TRIPS 1994).

Nos termos deste tltimo Acordo (art. 1./2), a propriedade intelectual
abrange os direitos de autor sobre obras literarias e artisticas, incluindo
programas de computador, e os direitos conexos sobre prestagdes artisti-
cas, produgoes fonograficas e emissoes radiodifundidas, assim como mar-
cas, indicagdes geograficas, desenhos industriais, patentes de invencao,
topografias de circuitos integrados (produtos semicondutores), e inclusiva-
mente a protecdo de informacao confidencial.

No direito interno, a lista de direitos de propriedade intelectual inclui
ainda, por um lado, direitos conexos sobre producdes videograficas e
direitos especiais do fabricante de bases de dados e do editor de publica-
¢oes de imprensa em linha, e, por outro, os direitos de propriedade indus-
trial relativamente a modelos de utilidade, logotipos, denominagdes de ori-
gem, e recompensas. A informacao confidencial ¢ tratada no CPI enquanto
segredos comerciais, em conformidade com a Diretiva da EU e o Acordo
ADPIC.

() Respetivamente Decreto-Lei n.° 252/94 de 20 de outubro e Decreto-Lei n.° 122/2000
de 20 de outubro.
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1.2. Objeto e requisitos de protegdo dos direitos de propriedade inte-
lectual

Cada ramo dos direitos de propriedade intelectual tem o seu objeto
especifico de protecdo assim como os respetivos requisitos.

Por um lado, os direitos de autor protegem obras literarias ou artisticas
originais, desde as chamadas belas artes (pintura, escultura, musica, liter-
atura, danca, arquitetura, cinema), até obras mais utilitarias ou funcionais
como mapas, design industrial, slogans publicitarios e programas de com-
putador. A originalidade afere-se em sentido objetivo e em sentido subje-
tivo. Por seu turno, os direitos conexos protegem prestagdes artisticas, mas
também as produgdes fonograficas ou videograficas (fixagao) e as emissdes
de radiodifusdo sonora ou televisiva. Existem ainda alguns direitos especi-
ais como o direito do promotor de espetaculo, o direito do editor de obra
inédita ja caida no dominio publico, o direito do fabricante de base de dados
e o novo direito do editor de imprensa de publicagdes em linha.

Por outro lado, no dominio da propriedade industrial, distinguem-se
os direitos sobre criagdes do espirito humano e os direitos sobre sinais dis-
tintivos. Quanto aos primeiros, nos termos do CPI, o direito de patente pro-
tege invengdes novas resultantes de atividade inventiva e suscetiveis de
aplicagdo industrial (art. 50.°)(*); o mesmo vale para os modelos de utili-
dade, embora para estes o prazo de protecao seja mais curto (art. 119./1-2).
Depois, a propriedade industrial protege igualmente as topografias de pro-
dutos semicondutores (circuitos integrados) que resultem do esforgo inte-
lectual do seu proprio criador e ndo sejam conhecidas na industria dos
semicondutores, ou as que consistam em elementos ai conhecidos, desde
que a combinagdo desses elementos, no seu conjunto, ndo o seja e resulte
igualmente do esforgo intelectual do seu proprio criador (art. 155.°/1-2).
Igualmente protegidos pela propriedade industrial sdo os desenhos ou
modelos novos que tenham carater singular, bem como os que, ndo sendo
inteiramente novos, realizem combinagdes novas de elementos conhecidos
ou disposicdes diferentes de elementos ja usados, de molde a conferirem
aos respetivos produtos carater singular (art. 175.%/1-2).

(*) E o caso das maquinas e respetivas componentes, e outros equipamentos: telefone (Bell),
Motor elétrico (Davenport), fonografo (Edison), radio (Tesla, Marconi), lampada elétrica (Edison),
transistor, gravador de video (Poniatoff), MP3 (Brandenburg), helicoptero (Sikorsky), televisdo (Zwo-
rykin), maquina de costura (Singer), comboio elétrico (Pirotsky), borracha sintética (Lebedev), avido
(Dumont, Wright), Mac 128 k, descarogador de algodao (este motor separa o algodao das sementes).
Mas também invengdes biotecnoldgicas, incluindo principios ativos de medicamentos, e algoritmos,
como o PageRank (Larry Page e Sergey Brin, Stanford).
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Relativamente aos direitos sobre sinais distintivos, temos desde logo
a protecdo da marca, enquanto sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de
representagdo grafica, ou de outra forma que permita determinar, de modo
claro e preciso, o objeto da protecdo conferida ao seu titular, desde que
sejam adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos
de outras empresas (art. 208.°). Em termos semelhantes ¢ protegido o logo-
tipo, na medida em que seja adequado a distinguir uma entidade que preste
servigos ou comercialize produtos, ¢ podendo ser utilizado, nomeada-
mente, em estabelecimentos, antincios, impressos ou correspondéncia
(art. 281.°). Ou seja, enquanto a marca distingue o produto ou servico, o
logotipo distingue a entidade ou empresa que comercializa o produto ou
presta o servico.

