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7.2 Seccao (Civel)

Recurso de Revista

Decisao Texto Integral

l. Relatério

1. Sigma - Solugodes Integradas de Gestao do Meio Ambiente, Unipessoal, Lda. instaurou procedimento
de injungao, transmutada em agao declarativa com forma ordinaria, contra “Amb3e — Associagao
Portuguesa de Gestao de Residuos de Equipamentos Eletrénicos, pedindo a condenacéo da ré a pagar-
Ihe a quantia de €164.112,60, acrescida de €2.131,66, a titulo de juros de mora, ja vencidos.

Alegou, em sintese, que se dedica a consultoria na area das tecnologias de informacgao e comunicagao, a
venda e locagao de programas e servigos de informatica e de telecomunicacdes, sistemas de computadores,
incluindo hardware e software, e que celebrou, em 22/08/2008, com a requerida um contrato de prestagéo de
servicos na area da informatica, designadamente servicos de implementagédo e manutengéo

de software e hardware, helpdesk e formagéo, tendo prestado diversos servigos, no montante de €164.112,60
e que a Ré, apesar de instada, ndo pagou.

2. A Ré deduziu oposigao e reconvengao, alegando, em sintese, que:

- Na petig¢ao inicial, a Autora nao identifica a concreta relagdo contratual que fundamenta a sua pretenséo,
pelo que a peti¢ao inicial € inepta, por falta de causa de pedir.

- A Ré foi vitima de diversos ilicitos criminais praticados por um seu ex-diretor, os quais se encontram em
averiguacéo no DIAP, sendo que a relagdo contratual estabelecida com a ora Autora é uma das situagdes em
averiguacao naquele processo-crime. Por se configurar a existéncia de causa prejudicial, deve ser suspensa
a instancia até ser proferida decisdo com transito em julgado no processo que corre no foro criminal.

- A Ré dedica-se a gestéo de residuos de equipamentos elétricos e eletronicos, tendo implantado uma rede
de centros de rececdo para a rececao, separacao e armazenagem de residuos. Para tal estabeleceu
parcerias com operadores de gestao e residuos e parceiros operacionais que asseguram a prestagao dos
Servigos necessarios.

- A Ré celebrou um contrato com a empresa “I..., Lda.” visando a criagdo de um sistema informatico
denominado “SIGRes3e”, especialmente desenvolvido para a Ré, de acordo com as suas necessidades
especificas.

- Posteriormente, por influéncia do seu entéo diretor financeiro, a Ré celebrou um contrato com a empresa
“CITI", atualmente denominada “SIGMA”, ou seja, a ora Autora.

- Este contrato visava aperfeicoar, desenvolver e melhorar o sistema existente, ou seja, o “SIGRes3e”,
cabendo ainda a Autora disponibilizar servigos de helpdesk e de formagao. Esses servigos foram prestados
pela A..., sociedade controlada pelo entdo diretor financeiro da Ré.

- A Ré delegou no seu diretor financeiro a coordenacéo e acompanhamento da execugao deste contrato.

Este, porém, como a Ré veio posteriormente a apurar, ndo defendeu os interesses da Ré, tendo aceitado que
a Ré ficasse na total dependéncia técnica da Autora e autorizado o pagamento de faturas de janeiro de 2008
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a outubro de 2009, no valor total de €2 216 884,00, sem estar comprovado que os respetivos servigos
tenham sido prestados, e sem que a autorizagao de pagamento contivesse assinatura de um membro do
conselho de administragao da Ré ou por valores superiores aos do mercado.

- Por outro lado, entre 2007 e 2009, por servigos de consultoria, projetos de desenvolvimento aplicacional e
de formacgédo, a Ré pagou €1 207 929,00, sendo que este valor representa uma diferenga de €374 584,00
face aos precos de mercado.

- Além disso, apenas por efeito da atuagao ilicita do ex-diretor da Ré, ficou clausulado que a titularidade dos
direitos sobre o software (que a requerente desenvolveu) lhe pertence.

- Sendo assim, pelo licenciamento do sistema SIGMA, a Ré pagou indevidamente a Autora €597 358,00.
Ainda que se entenda que o custo do licenciamento do SIGMA deveria ser suportado pela Ré, ainda assim, a
Autora cobrou esse servigo em duplicado, o que representa um prejuizo para a Ré de €192 500,00.

A Ré invoca a nulidade do contrato por ser contrario a ordem publica e aos bons costumes (artigo 280.°, n.°
2, do Caodigo Civil). Ou, se assim nao for entendido, a sua anulabilidade, por se tratar de negécio usurario
(artigo 282.°, n.° 1, do Cadigo Civil). Afirma ainda que o negdcio é anulavel, por ter sido celebrado com base
em erro na formagéao da vontade (artigo 251.°, do Cdédigo Civil).

Conclui, pedindo que:

a) Seja declarada a ineptidao da peticao inicial e a Ré absolvida da instancia;

b) Caso assim n&o se entenda, seja ordenada a suspenséao da instancia até ao transito em julgado do
acoérdao a proferir no processo-crime, instaurado contra o ex-diretor da ré;

c¢) Seja declarado nulo o contrato celebrado com a Autora;

d) Subsidiariamente, seja anulado o dito contrato;

e) Seja, em consequéncia, determinada a restituicdo de todas as prestagdes efetuadas e reconhecida a
titularidade da Ré sobre o software de base e ainda de todas as aplicagdes operacionais correspondentes ao
atual sistema informatico;

f) Se assim ndo se entender, e se considerar o contrato valido, seja a Autora condenada a reconhecer a
titularidade da Ré sobre o software de base e ainda de todas as aplicagdes operacionais correspondentes ao
atual sistema informatico;

g) Em reconvencéo, seja a Autora condenada:

- A pagar a Ré, a titulo de compensacéo, a quantia de EUR 971.942,00, correspondente a diferenga entre o

montante que a Autora deve restituir a Ré e o valor dos servigos ao prego de mercado prestados pela autora
a Ré, até 31/12/2009, acrescida de juros de mora, a taxa legal, vencidos desde a apresentagao da oposigao
e vincendos até integral pagamento;

- A pagar a Ré a quantia que se vier a liquidar posteriormente, correspondente a compensacgao entre as
quantias a restituir pelas partes, relativas aos servigos faturados pela Autora e os que sejam indevidamente
pagos pela Ré, apds 31/12/2009;

- Areconhecer o direito de acesso da Ré ao cédigo-fonte do software de base e de todo o software
aplicacional.

3. A Autora apresentou réplica, tendo, ainda, ampliado o pedido. Neste &mbito, alegou que desde a

apresentacao do requerimento de injuncdo até a data da apresentacao da réplica se venceram outras faturas
no valor global de €253.152,00 que a Ré n&o pagou.
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Concluiu, pedindo a condenacgao da ré a pagar-lhe (também) esta quantia, acrescida dos respetivos juros de
mora, ja vencidos e vincendos.

Pediu, ainda, a condenagéo da ré com litigante de ma fé.
4. A Ré treplicou.
5. Foi proferido despacho que indeferiu a suspenséao da instancia.

6. Na audiéncia preliminar, foi admitida a reconvengao, bem como a ampliagdo do pedido e julgada
improcedente a ineptidao do requerimento de injungdo. Foi selecionada a matéria assente e organizada a
base instrutéria.

7. Realizado o julgamento, foi proferida sentenga que:

a) - Julgando a agao procedente, condenou a ré “a pagar a autora a quantia de €415.428,00, acrescida de
juros de mora sobre o valor de cada uma das faturas — a primeira deduzida da nota de crédito —
discriminadas nos pontos 1° e 2° dos factos provados, contados 60 dias apds a data de emissdo de cada
uma delas, as taxas supletivas legais que resultam da aplicagdo da Portaria 597/2005, de 19/07, até integral
pagamento”;

b) - Julgando a reconvengao improcedente, absolveu a autora do pedido reconvencional;
c) - Julgou inverificados os pressupostos da litigancia de ma-fé.
8. Nao se conformando com esta decisdo, a ré interpds recurso para o Tribunal da Relagdo de Lisboa.

9. O Tribunal da Relagao de Lisboa veio a julgar improcedente o recurso de apelagdo, mantendo a deciséo
proferida pelo Tribunal de 12 instancia.

10. Inconformada com tal decis&do, a Ré veio interpor o recurso de revista, tendo sido proferida decisao
sumaria, determinando-se a baixa dos autos ao Tribunal da Relag&o para que fossem supridas
as contradigdes que ai se apontaram em determinados pontos da matéria de facto.

11. Por Acérdao do Tribunal da Relagao de Lisboa 13-07-2017, foi anulada a sentenga e determinada a baixa
dos autos ao tribunal de 1.2 instancia a fim de se repetir o julgamento na parte viciada por estar em causa
matéria ndo impugnada no recurso de apelagdo em relagcédo a qual havia a necessidade de renovar a
produgao de prova.

12. Repetido o julgamento quantos aos pontos 7.°, 8.°, 16.°, 17.°, 21.° e 35.° da base instrutdria, foi, em 28-
12-2018, proferida sentenga com segmento decisério igual ao da anterior, isto é, (i) julgando procedente a
acdo e, consequentemente, condenando a Ré a pagar a Autora a quantia de € 415 428,00, acrescida de
juros de mora até integral pagamento; (ii) julgando improcedente a reconvencédo, absolvendo a Autora do
pedido reconvencional; e (iii) ndo condenando a Ré como litigante de ma fé.

13. Por Acordao de 11-12-2019, o Tribunal da Relagao de Lisboa confirmou, sem voto de vencido, tal
deciséo.

14. Inconformada com esta decisdo a Ré veio interpor recurso de revista excecional.

Verificada a existéncia da dupla conformidade de decisdes (artigo 671.°, n.° 3, do Cédigo de Processo Civil),
foram os autos remetidos a Formacéao de Juizes a que alude o n.° 3 do artigo 672.° do Cédigo de Processo
Civil, que admitiu a revista excecional, com fundamento no facto de as questdes suscitadas no recurso —
relacionadas com os direitos de autor no dmbito dos programas informaticos — apresentarem relevo juridico
bastante para superar a barreira da dupla conforme, estando justificada a necessidade da excecional
intervengao do STJ com vista a obtengao de uma solugao orientadora e clarificadora sobre a matéria.
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15. ARGé, nas alegacgdes de recurso de revista que interpds, formulou as seguintes (transcritas) conclusodes:

12. O Acérdao do Tribunal da Relagao de Lisboa, proferido em 11.12.2019, ndo consignou a dispensa do
pagamento do remanescente da taxa de justica, como assim impunha o n.° 7 do artigo 6.° do Regulamento
das Custas Processuais, perante as caracteristicas préprias do presente litigio.

28 Em 18.02.2019, a Recorrente, ndo se conformando com a Sentenca proferida apresentou recurso de
apelagéo peticionando a alteragdo a matéria de facto, designadamente, quanto aos pontos 7, 8, 16, 17, 21 e
35 da Base Instrutéria, matéria sobre a qual versou a renovagao do julgamento e a revogacgéo da sentenca
sendo a mesma substituida por outra que absolvesse a Ré e condenasse a Autora no pedido reconvencional
formulado, o que fez concluindo em 83 pontos (A a EEEE).

3.2 Em 01.04.2019, a Recorrida apresentou contra-alegagdes peticionando a improcedéncia do recurso
apresentado pela Recorrente, o que fez concluindo em 37 pontos (A a KK).

4.2 Por sua vez, em 11.12.2019, o Tribunal da Relagao proferiu Acérdao decidindo negar provimento ao
recurso, tendo elaborado relatério com 3 pontos, decidiu a impugnacgao da decisdo de facto no ponto IV -1 a
5, o que fez em 11 paginas, e tendo decidido de direito no ponto IV — 6 a 11, dedicando ao enquadramento
juridico 13 paginas.

5.2 Da leitura do Acordao ressalta a vista que para o Tribunal da Relagdo a causa nao revestiu especial
complexidade, além disso, as Partes procederam de boa-fé, esforcando-se pela resolugéo do litigio.

6.2 Caso nao seja dispensado o pagamento do remanescente da taxa de justi¢a, atento o valor da causa (€
997.587,00), as partes deverao ainda pagar, além do valor acima referido, o montante de € 8.874,00, num
total de € 10.506,00.

7.2 Resulta, assim, evidente que a cobranga de tal valor excessivo é manifestamente desproporcional face
aos servigos prestados e viola os principios da proporcionalidade e da Justiga.

8.2 Neste mesmo sentido concluiu o Tribunal da Relagéo de Lisboa60, referindo que “ainda que ndo em
termos absolutos, deve existir correspectividade entre os servigos prestados e a taxa de justica cobrada aos
cidadaos que recorrem aos tribunais designadamente da taxa de justica, de acordo com o principio da
proporcionalidade, consagrado no artigo 2° CRP, e do direito de acesso a justica acolhido no artigo 20° CRP”,

92. Razdo pela qual se requer a reforma ou, caso assim ndo se entenda, a revogagéo do Acérdéo, nessa
parte, determinando-se a dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justica, nos termos previstos
no artigo 6.°, n° 7, do Regulamento das Custas Processuais.

10°. O douto Tribunal recorrido escusou-se de analisar a questao suscitada pela Ré nas conclusées CCCC.e
DDDD.das suas alegagdes derecurso relativa a nulidade parcial do negécio e sua redugéo por entender, que
se trata de uma questéo nova.

11.2 Porém, a referida questéo suscitada pela Recorrente é do conhecimento oficioso do julgador e tem quer
ser apreciada, mesmo sem que tal Ihe haja sido pedido, pois como refere o acérddo do Supremo Tribunal de
Justica de 08.01.2015: O principio da conservagdo dos negécios juridicos conduz ao aproveitamento do
negdcio, salvo quando se mostre que este ndo teria sido concluido sem a parte viciada (artigo 292.° do
Cadigo Civil). Como salienta Pedro Pais de Vasconcelos, " no caso de nulidade parcial, de conhecimento
oficioso, o tribunal ndo pode deixar de conhecer a nulidade e, segundo o preceito do artigo 292.°, s6
deve deixar de reduzir quando se convenca de que as partes nao teriam celebrado o negécio sem a
parte viciada".

12.2 Assim, caso se conceba que o contrato de licenciamento objeto dos presentes autos é parcialmente
valido, pelo menos no que concerne ao licenciamento dos desenvolvimentos realizados pela Autora sobre

0 SIGRes3e - ja que a Ré nao logrou demonstrar que nao celebraria o negécio se este tivesse apenas por
objeto o licenciamento dos desenvolvimentos realizados sobre o SIGRes3e -impde-se concluir pela respetiva

Revista 89359/10.7YIPRT.L2.S1



i SUPREMO
= TRIBUNAL JURISPRUDENCIA
" DE JUSTICA

reducdo do prego na proporgao correspondente ao precgo do licenciamento cobrado pelo software que era e é
pertenca da Ré e que esta nunca transmitiu a Autora.

13.2 E nao se diga que “inexistem factos provados para fundamentar o pretendido - nomeadamente no que
respeita aos valores de licenciamento respeitarem a utilizagdo dos modulos constantes do programa
originario da titularidade da R.”, pois resulta do facto provado em 5.°

que “(...) o prego da Licencga ora concedida e dos servigos contratados no seu dmbito é de EUR: 90.000, de
vidos em quatro tranches de

22.500 Euros, a pagar mensalmente, nos meses de Setembro a Dezembro de 2008.

2. Adicionalmente, sera devido um valor mensal por utilizador comprovadamente registado na
aplicacéao,variavel em fungaodo tipo de utilizagdo nos termos indicados no quadro abaixo a facturar, pelo
Segunda Contratante, nas condigbes previstas na Clausula Terceira do Contrato

Utilizadores

Custo Mensal / Utilizador

Intranet

Financeira 85,00€
Comercial 85,00€

Gestao de Residuos 85,00€
Extranet

Aderentes 85,00€

Centros de Recepgéao 85,00€

Operadores Logisticos 85,00€

Unidades de Tratamento e Valorizagdo 85,00€

14.2 Por outro lado, resulta manifestamente provado nos autos que a componente

variavel respeita a utilizagdo dos mdédulos constantes do programa originario da titularidade da Ré conforme é
referido no relatério pericial onde se 1& que o SIGRes3e ja continha tais médulos que eram utilizados pelos
utilizadores, a saber:

+  “Aderente”

* “Amb3E” (composto pelo mddulo financeiro, o médulo comercial e 0 médulo de gestao de residuos)

. “CR” (Centros de Recegao)

. “OL” (Operadores Logisticos)

“UTV” (Unidades de Tratamento e Valorizagao) (cfr. fls. 1202 verso do relatério pericial)

15.2 Quer isto dizer que a redugao do prego se operaria, designadamente, através da eliminagéo da

componente do preco que se refere a (i) disponibilidade do software SIGMA que a data do contrato era uma
réplica do SIGRes3e (EUR 90.000, acrescido de IVA, num total de €108.000,00 - valor a que alude a alinea
g) do facto provado em 25.°), e (ii) utilizagdo por utilizador dos médulos que ja constavam do SIGRes3e que
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era e é da titularidade da Ré (cujo valor resulta, ainda que indiretamente, do facto provado em 33.° como
sendo de €474.159 = €582.159-€108.000).

16.2 Nestes termos, uma vez que se trata de uma questdo de conhecimento oficioso, competia ao douto
Tribunal recorrido dela conhecer, sob pena de nulidade de tal acérdéo, por omissdo de pronuncia, nos termos
da alinea d) primeira parte do n.° 1, do artigo 615.° e do n.° 3, do artigo 613.°, ambos do Cddigo de Processo
Civil.

17.2 Razao pela qual deve ser revogado o aresto recorrido e ordenada a baixa do processo para o Tribunal
da Relagao de Lisboa a fim de ser suprida tal nulidade, devendo, em qualquer caso, a questao da reducao do
preco do contrato de licenciamento em crise, ser julgada procedente nos termos peticionados.

18.2 A Recorrente interpde o presente recurso de revista excecional, tendo como fundamento as situagdes
elencadas nas alineas a) e b) do n.° 1 do artigo 671.° do CPC, uma vez que considera que estdo em causa
duas questdes fundamentais de direito de manifesta complexidade, de dificil resolugédo e para cuja
subsungao juridica se impde um detalhado exercicio de exegese e interpretacao, a saber:

(i) o que se deve entender por programa original; e

(i) se a autorizacao para transformacéao de um programa de computador concedida pelo seu titular a
terceiro esta sujeita ao cumprimento de alguma formalidade legal sob pena de nulidade.

19.2 A primeira questao de direito sob aprecgo atinente ao conceito de programa original mostra-se de
acentuada pertinéncia e deveras fundamental uma vez que para que uma obra autoral, como o programa de
computador, tenha protegéo juridica, € necessario que obedega ao requisito da originalidade e a este
proposito, conforme bem refere o Acérdao recorrido, “nem a Diretiva n.° 91/250/CEE, nem o DL n.® 252/94 de
20 de outubro “(...) indicam o que seja um programa «original, no sentido em que é o resultado da criacdo
intelectual do autor», ou 0 que seja um programa de computador com «caracter criativo»”.

20.2 Acresce que, tal conceito de “originalidade”, por demais primordial para efeitos de reconhecimento da
protecéo juridica dos programas de computador, prevista no Decreto-Lei n.° 252/94, de 20 de outubro, ndo
tem sido detalhadamente tratado pela jurisprudéncia, constituindo questdo com relevancia juridica a justificar
pronuncia pelo Supremo Tribunal de Justiga.

21.2 A segunda questdo fundamental de direito em apreco, objeto de controvérsia doutrinal e jurisprudencial,
prende-se em saber se a autorizagao para transformacéo de um programa de computador concedida pelo
seu titular a terceiro esta sujeita deve ser reduzida a escrito e a este proposito, refere o Acordao recorrido que
“ainda que nao resulte dos factos provados uma autorizagdo expressa da R. no sentido de a A. utilizar e
transformar o SIGRes3e, depreende-se desses factos que implicitamente essa autorizagao foi concedida”.

22.2 Em causa esta a apreciacgao do artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 252/94 de 20 de outubro, em
especialoseun.°2,aqual tem gerado divergéncias interpretativas, nomeadamente sobre se o elenco de
disposigdes legais do Codigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos para os quais remete € um:

(i) elenco fechado, como sustenta Luiz Francisco Rebello, excluindo, por esse motivo, do universo de normas
aplicaveis aos negdcios relativos a direitos sobre programas de computador, os artigos 41.° e 169.° do
CDADC que exigem a forma escrita para a autorizagdo concedida pelo titular do direito de autor para efeitos
de utilizacéo e transformagao da obra autoral; ou se, pelo contrario,

(ii)o elenco meramente exemplificativo, como sustenta Tiago Bessa uma vez que o Cddigo do Direito de Autor
e dos Direitos Conexos se aplica de forma transversal aos negdcios relativos a direitos sobre programas de
computador.

23.2 As consequéncias legais associadas a inobservancia do formalismo associado aos negdcios juridicos de

autorizagao para efeitos de utilizagao, divulgagéo, publicagéo, exploragéo e transformacgao por terceiro de
obras autorais ndo séo pacificas na jurisprudéncia e doutrina portuguesas.
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24.2 Para autores como Luiz Fernando Rebello e Antonio de Macedo Vitorino a exigéncia de forma escrita
insita nos artigos 41.°, n.° 2 e 169.°, n.° 2, ambos do CDADC, para os negdcios juridicos de autorizagao a
terceiro tem uma mera eficacia ad probandum e nao ad substantiam.

25.2 Por sua vez, autores como Maria Victéria Rocha61 e Tiago Bessa sdo da opinido
dequecomooartigo220.° do Cédigo Civil estabelece que “a declaragédo

negocial que carega a forma legalmente prescrita é nula, quando outra ndo seja a sangao especialmente prev
ista na lei”, e, concomitantemente, os artigos 41.°, n.° 2, € 169.%, n.° 2, do CDADC impde a forma escrita para
as autorizagdes concedidas a terceiros, entdo ha que concluir que caso a declaragao negocial nao respeite
esta formalidade o negécio juridico encontra-se ferido com o vicio da nulidade.

26.2 Posto isto, a relevancia juridica desta segunda questéo de direito e do seu impacto numa melhor
aplicagao do direito resulta, desde logo, do dissenso verificado na doutrina quanto a interpretagao juridica
que os supramencionados artigos merecem a respeito ndo s6 do formalismo legal associado ao ato de
autorizacdo a terceiro para efeitos de transformagao de programa de computador, como também das
consequéncias juridicas associadas ao eventual ndo cumprimento da referida formalidade legal, o que, por
sua vez, se afigura claramente indiciador do surgimento de jurisprudéncia contraditéria acerca desta
tematica.

27.2 Resulta do exposto que as questdes em apreco assumem relevancia juridica que padece de um
tratamento doutrinal e jurisprudencial de molde a se lograr atingir um consenso em termos de servir de
orientagao para as pessoas que participam e lidam com o trafego comercial de obras autorais, mormente, de
programas de computador, a fim de tomarem conhecimento dos requisitos e exigéncias definidos, o que
também reveste ainda particular relevancia social uma vez que as questdes tém interesse comunitario
significativo que ultrapassa a dimensao inter partes do presente caso concreto, motivo pelo qual devera ser
admitido o presente recurso em respeito pelas alineas a) e b) do n.° 1 do artigo 672.° do CPC.

28.2 De acordo com o entendimento do Tribunal recorrido vertido no aresto ora impugnado o facto de o
programa SIGMA se configurar como uma evolugédo do SIGRes3e, com as mesmas funcionalidades do
SIGRes3e, mas, a par disso, com “novas funcionalidades e oito novos médulos” permite concluir que se trata
de uma “obra derivada”, ndo resultando da matéria de facto julgada provada nos presentes autos que o
SIGMA “nédo tenha na sua expressao uma transformagao criativa por parte do A.”.

29.2 Salvo o devido respeito, o que nao resulta dos factos provados é que o SIGMA, uma evolugao, ou antes,
uma réplica do SIGRes3e — que é propriedade da Ré -“feito por encomenda a medida das necessidades da
Ré” tenha na sua expressédo uma transformagao criativa por parte da Autora.

30.2 O conceito de “criatividade” ndo esta por demais desenvolvido nem na doutrina nem na jurisprudéncia,
ndo havendo também nogdes legais que possam ser utilizadas de forma acritica; assim sendo, e atendendo
as especificidades do caso, torna-se importante que tal densificagédo seja feita pelos técnicos na matéria que,
aqui, sdo os peritos (cfr. Acordao do Tribunal da Relagcdo de Evora de 07.10.2007).

31.2 Ora, no caso sub judice o recurso a prova pericial, e bem assim, a demais prova produzida em
julgamento, permitiu apurar que a Autora, ao contrario do acordado, trabalhou sobre o programa de base que
era da Ré, ao qual apenas acrescentoualguns médulos em jeitode atualizagdo eredenominoude “SIGMA”, de
tal modo que o SIGMA é uma réplica do SIGRes3e!

32.2 Réplica essa que, nao obstante eventuais desenvolvimentos verificados entre o

programa SIGRes3e analisado na versao de 02.07.2007 (anterior a data do contrato) e o

programa SIGMA analisado na versao posterior a agosto de 2010 (2 anos posterior a data do contrato),
apresenta cerca de 80% de correspondéncia ao nivel do codigo fonte e identificadores Unicos

do SIGRes3e.

33.2 Codigo fonte e identificadores Unicos esses que representam o codigo genético da aplicagao e que
revelam sem margem para duvidas que o SIGMA tem o cédigo genético do SIGRes3e.
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34.2 Com efeito, da pericia que procede a analise comparativa dos programas SIGMA e SIGRes3e resultou
que:

* «O SIGRes3e apresenta-
se dividido em 6 médulos, estando presentes no SIGMA médulos de igual nomey (fls. 1202 v.);

» «74,8% dos ficheiros do SIGRes3e tém correspondente, em nome, no SIGMA» (fls. 1202 v.);

* «(...) no universo de ficheiros relevantes para analise de contetido, 88,0% de ficheiros do SIGRes3e tém
correspondente, em nome, no SIGMA” (fls. 1203);

* «Ou seja,

O 73,5% dos ficheiros relevantes no codigo fonte do SIGRes3e tem o seu conteudo replicado total ou parci
almente no SIGMA;

O 83,3% dos identificadores tinicos dos médulos do SIGRes3e estdo presentes nos médulos de igual nom
e do SIGMA;

0 94,6% do contetdo visual do SIGRes3e esta presente no SIGMA;

0 88,9% do contetdo documental do SIGRes3e esta presente no SIGMA, total ou parcialmente.» (fls. 1203 v

)
* «A andlise permitiu verificar que 100% dos objetos estao presentes no SIGMA, total ou parcialmente.

No caso das Tabelas, 91 (100%) tém a sua estrutura (colunas, indices, constraints, chaves primarias e chav
es secundarias) replicada no SIGMA

No caso dos procedimentos, 264 (58,7%) apresentam-
se inalterados no SIGMA, e 186 (41,3%) apresentam pequenas alteracées.

No caso das Funcgbes, 100% apresentam-se inalteradas no SIGMA» (fls. 1204)
35.2 Em sede de conclusdes da pericia é ainda salientado que:

«Os identificadores dnicos (e universais) de 5 dos 6 médulos do SIGRes3e sdo

0s mesmos dos modulos de igual nome

no SIGMA, oque permite concluir que estes médulos serviram de base no desenvolvimento do SIGMA.
Caso se tratasse de um novo desenvolvimento, os identificadores unicos seriam forcosamente
diferentes.

A ocorréncia de grandes semelhangas na estrutura dos ficheiros e diretorias, bem como a total
replicacdo dos objetos de Base de Dados no SIGMA, tém também um peso relevante no resultado da peri
cia.

Relativamente aos ficheiros de conteudo visual (apesar de este ser um tipo de conteudo que é comum
encontrar replicado em diversas aplicagbes), a total replicacdo dos ficheiros do SIGRes3e no SIGMA, em
termos de quantidade e localizagao dos ficheiros, é também um facto relevante para a pericia.

Por dltimo, nos ficheiros de tipo de contetido documental, importa referir que nos 8 ficheiros cujo contetudo
se encontra replicado no SIGMA, em 5 deles o ficheiro é o mesmo (e que incluem todos em rodapé o
logétipo da l...), e nos restantes 3, o logétipo da I... foi removido ou substituido pelo da SIGMA.» (fls.
1204 e 1204 v.)

Revista 89359/10.7YIPRT.L2.S1



. SUPREMO
= TRIBUNAL JURISPRUDENCIA
” DE JUSTICA

36.2 Se tal ndo bastasse para concluirmos que, comparadas as propriedades dos programas, nao ha margem
para originalidade, criatividade ou novidade do SIGMA, atentemos nas respostas que os peritos deram aos
seguintes quesitos:

d. Queiram os Senhores Peritos esclarecer se a implementagdo do SIGMA representou um aperfeicoamento
e melhoramento do SIGRes3e ou se, pelo contrario, se trata de um sistema completamente novo de raiz?
(arts.16° 17° e 31° da Base Instrutéria).

Resposta: é um aperfeicoamento e melhoramento.»

«e.
Queiram os Senhores Peritos esclarecer se o software de base do SIGME era o do SIGRes3e? (arts. 16° e
17° da Base Instrutéria)

Resposta: Sim»

n. Queiram os Senhores Peritos esclarecer se o0 SIGMA, enquanto software aplicacional de desenvolvimento
do SIGRes3e, foi encomendado como tal e foram efetuados posteriormente desenvolvimentos a medida das
necessidades da Ré — adjudicados e contratados separadamente? (arts. 2° e 14.° da Base Instrutéria)

Resposta: A pergunta parece-nos estar mal formulada, devendo ser substituida a referéncia “software
aplicacional de desenvolvimento do SIGRes3e” por “software aplicacional de desenvolvido com base no
SIGRes3e”, dado que a pergunta tal como esta formulada indica que o SIGRes3e foi baseado no SIGMA, o
que néo é correcto.

Considerando esta corregao, apenas podemos responder a parte “e foram efetuados posteriormente
desenvolvimentos a medida das necessidades da Ré”, sendo a resposta
sim.»XI O software SIGMA da Autora é uma copia do programa SIGRes3e de 2007 ou anterior?

Resposta. O SIGMA néo é uma cOpia, mas sim uma evolugao da versdo do SIGRes3e analisada, que foi a
tualizada pela ultima vez em 2007.

37.2 Importa também salientar que foi realizado um desenvolvimento aplicacional sobre o
software SIGRes3e entre 02.07.2007 (data da versao analisada) e 22.08.2008 (data do contrato referido no
facto provado em 5.°) correspondente, a pelo menos, a criagao de 4 novos médulos (“WS authentication’,

“utilizadores”; “avisos” e “reports Amb3e”).

38.2 Tal, por sua vez, resulta devidamente demonstrado nos presentes autos por via dos esclarecimentos
prestados pelos peritos, em sede de primeiro julgamento, por referéncia a data da versao

do SIGMA analisada, que:

Perito 1: Ora... Portanto, relativamente aos 8 novos moédulos introduzidos pelo Sigma, um a um, temos que
0... 0 modulo ‘avisos’ teve desenvolvimentos entre Maio de 2008 e Maio de 2010, portanto, comegou,
portanto, o mais antigo que nés temos, que comegou a ser feito foi entdo em Maio 2008, o...

Advogado: A Maio de 2010...

Perito 1: Maio de 2008. O ‘help interactivo’ entre Agosto de 2009 e Agosto de 2010; o ‘inquéritos graficos’
entre Margo de 2010 e Maio de 2010, o ‘inquéritos P...

Advogado: Inquéritos?
Perito 1: 'P’...

Advogado: ‘P’?
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Perito 1: ‘P’, s6 a letra ‘P’ mesmo. Entre Abril de 2010 e Maio de 2010. O 'LR’, letras LR’...
Advogado: Néo estou a perceber...

Juiz: L de Lima...

Advogado: L...

Juiz: ... R de Romeu.

Advogado: Ah, de Romeu, R...

Perito 1: ... entre Dezembro de 2009 e Margo de 2010.

Advogado: Ja me...

Perito1: Oiga, portanto, o ‘LR’ entre Dezembro de 2009 e Margo de 2010; o ‘utilizadores’ entre Abril de
2008 e Margo de 2010; depois temos ainda o ‘WS authentication’ entre Fevereiro de 2008 e Marco de 2010;
e, por ultimo, o ‘reports Amb3e’ entre Agosto de 2008 e Margo de 2010.