Sdo também protegidas as denominagdes de origem e indicagdes geo-
gréaficas. As primeiras sdo o nome de uma regido, de um local determinado
ou, em casos excecionais, de um pais que serve para designar ou identifi-
car um produto originario dessa regido, desse local determinado ou desse
pais, e cuja qualidade ou caracteristicas se devem, essencial ou exclusiva-
mente, ao meio geogrdfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e
cuja producdo, transformacdo e elaboragdo ocorrem na area geografica
delimitada; o mesmo valendo para certas denominagdes tradicionais, geo-
graficas ou ndo, que designem um produto originario de uma regido, ou
local determinado (art. 299.°/1-2). Sao exemplos de denominagdes de ori-
gem o queijo da Serra da Estrela, o vinho do Porto e o ananas dos Agores.

Quanto as indicagdes geograficas, trata-se igualmente do nome de
uma regido, de um local determinado ou, em casos excecionais, de um pais
que serve para designar ou identificar um produto originario dessa regido,
desse local determinado ou desse pais, e cuja reputagdo, determinada qua-
lidade ou outra caracteristica podem ser atribuidas a essa origem geogra-
fica e cuja producao, transformacao ou elaboragdo ocorrem na area geo-
grafica delimitada (art. 299.°/3). Exemplos de indicagdes geograficas sdo
os ovos-moles de Aveiro, o pastel de Tentugal, a cereja da Cova da Beira,
a maga de Alcobaca e a alheira de Mirandela.

A principal diferente entre as denominagdes de origem e as indica-
coes geograficas € que nas primeiras a qualidade ou as carateristicas do
produto se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio geografico,
incluindo os fatores naturais ¢ humanos, enquanto nas indicagdes geogra-
ficas 0 meio geografico, incluindo os fatores naturais € humanos, ja nao ¢
determinante. Tanto as denominagdes de origem como as indicagdes geo-
graficas, quando registadas, constituem propriedade comum dos residen-
tes ou estabelecidos na localidade, regido ou territorio (art. 299.°/4).
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Sdo também protegidas as recompensas, por ex. condecoragdes de
mérito, medalhas, diplomas, ou quaisquer outros prémios ou demonstra-
coes de preferéncia de carater oficial (arts. 270.° e 271.°). Constituem pro-
priedade do sujeito a quem forem conferidas (art. 272.°) e s3o um bem
acessorio do respetivo estabelecimento (art. 278.°).

A propriedade industrial abrange ainda o segredo comercial,
enquanto informacgodes secretas (no sentido de ndo serem geralmente
conhecidas ou facilmente acessiveis, na sua globalidade ou na configura-
¢do e ligagdo exatas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos cir-
culos que lidam normalmente com o tipo de informagdes em questdo),
com valor comercial pelo facto de serem secretas, e que tenham sido
objeto de diligéncias razoaveis, atendendo as circunstancias, por parte da
pessoa que detém legalmente o controlo das informagdes, no sentido de as
manter secretas (art. 313.%1). A protegdo incide ndo apenas sobre as infor-
macdes secretas, qua tale, mas também sobre os produtos cuja concegao,
caracteristicas, funcionamento, processo de producdo ou comercializagdo
beneficia significativamente de segredos comerciais obtidos, utilizados ou
divulgados ilicitamente (art. 313.%/2).

2. Asituacio e o processo de insolvéncia

Os titulares de direitos de propriedade intelectual ou de licencas de
propriedade intelectual podem entrar em situacdo de insolvéncia por
impossibilidade de cumprirem as suas obriga¢des vencidas ou simples-
mente por terem um passivo manifestamente superior ao ativo tratando-se
de pessoas coletivas de responsabilidade limitada, nos termos, respetiva-
mente, dos nimeros 1 e 3 do art. 3.° do Cdédigo da Insolvéncia e da Recu-
peragdo de Empresas (“CIRE”)(%).

Dentro dos 30 dias seguintes a data do conhecimento da situacdo de
insolvéncia, ou a data em que devesse conhecé-la, o devedor-empresa deve
requerer a declarag@o da sua insolvéncia, exceto se, encontrando-se compro-
vadamente em situagdo econdmica dificil(®) ou em situag¢do de insolvéncia

(°) Aprovado pelo Decreto-Lei n.° 53/2004, de 18 de marco (ultima alteragdo pelo Decreto-
-Lei n.° 87/2024 de 7 de novembro).

(°) Considerando-se em situacdo econdmica dificil a empresa que enfrentar dificuldade séria
para cumprir pontualmente as suas obrigagdes, designadamente por ter falta de liquidez ou por ndo
conseguir obter crédito (art. 17.°-B).
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meramente iminente, mas que ainda possa ser recuperado, se se tiver apre-
sentado a Processo Especial de Revitalizagdo — PER (art. 18.°), a fim de
estabelecer negociagdes com os respetivos credores de modo a concluir com
estes um acordo conducente a sua revitalizagao (art. 17.%-A).

O ndo cumprimento do dever de requerer a declaragdo de insolvéncia
por parte dos administradores da insolvente faz presumir a sua culpa
grave, com as consequéncias legais dai resultantes (art. 186.%/3-a). Por
forca da declaragdo de insolvéncia, que tanto pode ser atual como - quando
o devedor se apresente a insolvéncia — iminente (art. 3.°/4), o insolvente ¢
privado dos poderes de administracao e de disposi¢ao dos bens que fazem
parte da massa insolvente, sendo para o efeito substituido pelo administra-
dor de insolvéncia (art. 81.%/1).

2.1. Os direitos de propriedade intelectual como parte da massa
insolvente

A massa insolvente constitui um patrimonio de afetagdo a uma finalidade
especifica que, de acordo com o n.° 1 do art. 46.° do CIRE, se destina a satisfa-
¢do dos credores da insolvéncia, depois de pagas as suas proprias dividas.

Segundo a referida norma, a massa insolvente € composta, salvo dis-
posi¢do em contrario, por todo o patriménio do devedor a data em que a
insolvéncia ¢ declarada, nele incluidos, com algumas excegoes, os bens e
direitos que o mesmo devedor possa ter adquirido na pendéncia do pro-
cesso de insolvéncia. Sendo que os bens isentos de penhora e os bens nao
absolutamente impenhoraveis sé integram a massa insolvente se o deve-
dor, voluntariamente, os apresentar para o efeito (art. 46.°/2). Fora da
massa insolvente ficam, em qualquer caso, os bens absolutamente impe-
nhoraveis (art. 46.°/2).

Em beneficio da massa insolvente podem ser resolvidos os atos que
lhe sejam prejudiciais e que tenham sido praticados nos dois anos anterio-
res ao processo de insolvéncia (art. 120/1), sendo tidos como prejudiciais
“os atos que diminuam, frustrem, dificultem, ponham em perigo ou retar-
dem a satisfacdo dos credores da insolvéncia” (art. 120.°/2). Presumem-se
absolutamente atos prejudiciais & massa insolvente, mesmo que praticados
fora dos prazos ai prescritos, atos como uma doagdo ou de um repudio de
heranca ou legado (art. 120.°/3)(7).

() Aresolugdo dos atos referidos no niimero precedente pode ser efetuada pelo administrador
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2.2. A penhorabilidade dos direitos de propriedade intelectual

Para saber se os direitos de propriedade intelectual sdo penhoraveis
vamos analisar separadamente os direitos de autor e os direitos de proprie-
dade industrial.

2.2.1. Direitos de autor e direitos conexos

Relativamente aos primeiros, estabelece o art. 47.° do CDADC que:

“1 — Os direitos patrimoniais do autor sobre todas ou algumas das suas obras
podem ser objeto de penhora ou arresto, observando-se relativamente a arrematacéo
em execucdo o disposto no art. 46.° quanto a venda do penhor”.

Assim, relativamente aos direitos de autor, apenas sao penhoraveis os
direitos patrimoniais(®). Estabelece o art. 9.° do CDADC, sobre conteudo
do direito de autor, que:

“l1 — O direito de autor abrange direitos de caracter patrimonial e direitos de
natureza pessoal, denominados direitos morais”.

Os direitos patrimoniais consistem no “direito exclusivo de dispor da
obra e de frui-la e utiliza-la, ou autorizar a sua frui¢@o ou utilizagdo por ter-
ceiro, total ou parcialmente” (art. 9.%/2)(°).