(cfr. minuto 00:00 a 02:31 da Gravagdo Audio do depoimento dos peritos na Audiéncia de Discusséo e
Julgamento realizada no dia 15.11.2013, com inicio as 11:17:14 horas)

39.2 Ficou, assim, pericialmente comprovado que a verséo do software SIGRes3e que foi analisada a data de
02.07.2007, néo correspondia a versdo do SIGRes3e em funcionamento (supostamente, até) a data do
contrato 22.08.2008, e sobre o qual como

vimos haviam efetuados, pelo menos, os seguintes desenvolvimentos aplicacionais:

(i) a partir de fevereiro de 2008 foi criado o médulo “WS authentication’;

(ii) a partir de abril de 2008 foi criado o médulo “utilizadores”;

(iii) a partir de maio de 2008 foi criado 0 modulo “avisos”; e

(iv) a partir de agosto de 2008 foi criado o médulo “reports Amb3e”.

40.2 Sucede que o Tribunal recorrido ignorou o referido desenvolvimento aplicacional o que é grave, se

tivermos em conta
que, nesse periodo, o SIGRes3e sofreu uma evolugao, correspondente, pelo menos, a criagao de 4 no

vos médulos (“WS authentication’, “utilizadores”; “avisos” e “reports Amb3e”).

41.2 Esses 4 modulos foram criados sobre o software SIGRes3e — e nao sobre

o0 SIGMA — muitos meses antes da celebragao do contrato relativo ao software “SIGMA”, como decorre do
exposto e resulta, alias, dos factos provados em 19 e 25.

42 .2 Por outro lado, como vimos dos esclarecimentos prestados pelos

peritos, a data do contrato (22.08.2008) o “SIGMA”, nao continha os restantes 4 novos moédulos identifi
cados na pericia, isto porque, como acima vimos:

(i) “Helplinteractivo” foi criado a partir de agosto de 2009;

(i) “LR” foi criado a partir de dezembro de 2009;

(iii) “Inqueritos/Graficos” foi criado a partir de marco de 2010;

(iv) “InqueritosP” foi criado a partir de abril de 2010
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43.2 Sintetizando, a data do contrato (22.08.2008):

(i) o SIGRes3e - software sobre o qual a Autora comegou a laborar ainda em 2007, cabendo-lhe elaborar
software aplicacional no sentido de serem disponibilizadas aplicagdes feitas por encomenda a medida das
necessidades da Requerida — ja continha 4 dos 8 “novos” moédulos identificados na pericia, a saber
“Avisos”, “Utilizadores” “WSAuthentication” e “ReportsAmb3e”; e

(i) o SIGMA nao continha ainda os restantes 4 dos 8 “novos” médulos identificados na pericia, a saber
“Helpinteractivo”, “Inqueritos/Graficos”, “InqueritosP” e “LR”.

44.2 Nao deixa de ser curioso notar que a versdo do SIGMA que foi analisada pelos peritos reporta-se a
2010, quando o contrato foi celebrado em 22.08.2008, n&o tendo sido possivel analisar uma versao

anterior uma vez que, convenientemente, o CD depositado pela Autora na ASSOFT — Associagédo Portuguesa
de Software ndo continha o cddigo fonte do programa (cfr. relatério pericial a fls. 1202), que deveria ter sido
depositado junto da referida entidade, tal como contratualmente previsto de acordo com a Clausula 8.2, n.°
2,doAnexo | ao contrato de 22.08.2018.

45.2 Mais curioso ainda é que as especificagdes e o diagrama constante do contrato junto aos autos relativo
ao SIGMA eram exatamente as mesmas do SIGRes3e que a l... Business Solutions — Solugdes Informaticas,
Lda. havia criado para a

Ré, ndo havendo qualquer espago para dar asas a imaginagao, levando a criagao de inovagdes inédita
s, conforme referiu a testemunha AA, ....... da I... Business Solutions — Solugdes Informaticas,

Lda., criador do software SIGRes3e - confrontado, em repeti¢gdo do julgamento, com o Anexo Adicional A)
“Especificagbes SIGMA” do contrato celebrado entre a Autora e a Ré em 22.08.2008 (documento n.° 3 junto a
Oposicao a Injungao, a fls. 143):

Mandatdria: eu queria que dentro destas especificagbes me identificasse aquilo que considera, se as
reconhece, como sendo especificagbes do SIGRes3e.

AA: isto séo especificagbes, posso mostrar este diagrama que esté aqui faz parte integrante da proposta
inicial que eu fiz para a AMB3E de fevereiro de 2006 em que este diagrama esta aqui, quer ver, isto é a
proposta que eu fiz.

Mandataria: é exatamente... € o mesmo diagrama?

AA: é o mesmo diagrama, exatamente.

Mandataria: O mesmo desenho?

AA: Os mesmos nomes exatamente a mesma coisa.

(cfr. minuto 28:25 a 29:09 da Gravagdo Audio do depoimento de AA na Audiéncia de Discussdo e Julgamento
realizada no dia 25.05.2018)

46.% Posto isto ndo pode a Ré conformar-se com o facto de o Tribunal recorrido ter feito tabua rasa da
prova produzida nos presentes autos, concluindo pelo caracter original e criativo do programa de
computador SIGMA,

47 .2 Ainda para mais quando deu como provado que as alteracoes ao software eram feitas por
encomenda e de acordo com as necessidades especificas da Ré.

48.2 Segundo afirma Maria Victéria Rocha62 o conceito de originalidade, n&o obstante ndo exigir a
verificagao de uma especial

criatividade, nao se basta apenas com a existéncia de esfor¢o, trabalho ou investimento, sendo
necessario a existéncia de um espacgo de liberdade para o autor desenvolver a sua atividade intelectual.
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49.2 Como decorréncia desta exigéncia, se a forma adotada for imposta pela funcio a atingir, ndo ha
qualguer espaco de liberdade para a individualidade do autor. Conclui, nesta senda,
que tudo o que resulta de condicionamentos técnicos ndo sera uma obra63.

50.2 Partindo da factualidade vertida nos presentes autos interpretada a luz do conceito de originalidade
acima vertido mostra-se, por demais, evidente, que o programa SIGMA nao se configura como uma obra
protegida que merega protecao juridica, isto porque, por um lado, ndo € um programa novo e original, e, por
outro lado, embora represente uma transformagao, melhoramento ou aperfeicoamento de um programa preé-
existente SIGRes3e, ndo é criativo, logo ndo se qualifica como programa/obra derivado.

51.2 Comece por se referir que, sendo o SIGMA uma evolugao do SIGRes3e, conforme assumido pelo
Tribunal a quo no ponto 30.° da matéria de facto dada como provada, entao ilégico seria afirmar que este é
um “programa novo”, pois que o préprio conceito de evolugao — enquanto processo de desenvolvimento de
uma realidade pré-existente — supde a prévia existéncia de um trabalho base, do qual os subsequentes
partirdo.

52.2 Mais, ainda que se considere que o SIGMA passou a correr numa framework mais evoluida de 2.0 em
vez de 1.1 — 0 que cremos n&o ter resultado provado em especial, a data do contrato referido no facto
provado em 5.- resulta manifesto que ndo estamos perante um programa “novo”, mas sim perante uma
transformacdo do SIGRes3e que mais ndo é do que uma modificagdo, melhoramento e atualizacdo do
mesmo.

53.2 Nao havendo obra, o SIGMA nao é mais do que o SIGRes3e sujeito a algumas alteragdes, conforme
confirmado pelos peritos )
quando afirmaram inequivocamente que «E um aperfeicoamento e melhoramento64».

54.2 Nao obstante, caso 0 SIGMA pudesse constituir uma obra, seria premente analisar o regime legal das
alteracdes efetuadas a obras protegidas pelo direito de autor, porquanto dividas ndo restam de que
0 SIGMA consiste numa alteragao e melhoramento do programa pré-existente SIGRes3e.

55.2 Ora, as alteracbes de obras encontram-se reguladas na Diretiva do Conselho n.° 91/250/CEE, de 14 de
maio, relativa a protecéo juridica dos programas de computador, designadamente na alinea b) do artigo 4.°,
onde se estabelecem trés vicissitudes relativas aos programas de computadores: (i) tradugdo; (ii) adaptacao;
e (iii) ajustamentos ou outras modificagdes.

56.2 No plano nacional, prevé a alinea b) do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 252/94, de 20 de outubro, que o
titular do programa pode fazer ou

autorizar “qualquer transformag¢do do programa e a reprodugédo do programa derivado”, sem prejuizo dos direi
tos de quem realiza a transformacéo.

57.2 José Alberto Vieira, acima citado, ensina que nao ha diferenga material entre as redagbes dos
normativos supramencionados, sendo que a expressao “transformacao do programa de computador”
contempla toda e qualquer modificagao do mesmo, seja tradugao, adaptagao ou outro, sem limite de
extensao da modificagao operada.

58.2 Sucede, porém,
que nem todas as transformagdes dao origem a obras derivadas que merecem tutela juridica.

59.2 Ainda segundo José Alberto Vieira, a correcao de

erros, os melhoramentos do programa, as atualizagdes e as novas versées do

mesmo consubstanciam transformag¢ées que nao deverao, per si, dar origem a uma obra derivada,
logo, a uma obra nova e, em consequéncia, uma obra original.

60.2 Até porque as novas versoes e outras transformagoes ndao constituem uma nova obra para efeitos
de protegéo juridica pelo direito de autor,
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61.2 Mais, conforme ja esclareceu, o Tribunal da Relagéo de Lisboa, no acérddo acima citado, “O caracter
criativo da “obra”, a que alude o art. 1° do CDADC, depende de nao constituir copia de outra obra (requisito
minimo), ndo constituir o resultado da aplicagao univoca de critérios pré — estabelecidos,
nomeadamente de natureza

técnica, em que estejam ausentes verdadeiras escolhas ou opgoes do autor e traduzir um resultado que
nao seja 6bvio, banal, e que, portanto, permita distingui-lo de outros, reconhecer-

lhe uma individualidade prépria, enquanto obra, independentemente do suporte material que a encerra.

62.2 De facto, como ensina José de Oliveira Ascensao, na obra acima citada, “a criagdo do programa de
computador é uma tarefa de imaginacao, inteligéncia e persisténcia”.

63.2 Em face do exposto, enquanto evolugao do SIGRes3e, resultante apenas de meras transformacgoes
do SIGRes3e feitas por encomenda e de acordo com as necessidades especificas da Ré, o “SIGMA” nao
consubstancia um programa original, nem tdo pouco uma obra derivada, uma vez que nao contém caracter
criativo, ndo merecendo, portanto, qualquer protegao juridica.

64.2 Mesmo que se entenda que o SIGMA constitui uma obra derivada do SIGRes3e por exprimir uma
transformacéo criativa - o que ndo se concebe mas por mera cautela de patrocinio se pondera — sempre se
dira que tal transformagao ndo merece protecao juridica uma vez que nao foi objeto de autorizagao por parte
da Ré.

65.2 Isto porque, ndo sendo a Autora titular do programa base “S/IGRes3e, mas, ao invés, a Ré so6 poderia
empreender quaisquer alteragdes ou transformagdes sobre o programa SIGRes3e sob a autorizagdo da Reé (
cfr. artigo 5.°, al. b), do Decreto-Lei n.° 252/94 de 20 de outubro) — o0 que ndo sucedeu como se demonstrara
em seguida.

66.2 A este respeito, entendeu o Tribunal a quo no aresto de que ora se recorre que a Autora procedeu a
transformacéao do programa de software SIGRes3e, tendo para tal obtido autorizagdo da Ré, a qual, mesmo
que nao resulte de forma expressa do contrato de licenciamento objeto dos presentes autos, decorre de
forma implicita dos pontos de facto provados 43, 9, 19 e 37, ou seja, segundo o Tribunal a quo é possivel
retirar uma autorizagéo implicita, isto €, uma declaracao negocial emitida pela Ré sob a forma tacita com
valor autorizante.

67.2 Em primeiro lugar, cumpre, desde ja, adiantar que a referida autorizagdo a que o Tribunal faz alusédo
nunca se poderia retirar da factualidade provada sob os pontos 43, 9, 19 e 37 uma vez que a referida
factualidade n&o integra quaisquer comportamentos concludentes de uma vontade negocial de natureza
autorizante para efeitos de transformagao do programa de computador.

68.2 Note-se:

i) Facto 43 - refere que “O SIGRes3e foi desenhado de acordo com as necessidades especificas da
actividade da ré e mediante encomenda.

Porém, conforme resulta do facto 32.° o SIGRes3e nao foi desenhado pela Autora, foi
antes desenhado pelal... e pela A...-Consulting — em 2006!

i) Facto 9 - refere que “aquando da celebracdo do contrato referido em A), com a Requerente, disponibilizou-
Ihe um sistema informatico desenvolvido por uma terceira”, porém o

iii) Facto 19 - refere que “A Requerente comecgou a laborar no sistema informatico da Requerida ainda em
2007 e cabia-lhe elaborar software aplicacional no sentido de serem disponibilizadas aplicagées feitas por
encomenda a medida das necessidades da Requerida”,

Ou seja, o programa foi disponibilizado pela Ré a Autora pelo menos em 2007 e para fins de
desenvolvimento de “software aplicacional no sentido de serem disponibilizadas aplicagdes feitas por
encomenda a medida das necessidades da Requerida.”
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iv) Facto 37 - refere que “O SIGMA tinha de ter as mesmas funcionalidades do sistema anterior, o
SIGRes3e”.

O que nao pode ser servir de desculpa para que a Autora tenha feito a Ré crer que esta tinha criado um
programa original que afinal mais ndo era do que uma transformacgao/réplica nao autorizada do programa da
Ré, muito menos, tal podera fundamentar qualquer autorizagdo da Ré nesse sentido.

69.2 Como esta bom de ver, de tais factos ndo é possivel concluir pela existéncia de uma autorizagao, antes
pelo contrario.

70.2 Conforme resulta dos factos provados, no contrato celebrado entre as partes, no qual a Ré referiu
que era titular de um software denominado “SIGMA” e licenciando o mesmo a Autora — quando o SIGMA
afinal era o SIGRes3e “camuflado” pela Autora - ao invés de qualquer autorizacédo as partes acordaram,
antes, que “os direitos de autor do software ja utilizados por qualquer das Partes Contratantes, bem
como quaisquer marcas que ja tenha registadas a seu favor, sao da sua exclusiva titularidade,
obrigando-se a outra Parte Contratante a respeita-las, salvo se diferente decorrer nos termos da legislagao
vigente aplicavel” (Clausula 4.° do contrato reproduzido no facto provado em 5.°).

71.2 Por forga do exposto, € manifesto que a Ré nunca concedeu a referida autorizagdo a Autora, muito
menos para transformar o SIGRes3e que é da titularidade da Ré com vista a que a Autora, camufladamente,
o rebatizasse de SIGMA, se arrogasse titular do mesmo e o passasse a explorar cobrando indevidamente a
Ré valor a titulo de licenciamento de um programa que afinal mais n&o era do que o programa de que a Ré é
a titular ou, pelo menos, a titular do programa originario SIGRes3e.

72.2 Apurar se os comportamentos vertidos nos pontos 43,9,19 e 37 da factualidade julgada comoprovada
integram oundouma declaragdonegocialtacita équestao de direito,a resolver em sede de interpretagdo,ao
abrigo da teoria da impressao do destinatario,por referéncia aos artigos 236.°, 237.° € 238.°, n.° 1, do Cddigo
Civil.

73.2 Ora, com o devido respeito pela conclusdo a que se chegou no aresto impugnado, dos factos provados
nao é possivel concluir por qualquer comportamento que traduza ou revele, com toda a probabilidade, uma
intencdo de a Ré autorizar a Autora a criacdo de um programa através da mera transformacao do programa
de computador SIGRes3e que pertencente a Ré.

74.2 Ademais, o juizo presuntivo elaborado pelo Tribunal recorrido, ofende as mais basilares regras da
experiéncia da vida, ja que, nenhum homem médio e razoavel concordaria em celebrar um negdcio juridico
oneroso com o fito de exercer um determinado direito sobre um certo bem ou coisa, mormente de utilizagao e
transformagéo, sabendo, de antemao, que esse bem ou coisa € uma réplica de um que ja possui para além
de que, por se tratar de uma réplica, pode lograr exercer esse direito independentemente do referido negocio
juridico, uma vez que é titular ou proprietario do referido bem.