Os direitos morais de autor subsistem independentemente dos direi-
tos patrimoniais e ainda que o autor os tenha alienado ou onerado. Consis-
tem, designadamente, no direito de reivindicar a paternidade da obra e de
assegurar a sua genuinidade e integridade (art. 9.°/2), opondo-se a sua des-
trui¢do, a toda e qualquer mutilagdo, deformagdo ou outra modificacdo da
mesma ¢, de um modo geral, a todo ¢ qualquer ato que a desvirtue e possa
afetar a honra e reputacao do autor (art. 56.°/1). O direito moral de autor ¢
inalienavel, irrenunciavel e imprescritivel (art. 56.%/2).

da insolvéncia “por carta registada com aviso de rece¢do nos seis meses seguintes ao conhecimento do
ato, mas nunca depois de decorridos dois anos sobre a data da declarag@o de insolvéncia” (art. 123.%/1).

(®) De igual modo, os direitos patrimoniais podem ser dados em penhor, recaindo a execugao
especificamente sobre cada um dos direitos que o devedor tiver oferecido em garantia relativamente a
obra ou obras indicadas (art. 46.°/1-2).

(%) Sobre a disposi¢ao ou oneragdo dos direitos patrimoniais, bem como sobre as diferentes
formas de utilizag@o, vd. arts. 40.° 5 e arts. 67.° s, assim como os regimes especiais das utilizagdes tipi-
cas, como a edi¢o, a representagdo, a recitagdo e execugdo, a produgdo fonografica ou videografica, a
produgao cinematografica, a radiodifusdo e outras formas de comunicagio ao publico, etc.
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Assim, apenas sdo penhoraveis direitos patrimoniais de autor, como
sejam o direito de reproducao, o direito de distribuigdo (incluindo a venda,
o aluguer e o comodato publico), o direito de comunicagdo ao publico nas
suas diferentes modalidades (incluindo a colocagdo a disposi¢ao do publico
para acesso a partir do local e no momento individualmente escolhidos pelo
destinatario) e os direitos de adaptacao, incluindo a traducdo. Pese embora
a formulag@o de um direito geral de utilizacdo e exploracao exclusiva da
obra, sdo discriminaveis tipos autonomos de utilizagdo com autonomia
suficiente para serem objeto de negdcios a se stante (art. 68.°/4).

Nao obstante, os direitos patrimoniais de autor podem nao ser total-
mente penhoraveis. Estabelece o n.° 2 do art. 46.° do CDADC que:

“Em caso de penhora do direito patrimonial do criador da obra, aplica-se o

regime fixado no Coddigo de Processo Civil na parte relativa a penhora dos venci-
mentos, salarios ou prestagdes de natureza semelhante”.

Ou seja, permanecendo na esfera juridica do criador intelectual da
obra, os direitos patrimoniais sdo equiparados aos vencimentos, salarios
ou prestagdes de natureza semelhante para efeitos do regime de penhora
nos termos do Codigo de Processo Civil.

De acordo com o art. 738.° deste Codigo, sdo impenhoraveis dois ter-
cos da parte liquida desses rendimentos (1), tendo como limite maximo o
montante equivalente a trés salarios minimos nacionais a data de cada
apreensdo e como limite minimo, quando o executado ndo tenha outro ren-
dimento, o montante equivalente a um salario minimo nacional (2). Ainda
que com algumas adaptacdes, uma vez que os rendimentos de direitos de
autor sdo considerados rendimentos auferidos no ambito das atividades
especificamente previstas na tabela a que se refere o art. 151.° do Coédigo
do IRS(19), designadamente no que respeita ao apuramento da parte liquida
dos rendimentos e ao apuramento dos limites maximo ¢ minimo da impe-
nhorabilidade, e na medida em que o criador intelectual ndo receba presta-
¢oes de qualquer natureza que assegurem a sua subsisténcia (8)('!).

A equiparacao dos rendimentos de direitos de autor aos rendimentos
do trabalho, com as especificidades referidas, para efeitos de penhora, vale
apenas se os direitos patrimoniais pertencerem ao criador intelectual.

(19)  Areferida tabela do CIRS prevé, inter alia, artistas plasticos e assimilados, atores e musicos.

(1) Alias, nos termos do art. 738.°/6 do CPP: “Ponderados o montante e a natureza do crédito
exequendo, bem como as necessidades do executado e do seu agregado familiar, pode o juiz, excecio-
nalmente e a requerimento do executado, reduzir, por periodo que considere razoavel, a parte penhora-
vel dos rendimentos e mesmo, por periodo ndo superior a um ano, isenta-los de penhora”.
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Ora, pode acontecer os direitos patrimoniais pertencerem a terceiro,
seja por acordo entre as partes (arts. 14.°, 41.°, 48.°), seja por atribuigdo
legal, tal como sucede quando a obra ¢ criada no &mbito de um contrato de
trabalho ou por encomenda e o criador intelectual ndo ¢ identificado na
obra (art. 14.°/3), o mesmo valendo para as chamadas obras coletivas, ou
seja, obras criadas por iniciativa e sob a direcdo de uma pessoa singular ou
coletiva, e publicadas em seu nome (arts. 16.°/1-b e 19.°), como se pre-
sume suceder nos jornais e outras publica¢des periodicas, assim como nos
programas de computador e nas bases de dados(!?).

Por outro lado, mesmo sem haver transmissao dos direitos patrimo-
niais, pergunta-se o que sucede aos meros titulares de autorizagdes de uti-
lizagdo das obras, como sdo, por exemplo, o editor e o produtor cinemato-
grafico.

O editor ¢ a pessoa singular ou coletiva a quem o titular dos direitos de
autor autoriza a produgdo e a comercializagdo de exemplares da obra, nos
termos de um contrato de edicao (art. 83.°). O direito do editor € meramente
obrigacional, sem prejuizo dos meios de tutela possessoria de que dispoe.

Além disso, o editor de obra alheia ¢ titular de uma empresa, que o
art. 230.° do Codigo Comercial ha muito qualifica como comercial. Os
contratos de edigdo — ou até os direitos de autor que o editor tenha adqui-
rido por negocio ou por lei, incluindo o usufruto, mas sendo a usucapiao
afastada como modo aquisitivo do direito de autor — serdo provavelmente
o principal ativo da empresa editorial. Empresa essa que pode entrar em
insolvéncia ou, como se dizia antigamente, pode “ir a faléncia”. Ora, justa-
mente para o caso da faléncia do editor, estabelece o art. 102.° do CDADC:

“l — Se para a realizacdo do ativo no processo de faléncia do editor, houver
que proceder a venda por baixo preco, na totalidade ou por grandes lotes, dos exem-
plares da obra editada existentes nos depdsitos do editor, devera o administrador da

massa falida prevenir o autor, com a antecipag@o de 20 dias, pelo menos, a fim de o

habilitar a tomar as providéncias que julgue convenientes para a defesa dos seus inte-

resses materiais € morais.

2 — Ao autor ¢ ainda reconhecido o direito de preferéncia para a aquisicdo
pelo maior prego alcangado dos exemplares postos em arremata¢ao”.

Esta norma do CDADC, que se aplica por remissao a outras formas
de utilizagdo, como a producdo fonografica ou videografica (art. 147.%/1),
deve ser observada pelo administrador de insolvéncia, apesar de ndo cons-
tar do CIRE.

('?)  Art. 3.°do DL 252/94 ¢ do DL 122/2000.
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Alias, uma norma semelhante é prevista para a dita “faléncia do pro-
dutor” cinematografico. Nos termos do art. 138.° do CDADC:

“Em caso de faléncia do produtor, se houver de proceder-se a venda por baixo
preco, na totalidade ou por lotes, de copias da obra cinematografica, devera o admi-
nistrador da massa falida prevenir do facto o autor ou coautores desta com a antece-
déncia minima de 20 dias, a fim de os habilitar a tomar as providéncias que julgarem
convenientes para a defesa dos seus interesses materiais e morais e, bem assim, para
exercerem o direito de preferéncia na aquisi¢ao das copias em arrematagdo”.

Podera ocorrer também um saneamento por transmissao do estabele-
cimento editorial. O CIRE estabelece que o plano de insolvéncia pode pre-
ver a constituicdo de uma ou mais sociedades novas destinadas a explora-
cdo de um ou mais estabelecimentos adquiridos a massa insolvente
mediante contrapartida adequada (art. 199.°). Ora, sendo o saneamento por
transmissdo uma via de trespasse do estabelecimento, pergunta-se se o
autor se pode opor a transmissdo dos seus contratos de edi¢do ou de produ-
¢do no ambito do referido trespasse.

Relativamente ao contrato de edi¢do, resulta do art. 100.°/1 do
CDADC que, havendo trespasse, o editor pode, sem consentimento do
autor, transferir para terceiros o contrato de edi¢ao. Todavia, o autor pode
resolver o contrato no prazo de seis meses a contar do conhecimento do
trespasse se 0 negocio lhe causar ou vier a causar prejuizos morais, embora
tenha que indemnizar o editor por perdas e danos (art. 100.°/2).