75.2 Consequentemente, ao contrario do entendimento vertido no aresto recorrido, ndo se pode dizer que
houve uma autorizagao tacita/implicita da Ré a Autora para que esta procedesse a uma transformacgéao do
programa de software SIGRes3e.

76.2 Nestes termos, ndo sendo a Autora titular do programa base SIGRes3e, a mesma ndo pode ser
reconhecida qualquer protecao legal relativamente as alteracées que efetuou, sem autorizacao, sob

o programa “SIGRes3e.

77.2 Caso assim ndo se entenda — o que nao se aceita e por mera cautela de patrocinio se pondera —
sempre se diga que os referidos comportamentos concludentes nao se retiram de um documento
escrito, em claro desrespeito pela formalidade legal aplicavel a autorizagao a terceiro para efeitos de
transformacgao de programa de computador, culminando, assim, na nulidade da autorizagao.

78.2 O Cddigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) prevé o exercicio do direito de
autorizagao do autor e suas formalidades legais ndo so para efeitos de tradugéo, arranjo instrumentalizagéo,
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dramatizacdo, cinematizagao e, em geral, qualquer transformacgao (cfr. artigo 169.°) como também para
efeitos de divulgacgao, publicacao utilizagdo ou exploragao da obra (cfr. artigo 41.°).

79.2 Ora, quer o n.° 2 do artigo169.°, como o n.° 2 do artigo 41.°, ambos do CDADC, exigem a forma escrita
para a autorizagdo concedida pelo titular do direito de autor.

80.2 Daqui se obtém que, ao abrigo do Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, a autorizacao para
efeitos de transformacgéo por terceiro da obra autoral esta sujeita a forma escrita.

81.2 Sucede, porém, que, o Tribunal recorrido considera que o regime juridico especialmente estabelecido
para efeitos de protecdo autoral dos programas de computador aprovado pelo Decreto-Lei n.° 252/94 de 20
de outubro que prevé no seu artigo 5.°, alinea a) o direito do titular do programa de computador de autorizar
“qualquer transformagéao do programa e a reprodug¢do do programa derivado, sem prejuizo dos direitos de qu
em realiza a transformag¢ao”, nao carece qualquer formalismo legal, nem de forma escrita.

82.2 Sustentando tal entendimento, o Tribunal refere, em nota de rodapé, que como mencionam Garcia
Marques e Lourenco Martins “parece ter havido um propésito de reduzir as formalidades nos negdcios
relativos a direitos sobre programas de computador, quer no tocante a necessidade de escritura publica quer
de simples documento escrito” — porém, os mesmos nao deixam de aduzir a forma escrita

83.2 Com efeito, na obra acima citada, Garcia Marques e Lourenco Martins a respeito da autonomia privada e
das formalidades legais aplicaveis aos negdcios juridicos que tém por objeto programas de computador,
tomam como ponto de partida o artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 252/94 de 20 de outubro, em especial o seu n.°
2, ao estabelecer que “sao aplicaveis a estes negocios [relativos a direitos sobre programas de computador]
as disposi¢des dos artigos 40.°, 45.° a 51.° e 55.° do Cdédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos”.

84.2 Para de seguida afirmarem que “a indicacéo de certos artigos do CDADC pode inculcar o juizo f&cil da
interpretacdo a contrario. Os preceitos mencionados neste n.° 2 sdo aplicaveis aos negdcios juridicos sobre
programas de computador, parecendo ter havido um propésito de reduzir as formalidades nestes negocios,
quer no tocante a necessidade de escritura publica, quer de simples documento escrito. Repare-se que no
Projecto de lei n.° 395/VI a remisséo para o CDACD era mais ampla — incluia também os artigos 41.°, 42.°,
43.° e 44.° - 0 que implicava nao serem dispensadas aquelas formalidades. Sera, a nosso ver, precipitado
extrair o argqumento a contrario sensu de que nao se aplicam outras regras do CDADC. Por exemplo, o
proprio regime do artigo 42.° deste Cdodigo, na medida em que se reporta a “direitos morais” consagrados no
artigo 9.° deste diploma, sera aplicavel, ou seja tais direitos ndo sédo transmissiveis nem oneraveis — cfr.
também o n.° 3 do artigo 9.° e 0 n.° 2 do artigo 56.° do CDADC”(sublinhado e destaques nossos).

85.2 Daqui se retira que os autores citados pelo Tribunal recorrido ndo se comprometem nem aderem
expressamente a uma solugdo com base na qual todas as disposigdes legais do CDADC que preveem
formalidades e nao constam do elenco definido no artigo 11.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 252/94, de 20 de
outubro, ndo se aplicam aos negécios juridicos que tém por objeto direitos sobre programas de computador —
em especial a exigéncia de forma escrita para a autorizagéo concedida pelo titular do direito de autor.

86.2 De tal modo que a interpretacédo que o Tribunal recorrido faz das palavras dos mencionados autores é
uma interpretacao incorreta e descontextualizada, e, por isso, sem qualquer valor operativo para efeitos de
sustentagao da posicao de acordo com a qual a autorizagéo a terceiro para efeitos de transformacgao de
programa de computador nao exige forma escrita.

87.2 Como bem ensina Tiago Bessa, o elenco de preceitos legais do Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos
Conexos para os quais o artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 252/94, de 20 de outubro, remete nao é taxativo nem
fechado uma vez que “esta remisséo até poderia ser dispensavel dada a aplicagdo transversal do CDADC".

88.2 Veja-se que a aplicagao transversal do Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos aos negocios
juridicos que envolvem direitos relativos a programas de computador resulta, desde logo, do artigo 3.°, n.° 1,
do Decreto-Lei n.° 252/94, de 20de outubro, nos termos do qual “aplicam-se ao

programa de computador as regras sobre autoria e titularidade vigentes para o direito de autor.”

Revista 89359/10.7YIPRT.L2.S1



. SUPREMO
= TRIBUNAL JURISPRUDENCIA
DE JUSTICA

89.2 Mais, segundo o mencionado autor, “os artigos 40.° e segs, formam, assim, aquilo que poderiamos
apelidar de parte geral do “Direito Contratual de Autor”.

90.2 Daqui se retira que o referido elenco de disposi¢des legais do Codigo do Direito de Autor e dos Direitos
Conexos para o qual remete o artigo 11.2, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 252/94, de 20 de outubro, € meramente
exemplificativo, e por isso, de parca utilidade, uma vez que o referido Codigo se aplica de forma transversal
aos negocios relativos a direitos sobre programas de computador.

91.2 Impbe-se assim concluir que o Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos €, em especial, a
exigéncia de forma escrita para a autorizagédo para transformagéo da obra autoral da obra se mostra
plenamente aplicavel aos negécios juridicos de autorizagdo para transformacao de programas de
computador, em harmonia com o disposto no artigo 169.%, n.° 1, do CDADC aplicavel ex vi artigo 3.°, n.° 1, do
referido Decreto-Lei n.° 252/94.

92.2 Neste sentido, autores como Maria Victéria Rocha e Tiago Bessa sao da opinido de
quecomooartigo220.° do Cédigo Civil estabelece que “a declaragao

negocial que carega a forma legalmente prescrita é nula, quando outra ndo seja a san¢do especialmente prev
ista na lei”, e, concomitantemente, os artigos 41.°, n.° 2, e 169.%, n.° 2,do CDADC impdem a forma escrita
para as autorizagdes concedidas a terceiros, entdo ha que concluir que caso a declaragéo negocial nao
respeite esta formalidade o negdcio juridico encontra-se ferido com o vicio da nulidade.

93.2 Em suma, mesmo que se considere que a Ré realizou comportamentos de natureza concludente dos
quais é possivel retirar uma autorizagdo a Autora para que esta procedesse a uma transformagéo do
programa de software SIGRes3e — 0 que néo se aceita e s6 por mera cautela de patrocinio se equaciona -
sempre se tera de concluir que, como os referidos comportamentos concludentes n&o se materializaram num
documento escrito, em claro desrespeito pela formalidade legal aplicavel a este negdcio juridico, néo se
encontram verificados os pressupostos para, nos termos dos n.°s 1e 2 do art. 217.° do Cadigo Civil, se
concluir pela existéncia legal de uma declaragao tacita da Ré de natureza autorizante, o que, por sua vez,
determina a sua nulidade.

94.2 Quer isto dizer que o alegado SIGMA nao merece protecao juridica, porquanto nao consubstancia
um programa original, nem tdo pouco uma obra derivada, ja que para se tratar de uma obra derivada,
enquanto transformacao criativa de uma expresséao de programa anterior, carecia de uma autorizagao
valida e eficaz por parte da Ré, o que nao se verificou.

95.2 Do expendido supra, impde-se concluir que o contrato sob analise é nulo, ao abrigo do disposto no artigo
280.° do Cadigo Civil, nao soé por ser contrario a lei, como também por atentar contra a boa fé, a ordem
publica, os bons costumes, o principio da autonomia privada, €, por fim, por se configurar como legalmente
impossivel.

96.2 Como muito bem aduz o Tribunal recorrido no aresto ora impugnado, “a boa fé aqui aludida reconduz-se
a boa fé objectiva a qual remete para principios e regras que, como clausula geral, devem ser observados. O
entendimento das estipulagdes contratuais “de maneira conforme a boa fé” aponta para uma equilibrada
ponderacao dos interesses das partes na interpretacao e integracéo do contrato, considerando-se os
interesses legitimos de ambas as partes sem sacrificio injustificado de uma delas”.

97.2 Ora, as disposi¢oes contratuais vertidas no contrato em apreco, entendidas conforme a boa-fé, apontam
para a contratagdo pela Ré a Autora dum software SIGMA novo e original pelo qual a Ré teria de pagar o
preco da Licenca.

98.2 Sucede que, como ja se verteu supra, o programa contratado denominado de SIGMA nao é um
programa original, nem tao pouco uma obra derivada, sendo, ao invés, uma transformagéo nao autorizada do
programa SIGRes3e, em nada criativa e inovadora.

99.2 Ao contrario do entendimento vertido pelo Tribunal a quo, mostra-se devidamente demonstrado pela

factualidade dada como provada que a Autora, de forma encapotada e dissimulada (i) utilizou o SIGRes3e, o
qual lhe fora disponibilizado pela AMB3E para desenvolvimento aplicacional do software; (ii) atualizou
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0 SIGRes3e introduzindo-lhe outras funcionalidades e depois redenominou-o de SIGMAfazendo crer a Ré
que havia criado um programa novo que foi objeto do contrato de licenciamento aqui em apreco, quando, na
realidade, ndo passava de uma mera modificagao, melhoramento e atualizagdo do mesmo.

100.2 Quer isto dizer que o0 SIGMA e o SIGRes3e sao, afinal, apenas uma obra, um e apenas um programa
de computador, ndo sendo autonomizaveis, pelo que o titular dos direitos de autor destes dois softwares
mantém-se o mesmo, a Ré.

101.2 Assim sendo, a admitir-se valido o objeto do contrato de licenciamento sob analise, teriamos de
admitir que a Autora estaria a licenciar a Ré um programa cuja titularidade ja era da Ré na sua maior
parte.

102.2 Ora, repugna a consciéncia juridica geral que o exercicio pela Ré de uma das faculdades inerentes a
qualidade que dispde enquanto titular do programa de computador SIGMA, mais precisamente, o direito a
sua utilizagao, fique subordinada ao recebimento de uma contrapartida por parte da Autora, sob a forma de
preco de Licenga, quando a Autora ndo dispde de quaisquer direitos de autor sobre o SIGMA que Ihe
confiram uma qualquer protecao legal.

103.2 Efetivamente, a generalidade das pessoas corretas, sas e de boa fé tem a perfeita nogao de que ha
determinados comportamentos que se encontram a margem do comeércio juridico por ndo poderem ser objeto
de relagdes obrigacionais (cfr. acérddo do Supremo Tribunal de Justica de 27.01.2004).

104.2 Pelo exposto, impde-se concluir que o contrato de licenciamento objeto de analise nos presentes autos
€ nulo ao abrigo do disposto no artigo 280.° do Cddigo Civil, por ser contrario a ordem publica e ofensivo dos
bons costumes, excedendo flagrantemente os limites se impdem a prépria autonomia privada e liberdade
contratual, violando de modo grosseiro as regras da boa fé e as mais elementares regras éticas adotadas na
vivéncia de uma sociedade honesta, respeitadora e que faz pautar como matriz fundamental e nuclear da sua
vivéncia diaria a boa fé e a tutela da dignidade humana.

105.2 Por fim, cumpre ainda referir que, ao contrario do entendimento
firmado pelo Tribunal recorrido, o negécio juridico sob aprego é também nulo por contrario a lei e por
impossibilidade legal.

106.2 Em primeiro lugar, cumpre referir que o negdcio juridico em aprego é contrario a lei pois (i) viola as
regras legais sobre autoria e titularidade dos programas de computador, nomeadamente, o direito de autor da
Ré sobre o software de base SIGRes3e e (ii) consubstancia uma transformagao ndo autorizada do referido
programa.

107.2 Em segundo lugar, o negdcio em causa é legalmente impossivel porquanto a Autora nao tem qualquer
direito a licenciar a Ré um programa de computador que pertence a esta ultima.

108.2 Como ja se referiu supra, o0 SIGMA e o0 SIGRes3e séo, afinal, apenas uma obra, um e apenas um
programa de computador, ndo sendo autonomizaveis, pelo que o titular dos direitos de autor destes dois
softwares mantém-se o mesmo, a Ré.

109.2 De facto, é um principio geral nos negécios que ninguém pode transferir para outro um direito que o
nao tenha como seu. Este principio traduz a impossibilidade de o adquirente obter qualquer direito quando
nenhum direito pertence ao transmitente, nem obter mais direitos do que este detém.

110.2 Nesta conformidade e porque desde o inicio do negdcio a Autora nao era titular de direitos de autor
sobre o SIGMA existia a impossibilidade legal de a Autora lograr transmitir a faculdade inerente a utilizagédo e
disponibilizagao do programa de software a Ré, gerando-se, assim e desde logo, impossibilidade objetiva da
prestagédo da Autora, o que, por sua vez, dada a relagao sinalagmatica entre as prestagoes, gera a
consequente nulidade do contrato (nulidade originaria).
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111.2 Razao pela qual se impde concluir que o contrato de licenciamento objeto dos presentes autos deve ser
declarado nulo, nos termos e para os efeitos do artigo 280.°, n.° 1 do Cédigo Civil, por impossibilidade legal
originaria.

112.2 Nestes termos, devera a Ré AMB3E ser totalmente absolvida do pedido e, consequentemente, a
Autora ser condenada no
pedido reconvencional formulado na alinea f), reduzido ao valor das faturas liquidadas pela AMB3E

E conclui:

a) “Deverd ser o Acordao recorrido reformado, ou, caso assim ndo se entenda, revogado, quanto a custas,
determinando-se a dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justi¢ca, nos termos previstos no
artigo 6.°, n.° 7, do Regulamento das Custas Processuais.

b) Devera ser declarada a nulidade do douto Acérdao recorrido por omissao de prondncia, nos termos e com
as consequéncias legais previstas nos artigos 615.°, n.° 1, alinea d), primeira parte e 617.°,
aplicaveis ex vi artigo 666.°, n.° 1, todos do Cédigo de Processo Civil g;

c) Devera ser revogado o Acordao recorrido, sendo substituido por outro que (i) declare a nulidade do objeto
e respetivo negdcio juridico, (ii) absolva a Ré, ora Recorrente, do pedido; (iii) condene a Autora, ora
Recorrida, no pedido reconvencional formulado na alinea f), reduzido ao valor as faturas liquidadas pela
Recorrente por conta do licenciamento do SIGMA, que totalizam € 582.159,00; (iv) reconhega o direito da Ré
Recorrente sobre o software”.

16. A Recorrida Sigma — Solugdes Integradas de Gestdo do Meio Ambiente, Unipessoal, Lda. contra-alegou,
pugnando pelo infundado da revista, formulando as seguintes (transcritas) conclusées:

12. Importa, antes de mais, ter em consideragado que estes autos ja se prolongam ha cerca de 10 anos, tendo
ja sido objecto de 5 decisodes judiciais distintas (4 das quais totalmente favoraveis a Autora)!

2.2 A Ré tem utilizado todos os expedientes possiveis (invertendo a sua defesa e alterando sucessivamente a
sua linha argumentativa) no sentido de adiar o cumprimento das suas obriga¢cdes e sobrecarregar a Autora
com despesas excessivas, tentando vencé-la pelo cansaco e pela esgotamento financeiro.

3.2 Assim, devera este Tribunal superior analisar a evolugao do presente processo, apreciar a posigao que
tem vindo a ser assumida pela Ré ao longo de todos estes anos e colocar um ponto final neste litigio,
obrigando a Ré a cumprir — em definitivo — as obriga¢cdes que assumiu e a pagar o que deve a Autora.

4.2 Os argumentos ora esgrimidos pela Ré, nas suas doutas alegagdes, alteram substancialmente a posigao
que foi inicialmente assumida nos presentes autos e contradizem o que foi declarado por si em sede de
contestacao/reconvencao.

5.2 Se inicialmente a Ré assume ter contratado a Autora a «evolugao do seu sistema informatico» (artigo 65.°
da contestagao), pretendendo que fossem executados pela Autora «aperfeicoamentos e melhoramentos» no
programa SIGRes3e (artigo 67.° da contestagao), agora pretende fazer crer que o que foi contratado a Autora
foi a criagdo de um programa de raiz, totalmente independente e distinto do programa SIGRes3e.

6.2 A Ré sempre pugnou por que Ihe fosse reconhecida a propriedade ou a titularidade do programa SIGMA,
0 que, naturalmente, pressupde o entendimento de que o mesmo tem originalidade suficiente para ser
objecto de proteccéo legal, isto é, para poder ser objecto de propriedade / direitos de autor.

7.2 Sucede que a Ré, percebendo a evolugao que o presente processo teve, a posigdo assumida pelo
Tribunal de 1.2 Instancia sobre esta matéria, os esclarecimentos pretendidos pelo Supremo Tribunal de
Justica e o malogro da sua linha argumentativa inicial, muda de direcgéo, colocando enfoque num aspecto
que entende lhe podera ser mais favoravel: fazer crer que a Autora deveria ter criado um programa
informatico a partir do zero, sem qualquer relagdo com o anterior que colocou a sua disposigao.
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8.2 Em lado algum resulta provado (ou indiciado sequer) que a Autora alguma vez se tivesse obrigado a
entregar a Ré um programa informatico radicalmente novo, elaborado a partir do zero, cem por cento original
e protegido pelo Direito de Autor, sob pena de nada ter a receber pelo conjunto dos servigos informaticos
comprovadamente prestados e facturados a Ré.

9.2 Ao contrario do que alega a Ré, o Tribunal a quo pronunciou-se sobre a nova argumentagéo tecida pela
Ré nas suas conclusdes CCCC e DDDD do recurso de apelagao interposto, tendo esclarecido, de forma
fundamentada, que a mesma nao podia ser, nesta fase, tida em consideracao pelo Tribunal de recurso, o
qual ndo tem legitimidade para apreciar questdes novas.

10.2 Assim, ndo existe qualquer omissao de pronuncia por parte do Tribunal a quo, o qual,
fundamentadamente, esclareceu as razbes que o levaram a nao apreciar esta nova questao levantada pela
Ré.

11.2 Ademais, € um facto que a Autora e Ré acordaram no pagamento de um valor fixo pelos servigos
prestados no dmbito do desenvolvimento do programa SIGMA e no pagamento de um valor por utilizador que
variava em funcado dos modulos utilizados, pelo que tais valores sdo efectivamente devidos pela Ré a Autora.

12.2 A presente acgao tem como causa pedir o ndo pagamento de varios servigos informaticos prestados pela
Autora a Ré (ponto 19.° dos factos provados), os quais foram efectivamente prestados (ponto 25.° dos factos
provados).

13.2 Em conformidade, o pedido consiste apenas na exigéncia do pagamento da parte do respectivo prego
que nao foi confessadamente pago pela Ré (pontos 4.° e 15.° dos factos dados como provados), acrescido
dos respectivos juros de mora.

14.2 O recurso nao € o lugar apropriado para se alterar a causa de pedir da reconvengao (que passaria do
erro na celebragao de um contrato para a inexisténcia de protecgao juridica do programa SIGMA) e o préprio
pedido dessa reconvengéo (que passaria da anulagéo, por erro, do contrato celebrado para a inexisténcia
juridica do direito objecto desse contrato.

15.2 Este comportamento erratico da Ré revela bem a fragilidade da sua posicao e falta de sustentacéo dos
seus argumentos, devendo ser tido em consideracao pelo Tribunal ad quem na reapreciagdo da decisao
adoptada pelo Tribunal a quo, que se limitou a decidir tendo em conta a posigdo assumida pela Ré na sua
contestacéo/reconvencéo e nao sobre os novos argumentos ora formulados.

16.2 Nao se encontram verificados os pressupostos que fundamentem o recurso excepcional de revista ora
interposto pela Ré.

17.2 A Ré nao invoca expressamente as concretas divergéncias jurisprudenciais e doutrinais que diz
existirem, relativamente ao conceito de programa original ou a necessidade de autorizagao escrita para a
transformagao de um programa de computador, divergéncias suficientemente profundas para serem capazes
de justificar a necessidade do recurso excecional que pretende interpor.

18.2 Assim, concluimos que nao estao verificados (ou, pelo menos, ndo foram alegados) os pressupostos de
que depende a admissibilidade do recurso excecional de revista, pelo que a pretensao da Ré deve ser
indeferida liminarmente, tal como dispde o n.° 2 do art.° 672° do CPC.

19.2 O STJ &, como sabemos, um Tribunal de revista, que tem competéncia para conhecer apenas matéria
de direito (artigos 6.° da LOSJ e 674.°, n.° 3 € 682.°, n.° 2 do CPC), pelo que deverdo ser desconsiderados
todos os pontos em que a Ré questiona a matéria de facto dada como provada e em que invoca, para
sustentar a sua posi¢ao, o que foi dito pelas testemunhas ou o que consta do relatério de inspecgao.

20.2 O presente recurso assenta basicamente no argumento de que o programa desenvolvido e licenciado

pela Recorrida a Recorrente (o0 SIGMA) ndo consubstancia um programa original, nem tao pouco uma obra
derivada protegivel pelo Direito de Autor (cfr. n® 183, p. 47 das doutas alegag¢des de recurso).
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21.2 Como explicita a doutrina, uma obra derivada €&, por definicdo, uma obra original (em relagdo aquela de
que deriva, naturalmente), na medida em que resulta da transformacao (alteracédo substantiva e substancial)
de uma obra preexistente, resultando numa nova criagido, que goza de perfeita autonomia para efeitos de
protecgéo pelo Direito de Autor.

22.2 A correcgao de erros, a adigdo de modulos e introdugao de novas funcionalidades, etc. num programa de
computador € um exemplo tipico da introducédo de alterag6es substanciais em obras desta natureza (pratica
e ndo artistica).

23.2 Mesmo que se entenda a obra derivada como uma modalidade da obra compésita (art® 20° CDADC),
que incorpora, no todo ou em parte, uma obra preexistente, com autorizagdo, mas sem a colaboragao do
autor desta (no caso, a Ré disponibilizou a Autora o programa anterior SIGRes3e, para que esta criasse um
novo programa — o SIGMA —, nao disruptivo em relagao aquele, que veio substituir), a solugdo no nosso
caso concreto seria, ainda assim, exactamente a mesma.

24.2 Os programas de computador, minimamente complexos, sdo sempre, hoje em dia, obras compdsitas ou
derivadas, na medida em que nao podem prescindir da utilizagao de numerosos
elementos (“ferramentas”, “bibliotecas”, “rotinas”, bases de dados, linhas de cddigo, etc.) que ja existem

e que nao faria sentido voltar a elaborar a partir do zero.

25.2 Qualificado como obra
derivada, o programa SIGMA teria de ser sempre considerado como uma obra original, em virtude do
disposto no art® 3°, n° 1 do CDADC.

Acresce que

26.2 O TJUE tem reiteradamente afirmado que a originalidade de um programa de computador, para
efeitos de protecgdo pelo Direito de Autor, se manifesta sempre que o mesmo, em todo ou em parte, possa
ser imputado a um ou mais autores em concreto. Ou seja, quando a actividade que levou a sua elaboragéo
tenha origem na pessoa do autor € ndo seja uma mera cépia, um lugar comum ou uma trivialidade, ndo se
exigindo o cumprimento de qualquer outro requisito de mérito, qualidade ou esforgo (vd. casos “Infopaq”, C-
5/08, de 16.07.2009; “Painer”, C-145/10, de 07/03/2013, “Football Dataco”, C-604/10, de 01/03/2012 e Ac.
“Nintendo”, C-355/12, de 23.01.2014).

27.2 A transformacéao de um programa sera ou nao criativa (obra original) consoante a individualidade que, no
caso concreto, apresente relativamente ao programa anterior, que lhe serviu de «base». Bastara uma
«originalidade minimay» para se dever entender que se esta perante um programa merecedor de protecgao
juridica.

28.2 Ora, um programa que desenvolveu, corrigiu, modificou e que acrescentou novos modulos e novas
funcionalidades, como foi o0 caso do programa SIGMA em relagédo ao S/IGRes3e (30 dos factos provados /
pericia), e que, por via disso, permitiu resolver, de forma original e criativa, os inUmeros problemas /
insuficiéncias que o programa anterior, que veio substituir, irremediavelmente apresentava (36 dos factos
provados), acrescentando médulos que vieram a emprestar um contetdo qualitativo (“evolu¢éo”) muito
superior ao software anteriormente disponivel (30 dos factos provados), sempre tera de considerar-

se um programa substancialmente diferente daquele do qual partiu (0 S/IGRes3e), reflectindo uma
actividade criativa e original dos seus autores.

29.2 S6 a exasperada obsessao da Ré em ndo pagar a quantia que ainda deve a Autora pelos servigos
prestados ou de protelar o seu pagamento, podera levar a defesa de semelhante negagao da realidade
profusamente documentada nos presentes autos!

30.2 Por todas estas razées, concluimos também que nao se verifica — ao contrario do que alega a
Recorrente — nos termos do disposto no artigo 280.° do Cédigo Civil, qualquer impossibilidade legal —
originaria ou superveniente — do objecto do contrato aqui em causa, ndo estando o mesmo ferido de qualquer
vicio que o invalide, sogobrando, em absoluto, o argumento erratico da Recorrente, que invoca agora a
nulidade do contrato «por impossibilidade legal do objeto uma vez que a Autora nunca obteve autorizacéo da
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Ré para alterar o programa desta redenominando-o com vista a sua exploragao, sendo assim nulo o objeto
negocial e o respetivo negdcio juridico»!

31.2 E, como decidiu e bem, o Tribunal a quo, tal argumento contraria em absoluto a posi¢ao vertida pela
Autora na sua contestacao (artigos 65 e 66 da contestacdo), ja que esta admitiu ter disponibilizado a Autora o
programa SlgRes3e para que esta o desenvolvesse, aperfeicoasse e melhorasse.

32.2 A sentenca recorrida fez uma correcta apreciacao, factual e juridica, das questdes a decidir, pelo que
deve ser integralmente confirmada, improcedendo, em absoluto, as alegagdes de recurso ora apresentadas
pela Ré.

17. A Recorrida Sigma — Solugbes Integradas de Gestao do Meio Ambiente, Unip., Lda. veio requerer que se
procedesse ao reenvio das questdes de direito europeu que fundamentaram a admissibilidade do recurso de
revista excecional para decisao prejudicial do Tribunal de Justica da Unido Europeia, se nao for entendido
que ja esteja esclarecida pela jurisprudéncia do TJUE o que deve entender-se por programa do computador
original.

18. A Recorrente veio responder.

19. Cumpre apreciar e decidir.

Il. Delimitagao do objeto do recurso

Como ¢ jurisprudéncia sedimentada, e em conformidade com o disposto nos artigos 635°, n° 4, e 639°, n°s 1
e 2, ambos do Cédigo de Processo Civil, decorre que o objeto do presente recurso esta circunscrito as
seguintes questdes:

a) Saber se 0 acdrdao recorrido € nulo por omissao de pronuncia;

b) Saber se 0 SIGMA é ou ndo um programa de computador original;

c) Saber se o programa de computador SIGRes3e foi transformado pela Autora a revelia da autorizagao
da Ré e se tal autorizagcdo estava sujeita a forma escrita;

d) Saber se o Acdrdao recorrido deve ser reformado quanto a custas no sentido de ser dispensado o
pagamento da taxa de justica remanescente.

Ja nao podera constituir objeto do recurso a alegada nulidade do contrato de licenciamento em causa nos
autos nos termos do artigo 280.° do Cadigo Civil uma vez que se trata de questao que ndo se mostra
abrangida pela “excecionalidade”.

A Recorrente interpds recurso de revista excecional ao abrigo do artigo 672.°, n.° 1, alineas a) e b), do
Cddigo de Processo Civil.

Para tanto, elegeu apenas duas questdes fundamentais de direito em relagdo as quais sustentou verificar-se

a necessidade de intervencao do STJ por, apesar de existir dupla conforme, tais questdes serem de
manifesta complexidade e de dificil resolugédo, impondo-se, na respetiva subsuncéo juridica, um detalhado
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exercicio de exegese e interpretagao, a saber: (i) 0 que deve entender-se por programa original; e (ii) se a
autorizagao para transformacgao de um programa de computador concedida pelo seu titular a terceiro esta
sujeita ao cumprimento de alguma formalidade legal sob pena de nulidade.

Foi, portanto, sobre estas questdes que recaiu o juizo da Formacgao de Juizes a que alude o n.°3 do artigo
672.° do Codigo de Processo Civil no sentido de as mesmas revestirem relevancia juridica bastante para
ultrapassar a barreira da dupla conforme, ficando, assim, justificada a intervengao, a titulo excecional, do
STJ.

Em consequéncia, o objeto do recurso esta limitado a apreciagdo dessas questdes em relagdo as quais se
verifica um ou mais dos fundamentos previstos no n.° 1 do artigo 672.° do Cédigo de Processo Civil — e
quando muito, as nulidades da decisao e a eventual reforma quanto a custas (artigos 615.%, n.° 4, e 616.°, n.°
3, do Cdédigo de Processo Civil) — ndo podendo alargar-se a outras em relagao aos quais esses fundamentos
nao se mostram preenchidos, porquanto s6 em relagéo as primeiras se justifica, ndo obstante a dupla
conformidade de decisdes, a intervengao do STJ.

Tal como o STJ afirmou, no Acérdao de 11 de abril de 2019 (Revista n.° 622/08.1TVPRT.P2.S1), no caso de
admissédo excecional da revista, os poderes cognitivos da conferéncia julgadora circunscrevem-se as
questbes suscitadas no recurso relativamente as quais foi, em antecedente acérdéo da formacéo de
apreciagao preliminar, decidido que se verificavam um ou alguns dos pressupostos especificos que, para
aquele efeito, sdo enunciados no n.° 1 do art. 672.° do CPC.

Ora, no caso, as questdes que a Formagao (a que se refere o artigo 672.°, n.° 3, do Cédigo de Processo
Civil) considerou apresentarem relevo juridico bastante para superar a barreira da dupla conforme foram
apenas as que a Recorrente indicou, isto &, as de saber se 0 programa desenvolvido pela Autora € ou ndo
suscetivel de ser protegido por via do direito de autor e se o contrato celebrado entre as partes deve ser
interpretado no sentido de implicar, necessariamente, a autorizagao para a autora desenvolver, aperfeicoar e
melhorar o sistema informatico que ja pertencia a recorrente.