Por seu turno, havendo trespasse do seu estabelecimento, o produtor
pode transferir para terceiros os direitos emergentes do contrato sem con-
sentimento dos autores (art. 145.°). Neste caso a lei nao ressalva o direito
de resolucao do contrato a favor do autor por razdes morais, mas parece-
nos justificavel a aplicag@o analdgica do art. 100.°/2 ou pelo menos do cha-
mado direito de retirada (art. 62.°):

“O autor de obra divulgada ou publicada podera retira-la a todo o tempo da cir-
culagdo e fazer cessar a respetiva utilizagdo, sejam quais forem as modalidades desta,

contanto que tenha razdes morais atendiveis, mas devera indemnizar os interessados
pelos prejuizos que a retirada lhes causar”.

Relativamente aos direitos conexos dos artistas intérpretes ou execu-
tantes, dos produtores de fonogramas e de videogramas, aos organismos
de radiodifusao, e aos editores de publicagdes de imprensa em linha, pre-
vistos e regulados no Titulo IIT do CDADC, apesar do siléncio da lei sobre
a situacdo destes direitos em processo de insolvéncia, parece-nos que o
regime dos direitos de autor deve aplicar-se-lhes com as devidas adapta-
coes. Alias, o art. 191.%/1 estabelece que “As disposi¢des sobre os modos
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de exercicio dos direitos de autor aplicam-se no que couber aos modos de
exercicio dos direitos conexos”.

2.2.2. Direitos de propriedade industrial

A propriedade industrial consiste, grosso modo, no direito exclusivo de
exploragdo economica de invengdes, modelos de utilidade, topografias de pro-
dutos semicondutores, marcas, logotipos, recompensas ¢ segredos comerciais.
No caso das denominagdes de origem e das indicagdes geograficas, o direito €
exclusivo, mas comum a todos os que podem beneficiar dessa protecao.

O direito exclusivo de exploracdo economica analisa-se num leque de
direitos, como sejam a producdo, a promog¢ao ¢ a venda de bens ou a pres-
tagdo de servigos, a importagdo (com o limite do esgotamento no EEE), etc.

A constituicdo dos direitos de propriedade industrial depende de
pedido do interessado e da verificagdo dos requisitos legais proprios de
cada direito. Ao contrario dos direitos de autor, a propriedade industrial
analisa-se em direitos sujeitos a registo, que a nivel nacional ¢ efetuado
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial a pedido dos interessa-
dos, verificados os requisitos de atribuigdo do direito exclusivo.

De um modo geral, nos termos do CPI, os direitos de propriedade indus-
trial podem ser dados em garantia. Com efeito, os direitos emergentes de
patentes e de modelos de utilidade bem como de registos de topografias de
produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas e outros sinais
distintivos do comércio estdo sujeitos a penhora e arresto, podendo ser dados
em penhor ou sujeitos a outras apreensdes de bens efetuadas nos termos legais;
0 mesmo vale para os direitos emergentes dos pedidos (art. 6.%/1-2).

A constitui¢do de direitos de garantia ou de usufruto, bem como a
penhora, o arresto e outras apreensoes de bens efetuadas nos termos legais
estdo sujeitos a averbamento no INPI (art. 29.°/1-¢). Em especial, no que
diz respeito ao arresto, estabelece o art. 346.°/2 CPI que:

“Sempre que haja violagdo de direitos de propriedade industrial ou de segre-
dos comerciais, pode o tribunal, a pedido do interessado, ordenar a apreensao dos
bens que se suspeite violarem esses direitos ou segredos, incluindo os bens importa-

dos a fim de prevenir a sua entrada ou circulagdo no mercado, ou dos instrumentos
que apenas possam servir para a pratica do ilicito”.

Do exposto, resulta que, de um modo geral, os direitos de proprie-
dade industrial podem integrar a massa insolvente, ficando, nessa medida,
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ao servico da satisfacdo dos credores da insolvéncia, depois de pagas as
suas proprias dividas.

Nao apenas os direitos, mas também os rendimentos da propriedade
industrial fardo parte da massa insolvente.

Todavia, suscitam-se algumas questdes quanto a dindmica destes
direitos no processo de insolvéncia.

Pensando na transmissao dos direitos, ¢ de registar, desde logo, que,
nos termos do art. 30.%/1, s6 podem ser transmitidos, total ou parcialmente,
os direitos emergentes de patentes, de modelos de utilidade, de registos de
topografias de produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de
marcas.

Além disso, alguns direitos podem ser transmitidos sem a empresa,
como sucede com as patentes de invengdo e as marcas, mas ja nao sucede,
por exemplo, com os logotipos, que s6 podem transmitir-se com o estabe-
lecimento, ou parte do estabelecimento, a que estao ligados (art. 295.%/1).
O mesmo vale para as licengas obrigatorias de patente, ja que s6 podem ser
transmitidas com a parte da empresa ou do estabelecimento que as explore
(art. 108.°/2).

Igualmente vinculadas ao estabelecimento encontram-se as recom-
pensas, ja que o registo de recompensas ¢ recusado havendo transmissao
da sua propriedade sem a do estabelecimento, ou da parte deste que inte-
ressar, quando for o caso (art. 275.%¢), sendo as recompensas parte acesso-
ria dos bens transmitidos (art. 278.°).

De igual modo, assim como a transmissdo da totalidade da empresa
implica a transmissdo da marca, salvo estipulacdo em contrario ou se das
circunstancias decorrer claramente o contrario (art. 256.%/2), também a
transmissdo do estabelecimento envolve o respetivo logotipo, que pode
continuar tal como esté registado, salvo se o transmitente o reservar para
outro estabelecimento, presente ou futuro (art. 295.°/2).

Pensamos que o mesmo vale no ambito do processo de insolvéncia,
quer para a transmissdo individualmente dos direitos de propriedade
industrial suscetiveis de transmissao, quer para a transmissao dos direitos
por efeito de trespasse do estabelecimento. Alias, o mesmo vale para a
necessidade de autorizacdo do titular de nome individual, firma ou deno-
minagdo social do requerente ou titular do registo que figurar no logétipo
ou na marca, pois que € necessaria clausula para a sua transmissao
(art. 30.%/3).

Relativamente as licencas de direitos de propriedade industrial que
integrem a massa insolvente, o administrador de insolvéncia podera conce-
der licengas, nos termos do art. 31.° do CPI. Todavia, tratando-se nao de titu-
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lar do direito, mas apenas de licenciado, é de ter em conta que, salvo estipu-
lagdo em contrario, o direito obtido por meio de licenga de exploragdo ndo
pode ser alienado sem consentimento escrito do titular do direito, o mesmo
valendo para a concessdo de sublicencgas (art. 31.%/8-9). Além disso, ¢ de
referir, em matéria de marcas, que o administrador da massa insolvente,
enquanto licenciado, “pode intervir na acdo em que se alegue a violacdo de
um direito de marca, a fim de obter reparacdo do seu prejuizo” (art. 258.%/4).

2.3. Efeitos da declaracdo de insolvéncia nos negdcios em curso

Um ponto ainda relevante tem a ver com os efeitos da declaragdo de
insolvéncia nos negocios em curso, designadamente nos contratos de
licenca de propriedade industrial. A nosso ver, aplicam-se subsidiaria-
mente as regras do contrato de locacdo, tratando-se de licengas onerosas.

Sendo insolvente o locatario, a declaracdo de insolvéncia ndo sus-
pende o contrato de locagdo, mas o administrador da insolvéncia pode
sempre denuncia-lo com um pré-aviso de 60 dias, se nos termos da lei ou
do contrato ndo for suficiente um pré-aviso inferior (art. 108.%/1). Além
disso, o locador ndo pode requerer a resolugdo do contrato apos a declara-
¢do de insolvéncia do locatario com fundamento na falta de pagamento das
rendas ou alugueres respeitantes ao periodo anterior a data da declaragao
de insolvéncia e ou na deterioracdo da situacdo financeira do locatario
(art. 108./4).

Sendo insolvente o locador, a declaragao de insolvéncia nao suspende
a execucdo de contrato de locagdo e a sua denuncia por qualquer das partes
apenas ¢ possivel para o fim do prazo em curso, sem prejuizo dos casos de
renovagao obrigatoria; além disso, a alienagdo da coisa locada no processo
de insolvéncia ndo priva o locatario dos direitos que lhe sdo reconhecidos
pela lei civil em tal circunstancia (art. 109.°/1 e 3).

Em principio, as licengas de propriedade intelectual e industrial ndo
se transmitem naturalmente por efeito do trespasse, ao contrario do que
sucede com o arrendamento comercial, com os contratos de trabalho e de
seguro, ou com a locagdo financeira. Nos termos do art. 31.%8 do CPI:

“Salvo estipulagdo em contrario, o direito obtido por meio de licenga de explo-
ra¢do nao pode ser alienado sem consentimento escrito do titular do direito”.