Em consequéncia, ndo estando a questdo da invocada nulidade do contrato nos termos do artigo 280.° do

Cddigo Civil abrangida pela dita excecionalidade, a dupla conformidade impede que dela se conheca (artigo
671.°, n.° 3, do Cdédigo Civil).

lll Fundamentagao

1. E a seguinte a factualidade dada como provada:

1.1. ARequerente emitiu a Requerida as seguintes faturas que as recebeu:

- Fatura n.®° 38/......, emitida a 30.09.2009, com vencimento em 29.11.2009, no valor de € 39.954,00;
- Faturan.®°42/......, emitida a 31.10.2009, com vencimento em 29.12.2009, no valor de €41.108,40;
- Faturan.°46/...... , emitida a 2.12.2009, com vencimento em 30.01.2010, no valor de €41.607,60;

- Faturan.®...... 02, emitida em 8.01.2010, com vencimento em 9.03.2010, no valor de € 41.442,00. (Alinea
AA) dos Factos Assentes)

1.2. ARequerente emitiu e enviou a Ré as faturas, que as recebeu:
- Faturan.®......... 07, de 01/02/2010, no valor de € 46.832,40;

- Faturan.®......... 14, de 04/03/2010, no valor de € 49.225,20;
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- Faturan.®.........17, de 05/04/2010, no valor de € 50.419,20;

- Faturan.®.........21, de 03/05/2010, no valor de € 52.675,20;

- Faturan.®...... 24, de 01/06/2010, no valor de € 54.000,00 (BB)

1.3. Arequerente emitiu e enviou a requerida a nota de crédito n.° 2 de 30/09/09, no valor de 1 836,00€. (CC)
1.4. A Requerida ndo pagou as faturas referidas em AA) e BB). (DD)

1.5. Com data de 22/08/2008, entre a requerida e a requerente, entdo denominada CTCI — Consultoria e
Tecnologia de Comunicagao Informagdes, Ld.?, foi celebrado um contrato, do qual constam, entre outras, as
seguintes clausulas:

“Cléusula 1.2 (Objeto)

1. Pelo presente contrato, adiante designado como Contrato, a primeira Contratante adjudica a Segunda
Contratante a prestacdo de servigos na area de informéatica, designadamente servigos de desenvolvimento,
implementacdo e manutengdo de software e hardware, helpdesk e formacéo, nos termos definidos nos
Anexos ao Contrato que dele fazem parte na data da celebragcdo ou venham a ser aditados, sendo as
condicbes especificas de tais servigos objeto de aditamento ao Contrato, sob a forma de Anexo.

2. Os termos e condigbes da prestacdo dos servigos objeto do presente Contrato, bem como as obrigagées,
responsabilidades e exclusées, sdo especificamente reguladas nos respectivos Anexos, sem prejuizo da
legislagéo vigente aplicavel.

3. As Partes Contratantes reconhecem e delegam no Departamento Financeiro da Primeira Contratante a
coordenagdo, acompanhamento e controlo da prestagdo de servigos da Segunda Contratante, efetuada ao
abrigo do presente Contrato.

Clausula 2. (Preg¢o)

1. O prego da prestagao dos servigos objeto do presente Contrato a pagar pela Primeira a Segunda
Outorgante sera o definido em sede do respectivo Anexo que, especificamente, regular os termos da
prestagao de servigos.

Clausula 3.2 (Faturacéo e Condi¢ées de Pagamento)

1- A faturagéo do preco anual dos servigos prestados objeto do presente Contrato sera feita em duodécimos,
no primeiro dia do més seguinte ao do més da prestagao dos servigos.

3. As faturas emitidas pela segunda Contratante serao liquidadas pela Primeira Contratante no prazo maximo

de 60 (sessenta dias) a contar da respectiva emissdo, por meio de transferéncia bancaria para conta a indicar
pela Segunda Contratante, considerando que a rece¢do das mesmas pela Primeira Contratante ndo exceda 5
(cinco) dias uteis da respectiva data de emissdo, caso em que a data de vencimento passara a ser contada a

partir da efetiva recegéo.

5. Em caso de mora da Primeira Contratante na liquidacdo das faturas, a Sequnda Contratante podera
suspender a prestagao dos servigos objeto do presente Contrato, dependendo o seu reinicio da efetiva
cobranga dos valores em divida, acrescidos de juros de mora a taxa legal.

Clausula 4.2 (Direitos de Autor e Marcas)

1.0s direitos de autor do software ja utilizados por qualquer das Partes Contratantes, bem como quaisquer

marcas que ja tenha registadas a seu favor, sdo da sua exclusiva titularidade, obrigando-se a outra Parte
Contratante a respeita-las, salvo se diferente decorrer nos termos da legislagdo vigente aplicavel.
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3. Sem prejuizo do dever de confidencialidade, a Primeira Contratante reconhece que a Segunda Contratante
podera adquirir conhecimentos técnicos na area de informatica durante a vigéncia do presente Contrato, e
que os podera aplicar no decorrer da sua atividade na medida em que néo colida com os direitos da Primeira
Contratante.

4. Os eventuais direitos de autor que decorram das obras produzidas pela Segunda Contratante na execugéo
do presente Contrato, para além das metodologias e ferramentas que ja se encontram na titularidade desta,
séo propriedade exclusiva da Segunda Contratante, nos termos em que tal se verifique legitimo ao abrigo da
legislagéo vigente aplicavel e salvo disposicdo em contrario no Anexo correspondente ao servigo e/ou obra
especificamente contratada.

Clausula 11.2 (Resolugéo do presente Contrato)

2. Sem prejuizo do disposto na Clausula Décima, qualquer das Partes Contratantes podera resolver o
contrato nos seguintes casos:

e) - Se o Conselho de Administragdo da Primeira Contratante deliberar, nos termos estatutariamente
definidos, na resolucéo do presente contrato, sem prejuizo do disposto no numero seguinte.

3. A resolugao do presente Contrato nos termos do nimero anterior ndo prejudicara os direitos adquiridos e
as obrigagbes contraidas pelas Partes Contratantes durante a vigéncia do mesmo e ndo impedira a Parte
Contratante ndo faltosa de reclamar da Parte Contratante faltosa quaisquer pagamentos em mora e
indemnizag¢ées de qualquer espécie que Ihe sejam devidas, incluindo reparagbes de danos emergentes,
lucros cessantes ou aplicagbes de qualquer penalidade, multa ou sangéo pecuniaria, podendo a Parte ndo
faltosa reter quaisquer quantias ja recebidas.

4. A resolugéo do presente Contrato nos termos previstos na alinea e) do numero 2 da presente Clausula
confere a Sequnda Contratante o direito de ser indemnizada num montante nunca inferior ao equivalente do
valor das prestagbes médias vincendas até ao final do periodo de vigéncia do presente Contrato, inicial ou de
renovag¢do, no momento da resolugao unilateral.

Clausula 15.2 (Relagbes comerciais)

1. Atendendo a especificidade da atividade desenvolvida e em respeito pelas regras da leal concorréncia, as
Partes Contratantes reciprocamente acordam e reconhecem que a Segunda Contratante abster-se-a, durante
a vigéncia do presente Contrato, de prestar os servigos objeto do Presente Contrato e outros similares que,
pela sua natureza, constituam potencial risco de lesar o dever de confidencialidade, a qualquer entidade
concorrente da Primeira Contratante.

2. Para os efeitos previstos no numero anterior, as Partes Contratantes consideram como entidade
concorrente da Primeira Contratante e entidade que detenha Licenciamento para a atividade de gestdo de
REEE, atribuida pelo Governo Portugués, ou que assuma esse encargo em nome e por conta da Licenciada.
3. As Partes Contratantes reciprocamente acordam e reconhecem que a Primeira Contratante abster-se-a,
durante a prestagdo de cada servigo especifico contratado, de contratar, simultaneamente, a qualquer
entidade concorrente da Segunda Contratante, a prestacdo de servigo especifico que pela sua natureza
constitua potencial risco de comprometer a boa execuc¢éo do presente Contrato por parte da Segunda
Contratante.

Anexo |

Licenciamento do Software « SIGMA»

Clausula 1.2 (Objeto)
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1.A Segunda Contratante, assumindo-se com plenos poderes para o efeito, licencia o direito de utilizagdo do
SIGMA, cuja Ficha de Especificagdes faz parte integrante do Anexo Adicional A, a Primeira Contratante para
a gestao da sua atividade, adiante designada por Licenga, nos termos e condigbes adiante acordados.
2.Sem prejuizo do n.° 2 da Clausula 5.2, a Segunda Contratante compromete-se a garantir, durante a
vigéncia do Contrato e Anexo (s) e prestagdo dos respectivos servigos, sob qualquer circunstancia a
legitimidade para conferir a Licenga & Primeira Contratante nos exatos termos ora contratados e livre de
quaisquer énus para com terceiros.

3. A Segunda Contratante prestara a Primeira Contratante os sequintes servigos, conexos e diretamente
relacionados com a Licenca ora cedida:

a) Organizagéo da informacgéo relativa a base de dados da Primeira Contratante, bem como o processamento
da informagéo que lhe seja comunicada;

b) Administragdo da seguranca interna do SIGMA;

¢) Corregéo de todas as anomalias relacionadas com o funcionamento do SIGMA, originadas por causas
diretamente imputaveis ao SIGMA ou ao seu normal funcionamento;

d) Disponibilizagdo de novas versbes ou atualizagbes das funcionalidades atualmente existentes, sempre que
existam e conquanto sejam relevantes para a prestacdo dos servigos objeto do presente Contrato;

e) Esclarecimento de questbes relacionadas com a utilizagdo ou resolugao de erros ou deficiéncias do
SIGMA, através de um help-desk;

f) Servigo informativo relativo ao SIGMA, sobre melhoramentos e atualizagbes;

g) Fornecimento de atualizagcbes e melhoramentos do SIGMA, quando estejam disponiveis;

3. A Segunda Contratante, durante o periodo de vigéncia da Licenga, podera trocar ou modificar os servigos
contratados no ambito da Licenga, de forma a se adaptar aos avangos ou melhoramentos tecnolégicos que
se verificarem.

4. As partes expressamente reconhecem que a Licenga, ora conferida, é extensivel aos funcionarios e
demais colaboradores da Primeira Contratante e por esta legitimados para o acesso a respectiva area

restrita.

5. Para os efeitos do numero anterior, a Sequnda Contratante acionara e atribuira palavra-chave para o login
dos utilizadores identificados pela Primeira Contratante através da respectiva Ficha de Pedido de Utilizador.

Clausula 4.2 (Preco, faturagéo e condi¢bes de pagamento)

1. Nos termos das Clausulas Segunda e Terceira do Contrato, o pego da Licenga ora concedida e dos
servigos contratados no seu ambito € de EUR: 90.000, devidos em quatro tranches de 22.500 Euros, a pagar
mensalmente, nos meses de Setembro a Dezembro de 2008.

2. Adicionalmente, sera devido um valor mensal por utilizador comprovadamente registado na aplicagéo,
variavel em fungéo do tipo de utilizagédo, nos termos indicados no quadro abaixo a faturar, pela Segunda
Contratante, nas condigdes previstas na Clausula Terceira do Contrato.

Utilizadores Custo Mensal / Utilizador

Intranet

Financeira 85,00 €
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Comercial 85,00 €

Gestéo de Residuos 85,00 €

Extranet

Aderentes 4,00 €

Centros de Rececgao 85,00 €

Operadores Logisticos 85,00 €

Unidades Tratamento e Valorizagédo 85,00 €

3. No sentido do numero 2 da Clausula 1.2, em circunstancia alguma serdo considerados devidos quaisquer
valores a pagar pela Primeira Contratante a qualquer entidade que nao seja a Segunda Contratante.

Clausula 5.2 (Direitos de Autor e Marcas)

1. Sem prejuizo do disposto na Clausula Quarta do Contrato, as Partes Contratantes expressamente
reconhecem que:

a) O SIGMA ¢ da propriedade exclusiva da Segunda Contratante;

b) Os Servidores e todos os seus componentes, documentagéo ou outros equipamentos que sejam
disponibilizados e identificados a Primeira Contratante como parte da Licenga sao da propriedade exclusiva
da Segunda Contratante;

c¢) Para efeitos da presente clausula ndo sdo considerados quaisquer relatérios e demais documentos
retirados ou processados pelo SIGMA que sdo da exclusiva propriedade e utilizacado da Primeira Contratante.

2. A Segunda Contratante devera comunicar a Primeira, todas as alteragées juridicas a que seja sujeito o
SIGMA, designadamente alienagéo e registo.

Clausula 82 (Copia de segurancga)

1. Nos termos da Licenga ora concedida, a Primeira Contratante efetuara uma copia de seguranga do
SIGMA, para fins de arquivo e desde que tal copia seja realizada sob a supervisdo da Segunda Contratante e
contenha expressamente a referéncia aos direitos de propriedade e de distribuicdo do SIGMA dados a
conhecer a Primeira Contratante pelo presente Anexo.

2. Nao obstante os direitos de titularidade do SIGMA, a Segunda Contratante compromete-se a depositar na
ASSOFT — Associagao Portuguesa de Software, ou noutra entidade equiparada, uma cépia integral do
Cédigo-Fonte do SIGMA, que devera ser substituida pela Sequnda Contratante por uma versao atualizada de
seis em seis meses.

3. Simultaneamente ao depdsito previsto no nimero anterior, a Sequnda Contratante compromete-se a
admitir o acesso da Primeira Contratante ao Cédigo-Fonte do SIGMA em caso de incumprimento definitivo do
Contrato por parte da Segunda Contratante ou caso a Segunda Contratante encerre a sua atividade,
devendo as demais condigbes ser definidas em contrato tripartido a celebrar para o efeito entre as Partes
Contratantes e a ASSOFT — associagdo Portuguesa de Software, ou outra entidade equiparada, na qual seja
efetuado o referido depdsito.” (A)

1.6. A Requerida é uma associacao, sem fins lucrativos, que se dedica a atividade de gestao de residuos de

equipamentos elétricos e eletronicos e recolha, tratamento, reciclagem e eliminagcéo dos residuos de pilhas e
acumuladores, em todo o territério nacional, tendo para o efeito implementado uma rede de centros para
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recegao, separagao seletiva e armazenagem de residuos, tendo ligagao a cerca de 90 operadores de gestéo
de residuos. (B)

1.7. Neste contexto, o sistema informatico utilizado e disponibilizado pela Requerida, constitui um mecanismo
imprescindivel para a prossecucdo da sua atividade e objetivos. (C)

1.8. Entre muitas outras valéncias, os Produtores acedem ao sistema informatico para efetuarem as suas
declaragbes trimestrais, sendo que as declaragdes trimestrais sdo confidenciais e estdo a guarda da
Requerida, numa base de dados informaticos concebida e especificamente desenvolvida para esse efeito.
(D)

1.9. A Requerida, aquando da celebracao do contrato referido em A), com a Requerente, disponibilizou-lhe
um sistema informatico, desenvolvido por uma terceira, por solicitacado da Requerida, para tratamento
informatico integrado da gestao de residuos elétricos e eletrénicos, de acordo com as necessidades
especificas da atividade da Requerida. (E)

1.10. A“CTCI” foi registada em 22.01.2008, tinha como sécios com quotas de igual valor, de 2.000,00 euros
cada, BB, CC e A... Consulting; em 15.07.2008, “A...” passou a deter a totalidade das quotas; em 12.09.2008,
passou a ser gerente EE; em 10.10.2008, a totalidade das quotas passou para EE. (F)

1.11. CC é tio do ex-diretor Financeiro da Ré, o DD, ambos s6cios fundadores da A... Consulting, Lda. (G)

1.12. Em 12.09.2008, o Sr. CC renunciou a geréncia da empresa, assumindo tais fungdes a Sra. D. EE, com
relacdo de grande amizade com o DD, que, a partir de 10.10.2008, se tornou sécia Unica e gerente unica da
sociedade, data em que a Autora se passou a designar como “SIGMA — Solugdes Integradas de Gestédo do
Meio Ambiente, Unipessoal, Lda”. (H)

1.13. Em 25.02.2009, a mulher do ex-diretor Financeiro da Ré, FF, tornou-se Gerente da Autora. (l)

1.14. A Requerente, em 24.11.2008, requereu junto do INPI registo da marca SIGMA, o que Ihe foi concedido
em 13.03.2009. (J)

1.15. Desde Novembro de 2009 que a Requerida deixou de pagar a Requerente todas as faturas relativas ao
licenciamento SIGMA. (L)

1.16. A Requerida interpds uma providéncia cautelar que correu os seus termos no .... Juizo de Competéncia
Civel do Tribunal Judicial ....... , sob o n.°1201/10........ e foi julgada, em 16.04.2010, improcedente. (N)

1.17. Nesse procedimento pretendia obter cdpias dos cédigos fonte do Software do programa “Sigma”
existentes na sede da requerida, a fim de compara-los com os que estavam depositados na Assoft e que o
tribunal ficasse depositario desses codigos cédigos-fonte. (R)

1.18. AA... Consulting, Lda. (atualmente em liquidagéo) foi matriculada em 27.07.2007, tinha como sécios
fundadores, com uma quota de €3.500,00 cada, BB, CC e DD. Em 20.12.2007, o sécio CC passou a deter a
totalidade das quotas. Em 19.09.2008, EE passou a deter a totalidade das quotas. (O)

1.19. A Requerente comecgou a laborar no sistema informatico da Requerida ainda em 2007 e cabia-lhe
elaborar software aplicacional no sentido de serem disponibilizadas aplicagdes feitas por encomenda a
medida das necessidades da Requerida. (P)

1.20. Foi por sugestdo do entdo Diretor Financeiro, DD, que a ré contratou com a autora, entdo CTCI, o
sistema informatico a que se reporta o contrato referido em A). (Resposta ao ponto 1° da Base Instrutéria).

1.21. Entre Setembro de 2007 e Fevereiro de 2008 foram prestados a Ré servigos de helpdesk e de
formacao, pela sociedade A..., da qual o ex-diretor financeiro da ré, DD, foi sdcio. (3° Bl)
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1.22. A Requerida nao tinha quadros ou dirigentes com conhecimento na area informatica. (4° BI)

1.23. Uma das componentes do prego a pagar mensalmente a Requerente é o licenciamento do software de
base. (7° Bl)

1.24. Outra componente do prego é o licenciamento do software aplicacional desenvolvido para a Requerida
no ambito do contrato referido em A). (8° BI)

1.25. Entre Janeiro de 2008 e Outubro de 2009, a autora cobrou a ré, por varios servigos a seguir
discriminados, o valor total de 2 110 767,46€ (IVA incluido):

a) - Licenciamento de utilizadores Extranet e Intranet, de Agosto de 2008 a Outubro de 2009, o valor de 553
386¢€;

b) - Projeto Sigma, de Agosto de 2008 a Outubro de 2009, o valor de 385 173,60€;
c¢) - Formagéao na aplicagao Sigma para aderentes e UTV’s, Dezembro de 2008, o valor de 183 806,97€;

d) - Servigos de helpdesk e gestao de infraestruturas, de Dezembro de 2007 a Dezembro de 2008, o valor de
171 160€;

e)- Software — desenvolvimento aplicacional incluindo reestruturagéo do Sl, de Margo a Julho de 2008, o
valor de 135 950€;

f) - Outsourcing Tl e Consultoria Sl, de Janeiro a Outubro de 2009, o valor de 180 000€;

g)- Licenga da instalagdo do Sigma Digital, de Setembro a Novembro de 2008, o valor de 108 000€;

h) - Software (standard + desenvolvimento aplicacional), Janeiro e Fevereiro de 2008, o valor de 87 120€;
i) - Business Continuity Environment, de Maio a Julho de 2008, faturagao totalmente anulada;

j) - Parametrizag&o do sistema de informagéo, Maio a Julho de 2008, no valor de 57 920€;1

k) - Business (Impact Analysis + Continuity Plan) de Janeiro a Abril de 2008, o valor de 34 730€;

) - Sistema de Monitorizagdo de Seguranga, de Abril a Julho de 2008, o valor de 36 250€;

m) - Formagéao Sigma, Setembro de 2009, 23 930,18¢€;

n) - Servicos de desenvolvimento aplicacional, Dezembro de 2007, no valor de 12 100€;

0) - Outros servicos, no valor de 141 240,71€. (10° Bl)

1.26. O acompanhamento das relagdes da ré e a autora estava sob a algada do ex-diretor Financeiro da ré.
(11° BI)

1.27. Alguns dos pagamentos efetuados pela ré a autora ndo indicavam a que faturas se reportavam. (12° Bl)
1.28. Parte dos pagamentos efetuados pela ré a autora através de transferéncia bancaria foram por valores
superiores a 10 000€ e, ndo obstante apresentarem autorizagao conjunta do diretor financeiro e do diretor
geral da ré n&do continham a assinatura de um membro do conselho de administragédo da re. (13° Bl)

1.29. Entre 2007 e 2009, foram faturados a Ré pela A... Consulting e pela autora servigos de SI/TI, de

consultoria, de projetos de desenvolvimento aplicacional e de formagao um valor de, pelo menos,
€1.204.197,00. (14° BI)
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1.30. O “SIGMA” é uma evolucdo do SIGRes3e, com novas funcionalidades e oito novos modulos. (16.° e 17°
BI)

1.31. (integrado no ponto anterior face a resposta conjunta aos pontos 16.° e 17.° da Bl — perante a repeticao
do julgamento da matéria de facto)

1.32. Foi a ré que encomendou e forneceu todas as especificagdes de negdcio necessarias aos servigos de
desenvolvimento e manutengéo aplicacional, os quais foram adjudicados e pagos, desde 2006 até a data da
assinatura do Contrato celebrado com a autora, a vérias empresas: I... e A...-Consulting. (19° Bl)

1.33. Por licenciamento do SIGMA a ré pagou a autora €582.358,00. (21° Bl)

1.34. Os custos informaticos suportados pela ré junto da autora quintuplicaram no ano de 2008 e
quadruplicaram no ano de 2009, em relagao a 2006/2007, anos em que esses servigos foram prestados por
terceiros. (22° BI)

1.35. A autora ndo entregou a ré o codigo-fonte da aplicagdo SIGMA. (27° Bl)

1.36. O sistema SIGRes3e tinha limitagcdes face as crescentes e cada vez mais complexas necessidades da
ré. (30° BI)

1.37.0 SIGMA tinha de ter as mesmas funcionalidades do sistema anterior, o SIGRes3e, para que, quando
implementado, tivesse o menor impacto nos utilizadores. (32° Bl)

1.38. O contrato referido em A) foi objeto de negociag¢des, durante varios meses, envolvendo um advogado
da requerente e, pelo menos, uma jurista da requerida. (332 Bl)

1.39. A indemnizacgéao prevista na Clausula 11.2, n.° 4, resultou de circunstancias do acordo de exclusividade
estabelecido na Clausula 15.2. (34° Bl)

1.40. A autora criou um novo manual para 0 novo programa, um manual online, interativo e user friendly que
foi disponibilizado aos interessados em 2009. (35° BI)

1.41. O ex-Diretor Financeiro da Requerida, por referéncia ao exercicio de 2007 e de 2008, apbs a sua
assinatura nas Declaracbes de Responsabilidade conducentes a Certificacdo Legal de Contas da Requerida,
nas quais consta, além do mais:

“Néo existem relagdes ou transagbes da AMB3E com Entidades Especiais ou Relacionadas. Para este efeito,

entendemos como partes em relagdo de dependéncia as definidas como tal na Norma Internacional de
Contabilidade n° 24 e que séo designadamente as seguintes entidades:

d) Pessoal chave da Dire¢ao ou Administragéo, isto é, as pessoas que tendo autoridade e responsabilidade
pelo planeamento, diregdo e controlo das atividades da empresa que relata, incluindo administradores e o
pessoal superior de empresas e membros intimos das familias de tais individuos.

e)...e empresas que tenham um membro chave da geréncia em comum com a empresa que relata”. (36° Bl)

1.42. Aré integrou as faturas referidas em AA) e BB) na contabilidade e deduziu o respectivo IVA. (Por
confissdo em depoimento de parte).
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1.43. O SIGRes3e foi desenhado de acordo com as necessidades especificas da atividade da ré e mediante
encomenda. (38° BI).

2. Da nulidade do acérdao recorrido por omissao de prontncia

Sustenta a Recorrente, a este propdsito, que, ao ndo ter conhecido da nulidade parcial do negécio em causa
nos autos e da sua redugao, com fundamento no facto de se tratar de questao nova, a Relagao omitiu
pronuncia sobre essa questao, que havia sido suscitada nas conclusdes da apelagao e que é de
conhecimento oficioso, sendo, como tal, o acérddo nulo nos termos do artigo 615.°, n.° 1, al. d), do Cddigo de
Processo Civil.

A Relagao pronunciou-se no sentido de nao se verificar a arguida nulidade ja que, contrariamente ao alegado,
se debrugou sobre a enunciada questao, acrescentando que o facto de a Recorrente poder entender que o
fez erradamente se podera traduzir num erro de julgamento, mas ndo na invocada omissao de pronuncia.

E, de facto, afigura-se ser acertada esta conclusao.

E que, ndo obstante se ter consignado, no Acérdao recorrido, que a Recorrente nao aludiu, na fase dos
articulados, a questado concernente a existéncia de uma componente fixa e de uma componente variavel a
pagar em fungéo da utilizagdo dos médulos do programa de computador e que, por isso, estava em causa
argumentacgdo nova, que nao foi tida em conta na sentencga e que foi acrescentada tardiamente, a questao
acabou por ser apreciada, tendo a Relagéo concluido, a esse propdsito, que inexistindo factos provados para
fundamentar o pretendido, nomeadamente no que respeita a circunstancia de os valores de licenciamento
respeitarem a utilizagdo dos modulos constantes do programa originario da titularidade da Ré, as conclusées
da Recorrente tinham de sogobrar.

Ou seja, independentemente da referéncia feita quanto a falta de invocagdo no momento proprio, o certo é
que a questao acabou por ser apreciada, decorrendo a sua improcedéncia da inexisténcia de factualidade
provada que a permitisse sustentar. J&4 a questdo de saber se a conclusdo a que se chegou, a esse
propdsito, no acérdao recorrido foi ou ndo acertada — isto é, se existem (ou ndo) factos provados no sentido
pretendido pela Recorrente — poderia, quando muito, traduzir-se, como bem afirmou a Relagao, em erro de
julgamento, mas ndo em omissao de pronuncia.

E, pois, neste sentido que o STJ tem decidido em casos em tudo similares, afirmando repetidamente que a
omissao de pronuncia, geradora de nulidade da decis&o, ndo se confunde com o erro de julgamento, ndo
sendo, por isso, a invocacgao de nulidades o meio processualmente adequado para veicular a discordancia
relativamente a solugédo encontrada.

3. Da falta de originalidade do programa de computador SIGMA

O Tribunal da Relagao de Lisboa concluiu, neste particular e em sentido coincidente com a 1.2 instancia, pela
originalidade do programa SIGMA.

Ancorou-se, para tanto, no facto de o aludido programa, apesar de ser uma evolugao do anterior programa
(SIGRes3e), ter novas funcionalidades e oito novos médulos e de, portanto, ter na sua expressao uma
transformacéo criativa por parte da Autora, bem como na circunstancia de a Ré também néo ter logrado
demonstrar nenhum dos factos que excluiriam a criatividade dessa expressao, quer se encare o programa
como uma “transformac¢do” de um programa anterior, quer como um programa novo.

Ja a Ré, continuando inconformada com a conclusao conforme a que as instancias chegaram, sustenta que o
SIGMA é uma réplica do SIGRes3e, uma vez que a Autora se limitou a trabalhar sobre o programa de base
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da Ré, a acrescentar a este alguns modulos em jeito de atualizagao e a redenomina-lo, sem que haja
margem para originalidade, criatividade ou novidade.

Invoca, em abono da sua tese, a prova pericial (trazendo a colagao as respostas constantes do relatério
pericial e os esclarecimentos prestados pelos peritos em sede de audiéncia de julgamento), assim como a
prova testemunhal, para procurar, dessa forma, demonstrar, que o Tribunal fez tdbua rasa da prova produzida
nos autos e que decidiu de forma errada ao ter concluido pelo caracter original e criativo do programa de
computador SIGMA.

Ou seja, o que a Recorrente, na realidade, pretende impugnar, ainda que de forma encapotada e a pretexto
do conceito de originalidade, é a decisdo da matéria de facto, com a qual ndo se conforma. E, pois, isso que
revelam as conclusdes da revista, das quais se extrai claramente o inconformismo e a discordancia da
Recorrente no que concerne a forma como o Tribunal analisou e valorou a prova produzida e a convicgao
que, com base nessa prova, formou para dar como provada e ndo provada a matéria de facto que
permanecia controvertida (Vejam-se as conclusdes 31.2 a 46.2 nas quais a recorrente transcreve parte das
respostas constantes do relatério pericial e as respetivas conclusdes, bem como partes dos esclarecimentos
dos peritos e de um depoimento testemunhal prestados em audiéncia de julgamento, discorrendo sobre essa
prova com vista a demonstrar o desacerto da decisdo da matéria de facto).

Sucede, porém, que tal ndo lhe é permitido.

Com efeito, é pacifico que o Supremo Tribunal de Justi¢a, enquanto Tribunal de revista, em regra, apenas
conhece de matéria de direito — aplicando definitivamente o regime juridico que julgue adequado aos factos
materiais fixados pelo tribunal recorrido —, n&o Ihe cabendo sindicar o erro na apreciagéo das provas e a
matéria de facto apurada pelas instancias, a ndo ser que se verifique ofensa de uma disposigdo expressa de
lei que exija certa espécie de prova para a existéncia do facto ou que fixe a forga de determinado meio de
prova (artigos 682.°, n.°s 1 e 2, e 674.°, n.° 3, do Cdédigo de Processo Civil).

Tal como refere, a este proposito, Teixeira de Sousa (Estudos sobre o Processo Civil, 2.2 edigéo, p. 398.), a
atividade do Supremo néo se preocupa com as possiveis alternativas sobre o julgamento dos factos
relevantes, mas exclusivamente com a determinacdo da solugéo juridica adequada para os factos apurados
pelas instancias, ja que na fungéo atribuida ao Supremo prevalecem os interesses gerais de harmonizagdo
na aplicagao do direito sobre a averiguagao dos factos relativos ao caso concreto e a concentragdo dos seus
esforgos na determinagao da norma aplicavel e no controlo da sua interpretagao e aplicagao pelas instancias.

- No mesmo sentido, entre outros, Amancio Ferreira, Manual dos Recursos em Processo Civil, 8.2 edi¢ao, p.
270 -

Ou seja, ainda que, face ao disposto no artigo 674°, n.° 3, do Cédigo de Processo Civil, o STJ nao fique
totalmente paralisado no que concerne ao controlo da decisdo da matéria de facto, a verdade é que a sua
intervengao se circunscreve a aspetos em que se tenha verificado a violagdo de normas de direito probatério
material (por, nessa hipétese, estarem em causa verdadeiros erros de direito), j& ndo abrangendo, porém,
questdes inerentes a decisdo da matéria de facto quando esta foi precedida da formulagcdo de um juizo
assente na livre apreciagao da prova formulado pela 1.2 instancia ou até pela Relagao.

Ora, no caso sub judice, ndo se estando perante qualquer caso de prova vinculada, mas antes no dominio da
prova sujeita a livre apreciagéo do julgador (artigos 389.°, e 396.° do Cédigo Civil), ndo se verifica qualquer
violacéo de direito probatério material que seja suscetivel de ser sindicada pelo STJ em sede de revista
(artigo 662.°, n.° 4, do Cédigo de Processo Civil).

Em consequéncia, sera (apenas) a luz da factualidade dada como provada — que esta definitivamente fixada
— que a suscitada questao da originalidade do programa de computador em causa nos autos tera de ser
apreciada e ndo a luz da matéria de facto que a Recorrente, em face da prova produzida, entende que devia
ter ficado provada (mas nao ficou).

Vejamos, entao, o quadro legal aplicavel ao caso.
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Em matéria de programas de computador, a Diretiva n.° 91/250/CEE, do Conselho, de 14-05, movida pelo
objetivo de harmonizar as legislagdes dos Estados-membros entre si, determinou que estes deviam
estabelecer uma protegao juridica dos programas de computador, mediante a concesséao de direitos de autor,
enquanto obras literarias, na aceg¢ido da Convencgao de Berna para a Protec¢ao das Obras Literarias e
Artisticas (cf. artigo 1.°, n.° 1, da Diretiva), que foi aprovada, para adesao, pelo Decreto n.° 73/78 de 26-07,
compreendendo todas as produgdes do dominio literario, cientifico e artistico, qualquer que seja o seu modo
ou forma de expresséo (artigo 1.°, e 2.°, n.° 1, da Convengéao de Berna - De 09-09-1886, completada em
Paris a 04-05-1896, revista em Berlim a 13-11-1908, completada em Berna a 20-03-1914 e revista em Roma
a 02-06-1928, em Bruxelas a 26-06-1948, em Estocolmo a 14-07-1967 e em Paris a 24-07-1971).