Assim, havendo transmissao do estabelecimento do licenciado em
processo de insolvéncia, seria necessaria a autorizagao do licenciante para
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a transmissao das licencas, comprometendo-se o valor de negociagdo do
estabelecimento.

Ao mesmo tempo, a transmissao do estabelecimento do licenciante
em processo de insolvéncia ja podera envolver a transmissao de direitos
industriais de marca e de logotipo sem necessidade de autorizacdo do
licenciante (arts. 256.°/2 — marcas e 295.°/2 — logotipos), ainda que ape-
nas supletivamente. Ora, tendo em conta a essencialidade destes direitos,
torna-se necessario proteger o estabelecimento do licenciado no caso de
venda em liquidacdo, impedindo a cessagao das licengas de propriedade
intelectual e promovendo a transmissao dos direitos ao adquirente da
empresa na venda da empresa insolvente em fase de liquidacao. Nesse sen-
tido aponta a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho,
que harmoniza certos aspetos do direito da insolvéncia('3). Nos termos do
considerando n.° 13 da proposta, por processos pre-pack entendem-se
aqueles em que

“a empresa do devedor, ou parte da mesma, ¢ vendida como uma empresa em
atividade ao abrigo de um contrato negociado a titulo confidencial, sob a supervisao
de um supervisor nomeado por um tribunal, antes do inicio do processo de insolvén-

cia, seguindo-se um breve processo de insolvéncia no ambito do qual a venda pré-
negociada ¢ formalmente autorizada e executada”.

Em conformidade, o art. 27.° da proposta estabelece que:

“Em fase de liquidagdo ndo dependem de consentimento da contraparte ou
contrapartes do devedor, exceto se forem concorrentes, a cessdo ao adquirente da
empresa do devedor, ou de parte da mesma (sic), 0s contratos executorios necessa-
rios a continuagdo da atividade da empresa do devedor e cuja suspensdo resultaria na
paralisacdo da sua atividade./ O tribunal ndo pode rescindir contratos executorios
relativos a licengas de direitos de propriedade intelectual ¢ industrial mesmo que a
rescisdo seja do interesse da empresa do devedor ou de parte da mesma” (sic).

Desse modo, sera imperativa ou “injuntiva” a transmissao do con-
trato de licenga nos processos pre-pack segundo a Proposta de diretiva, a
fim de preservar o valor da empresa, considerando a importancia dos direi-
tos de propriedade industrial e intelectual.

(13)  COM (2022) 702 final.
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Conclusao

Os direitos de propriedade intelectual desempenham um papel signi-
ficativo e estratégico em processos de insolvéncia. Por um lado, estes
direitos contribuem para a preservagdo de valor, ja que os ativos de pro-
priedade intelectual — como patentes, marcas, direitos de autor, ou segre-
dos comerciais — representam frequentemente uma parcela significativa
do valor de uma empresa, especialmente em setores baseados em conheci-
mento ou tecnologia. Por isso ¢ crucial, em caso de insolvéncia, preservar
e gerir adequadamente a propriedade intelectual, para aumentar a recupe-
racdo de valor para os credores, alienar uma empresa em funcionamento e
viavel, e atrair investidores.

Em sede de reestruturacdo ou venda da empresa, os direitos de pro-
priedade intelectual podem ser alienados ou licenciados para gerar receita
durante a insolvéncia, ou transferidos como parte da venda de ativos da
empresa, ou ainda retidos como ativo critico de uma empresa reestruturada
que continuara em atividade. A protegdo dos interesses de todas as partes
interessadas passa por uma gestdo criteriosa dos direitos de propriedade
intelectual em processo de insolvéncia, combatendo a violagdo desses
direitos por terceiros e respeitando os contratos de licenga, em especial as
licengas nao exclusivas ou nao transmissiveis. Os credores podem ter
garantias reais sobre direitos de propriedade intelectual e, em caso de
insolvéncia, essas garantias devem ser devidamente classificadas e execu-
tadas, de modo a prevenir a subutilizacdo de ativos essenciais da empresa.

Os direitos de propriedade intelectual sao frequentemente a alma de
uma empresa. Em processos de insolvéncia, eles devem ser identificados,
valorizados, protegidos e geridos estrategicamente, de modo a prevenir a
desvalorizagdo da empresa, a perda de oportunidades para os credores e
riscos juridicos complexos.
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