Nessa senda, prevé a Diretiva que a protecao abrange a expressao, sob qualquer forma, de um programa de
computador, incluindo o material de concegéo; mas exclui as ideias e os principios subjacentes a qualquer
elemento do programa, designadamente os que estao na base das respetivas interfaces (artigo 1.°, n.°s 1 e
2, da Diretiva n.° 91/250/CEE - A Diretiva foi alterada e posteriormente codificada através da Diretiva
2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23-04-2009, porém, atendendo a data do contrato em
causa nos autos (22-08-2008), considerar-se-a a versao inicial).

Conforme refere José Alberto Vieira, A Protecg¢do dos Programas de Computador pelo Direito de Autor,
Dissertacao de Doutoramento em Ciéncias Juridicas, Outubro de 2002, Lex, Lisboa, 2005, p. 43, a proposito
desta norma, a Diretiva, partindo da tradicional dicotomia ideia/expressao, de raiz anglo-americana,

pretende excluir que a protec¢gdo de um programa de computador recaia nas ideias e principios a que o autor
do programa haja recorrido para a elaboragdo do mesmo. Por isso, afirma-se que a protec¢do abrange
unicamente a express&o.

Embora a diretiva ndo defina o que seja a expressdo de um programa de computador, dir-se-3,
acompanhando José Alberto Vieira (Ob. cit., p. 43), que ha duas indicagées fundamentais no preceituado no
diploma que nos permitem alcangar a compreensao do que é a expresséao de um programa de computador
para efeitos da directiva: (i) a referéncia constante do n.° 2 do artigo 1.° a que a protegao dos programas de
computador abrange a expressao “sob qualquer forma”; (ii) o disposto no n.° 1 do artigo 1.° no sentido de
que, para efeitos da diretiva, a expresséo programas de computador inclui o material de concecéo.

Ora, sendo o processo de elaboragdo de um programa de computador constituido por véarias etapas ou fases,
desde a sua concecao e desenho, passando pela sua redagado em linguagem humana de programagao
(codigo fonte), até a sua conversao final em cédigo maquina ou objeto, em cada uma destas fases é
produzido trabalho intelectual expressivo. E a expressado deste trabalho que é objeto de protecado (Cf. José
Alberto Vieira, ob. cit., p. 43).

Nao basta, no entanto, determinar o que seja a expresséo do programa de computador, ja que a diretiva
estabelece como requisito basico de protegdo da expresséo dos programas de computador a originalidade.

Dispde o artigo 1.°, n.° 3, da diretiva que Um programa de computador sera protegido se for original, no
sentido de que é o resultado da criagéo intelectual do autor, sem que sejam considerados quaisquer outros
critérios para determinar a sua suscetibilidade de protecéo, ndo havendo, designadamente, de recorrer a
testes dos seus méritos qualitativos ou estéticos (cf. n.° 3 da mesma norma e considerando iniciais da diretiva
em questao).

Dito de outro modo e conforme ensina o referido autor (Na ob. cit., p. 65, que se vem seguindo de perto), na
decisao sobre se um programa de computador satisfaz ou ndo o requisito basico de protecéo, o juiz ndo
atendera ao facto do programa exteriorizar uma estética de mau gosto ou até ndo ostentar qualidade estética
alguma, se ele é, na sua arquitectura ou redacgdo, um programa simples ou complexo, de pouca extenséo ou
de grande dimenséo, se envolveu pericia técnica ou alto grau de conhecimentos tecnolégicos do seu
programador ou se estava ao alcance de qualquer programador médio com 0s conhecimentos usuais de
computagédo, se denota um grande investimento e muito trabalho ou se envolveu recursos modestos, antes
Ihe cabendo avaliar tdo s6 e apenas a sua originalidade.
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Para além disso, importa sublinhar que, incidindo a protegdo somente sobre a expressao dos programas de
computador, s6 no respeitante a esta tera lugar o juizo de originalidade (e ndo quanto a todos os seus
elementos componentes).

Nesta conformidade e considerando que a expressado de uma programa de computador contempla apenas
elementos formais e ndo de conteudo — ja que estes, face ao principio da liberdade das ideias e dos
principios que constitui um dos pilares deste sistema de protecado, caem fora do dmbito de protecao da
diretiva — sera apenas sobre a forma do programa de computador que incidira o juizo de originalidade, seja
ela a forma externa ou a interna, a estutura do programa, isto €, o modo como o programador seleciona e
organiza no programa os moédulos e as subrotinas.

Dito de outro modo, a protegdo de um programa de computador incidira exclusivamente na expressao criativa
que o programador utilizou na realizagao do programa, ficando de fora da protegéo pelo direito de autor as
ideias, métodos de operagao, processos e algoritmos.

- Neste sentido: José Alberto Vieira, ob. cit., p. 72, 73 e 269 -

A Diretiva n.° 91/250/CEE foi transposta para a ordem juridica interna através do DL n.° 252/94, de 20-10
(Alterado pela Retif. n.° 2-A/95, de 31-01 e pelo DL n.° 334/97, de 27-11).

Com efeito, ao invés de integrar a protegao conferida pela diretiva no Cédigo do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos, procedendo as alteragdes que se mostrassem necessarias, o legislador nacional optou por
criar um diploma proprio onde condensou todas as normas especificas de protegcao dos programas de
computador. Para tal opgao relevou o facto de ter entendido, tal como resulta do predmbulo do mencionado
diploma legal, que os conceitos nucleares de protegao dos programas de computador transportam novas
realidades que nao sao facilmente subsumiveis as existentes no direito de autor, ainda que a equiparagéo a
obras literarias possa permitir, pontualmente, uma aproximagao.

Entretanto, foi aprovado, em 1994, o acordo TRIPS/ADPIC no ambito da Organizagao Mundial do Comércio
e, em 1998, o Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, consagrando-se tanto num, como no outro desses
diplomas internacionais — que, por for¢a do artigo 8.°, n.°s 2 e 3, da Constituicdo da Republica Portuguesa,
integram o sistema de fontes da nossa ordem juridica —, a prote¢cao dos programas de computador como
obras literarias no sentido da Convencéo de Berna (cf. artigo 10.°, n.° 1, do citado acordo, e artigo 4.° do
Tratado).

Dispde o artigo 1.°, n.° 2, do DL n.° 252/94, de 20-10 que Aos programas de computador que tiverem caracter
criativo é atribuida protec¢do analoga a conferida as obras literarias, equiparando-se aqueles o seu material
de concepgao preliminar (n.° 3).

Acrescenta, por sua vez, o artigo 2.°, n.° 1, do DL n.° 252/94, de 20-10, em consonancia com o estipulado na
directiva, que A protecgéo juridica atribuida ao programa de computador incide sobre a sua expresséo, sob
qualquer forma, sem que esta tutela prejudique a liberdade das ideias e dos principios que estdo na base de
qualquer elemento do programa ou da sua interoperabilidade, como a logica, os algoritmos ou a linguagem
de programagao (n.° 2).

O objeto de protecéo €, nesta sede, similar a protecdo concedida pelo Cédigo do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos as obras do dominio literario, cientifico e artistico ja que também ai se prevé que serédo
protegidas as obras que consistem na exteriorizagdo de uma criagéo intelectual, isto é, as que resultem de
um esforgo intelectual desenvolvido no campo das letras, das artes ou das ciéncias, e sejam a expressao, por
qualquer modo obtida, da personalidade do seu autor.

- Cf. Luiz Francisco Rebelo, Codigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, 3.2 edigao revista e
atualizada, Ancora Editora, Lisboa, 2002, p. 30 -

Todas as expressoes de programas de computador, material de concegao preliminar e cédigo fonte, ttm uma

forma externa, porém, nao esgotando esta todo o dominio formal da expresséo, também a forma interna faz
parte dessa expressao (artigo 2.°, n.° 1, do DL n.° 252/94, de 20-10)
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- cf. José Alberto Vieira, ob. cit. P.355 e 356
Ora, conforme acima se aflorou, a forma interna mais ndo é do que a estrutura do programa de computador.

Na verdade, um programa de computador € composto por varios subprogramas — que se designam por
rotinas, procedimentos, fungdes ou subrotinas, consoante as diversas linguagens de programagao — ou, mais
genericamente, por modulos.

- Um modulo é um subprograma de pouca extenséo, composto por algoritmos e estruturas de informacao,
que executa de modo independente uma fungéo determinada (cf. José Alberto Vieira, ob. cit., p. 359) -

De forma a facilitar a conceg¢éo e a construgao do programa de computador, bem como a sua posterior
manutengdo, o programador, uma vez definida a fungéo geral do programa, pode abordar a sua realizagdo
partindo o programa em partes autbnomas, que executarao tarefas e subtarefas determinadas num processo
de decomposig¢do progressiva que termina quando é possivel que uma parte perfeitamente distinta e
independente do programa desempenhe uma Unica fungdo. Essa parte do programa constitui um médulo. E
depois da interacdo e funcionamento conjugado de cada um dos modulos que o programa cumprira a fungéo
geral para o qual foi desenhado.

O modo como os médulos sdo combinados, selecionados e estdo dispostos no programa, isto é, a forma
como nele sdo organizados, constitui a sua estrutura: a expressao do programa esta, assim, no modo como o
programador seleciona os médulos — subprogramas, rotinas, subrotinas — e os organiza.

A estrutura do programa (forma interna), juntamente com a forma externa, forma o conjunto de obra protegida
pelo direito de autor.

Por outro lado, ao longo do ciclo do desenvolvimento do programa, vao sendo produzidos varios trabalhos
intelectuais, desde a andlise de sistemas, passando pela especificagdo e pelos multiplos diagramas, até ao
cédigo fonte, apresentando cada um desses trabalhos expressao prépria, que € autébnoma em relagéo as
demais, ainda que resulte da transformagédo de uma expresséao anterior.

- Neste sentido: José Alberto Vieira, ob. cit., p. 384 e 385 -

Mesmo nos casos em que ocorre essa transformagao de uma expressao anterior, tal ndo basta para que se
possa falar em obra derivada, uma vez que, para tanto, sera necessario que se mostrem preenchidos dois
requisitos cumulativos: (i) que haja transformacéo de uma expresséo anterior; e (ii) que essa transformacao
seja realizada criativamente por alguém.

Todavia, em regra, as transformagdes ocorrem em relagao aos elementos ndo expressivos do programa —
algoritmos, métodos de operagéo, sistemas, etc. — sem que, por isso, a expressao anterior seja utilizada pelo
programador. Ora, a apropriagdo de elementos ndo expressivos constantes de outros trabalhos anteriores
sem uma utilizagao efetiva da expressao na transformagao nédo origina uma obra derivada.

- cf. José Alberto Vieira, ob. cit., pp. 385 e 386 -

No que concerne ao caracter criativo a que alude o DL n.° 252/94, de 20-10 ou a originalidade a que alude a
Diretiva, o que importa é que o programa, ou, mais rigorosamente, a sua expresséo (no sentido que acima se
dilucidou) seja o resultado da criacao intelectual do autor ou, dito de outro modo, que seja o resultado de uma
atividade do engenho humano, que revele o trabalho do programador.

Considerando que, face ao principio da interpretagao conforme, o intérprete e aplicador do direito nacional,
esta vinculado a atribuir as disposi¢des constantes do direito interno um sentido conforme e compativel com
o Direito da Unido, importa ter em consideragéo que o Tribunal de Justica da Unido Europeia ja se
pronunciou sobre a interpretagdo do artigo 1.° da Diretiva 91/250/CEE, sendo que é a luz desta que as
normas do DL n.° 252/94, de 20-10 devem ser interpretadas.
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Afirmou o TJUE, no Acordao da Terceira Secgao, de 22-12-2010 (processo C-393/09) que, nao definindo a
Diretiva 91/250/CEE o conceito de «expressao, sob qualquer forma, de um programa de computadory,

tal conceito deve ser definido atendendo aos termos e ao contexto das disposi¢cées do artigo 1.°, n.° 2, da
Directiva 91/250 em que se insere, bem como a luz tanto dos objectivos de toda a directiva como do direito
internacional (v., por analogia, acérdao de 16 de Julho de 2009, Infopaq International, C-5/08, Colect., p. I-
6569, n.° 32).

31 De acordo com o disposto no artigo 1.°, n.° 1, da Directiva 91/250, os programas de computador
beneficiam de protecgéao juridica, mediante a concessédo de direitos de autor, enquanto obras literarias, na
acepgéo da Convengéo de Berna. O n.° 2 deste artigo alarga essa protecgédo a expressao, sob qualquer
forma, de um programa de computador.

32 A primeira frase do sétimo considerando da Directiva 91/250 indica que, para efeitos desta directiva, a
expressao «programa de computadory inclui qualquer tipo de programa, mesmo os que estao incorporados
no equipamento.

33 A este respeito, ha que mencionar o artigo 10.°, n.° 1, do acordo ADPIC, que prevé que os programas de
computador, quer sejam expressos em codigo fonte ou em cédigo objecto, serdo protegidos enquanto obras
literarias ao abrigo da Convencgéo de Berna.

34 Daqui decorre que o cédigo fonte e o codigo objecto de um programa de computador sao formas de
expressao deste, que merecem, por isso, beneficiar da proteccéao de direitos de autor conferida aos
programas de computador, ao abrigo do artigo 1.°, n.° 2, da Directiva 91/250

35 Por conseguinte, o objecto da proteccédo conferida por esta directiva inclui o programa de computador em
todas as formas de expresséo deste, que permitem reproduzi-lo em diferentes linquagens informaticas, tais
como o codigo fonte e o cddigo objecto.

36 Importa também salientar a segunda frase do sétimo considerando da Directiva 91/250, nos termos da
qual a expressao «programa de computador» inclui igualmente o trabalho de concepgao preparatoério
conducente a elaboragao de um programa de computador, desde que esse trabalho preparatério seja de
molde a resultar num programa de computador numa fase posterior.

37 Assim, o objecto da protecgao da Directiva 91/250 abrange as formas de expressdo de um programa de
computador e o trabalho de concepgéo preparatério susceptivel de conduzir, respectivamente, a reprodugdo
ou a elaboragéo posterior de tal programa (negrito e sublinhados nossos).

- Cf. Acordao do TJUE (Terceira Secgao), de 22-12-2010, processo C-393/09 -

Este entendimento foi, posteriormente, reiterado pelo TJUE, no Acérdao da Grande Secgéo, de 02-05-2012
(processo C-406/10), ai se afirmando que o codigo fonte e o cédigo objeto de um programa de computador
séo formas de expressao deste, que merecem, por isso, a protegao de direitos de autor conferida aos
programas de computador, ao abrigo do artigo 1.°, n.° 2, da Diretiva 91/250/CEE.

Em contrapartida, o TJUE clarificou que existem outros elementos de um programa de computador que ja
ndo sdo objeto de protecdo por ndo constituirem uma forma de expressao desse programa na ace¢ao da
diretiva, como sucede com a interface gréafica (que constitui simplesmente um elemento através do qual os
utilizadores exploram as funcionalidades do programa), com a sua funcionalidade, com a linguagem de
programagéao e com o formato de ficheiro de dados utilizados.

- Cf. Acordaos do TJUE (Terceira Secgéo), de 22-12-2010, processo C-393/09 e do TJUE (Grande Sec¢éo),
de 02-05-2012, processo C-406/10 -

Tal como observa o TJUE, citando as conclusbes do advogado-geral, admitir que a funcionalidade de um

programa de computador possa ser protegida pelo direito de autor equivale a oferecer a possibilidade de
monopolizar as ideias, em detrimento do progresso técnico e do desenvolvimento industrial.
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Por outro lado, o ponto 3.7 da exposicdo de motivos da Proposta de Diretiva 91/250 [COM (88) 816] refere
que a protegcdo dos programas de computador pelo direito de autor tem como principal vantagem o
facto de abranger unicamente a expressao individualizada de uma obra, possibilitando uma flexibilidade
suficiente que permite a outros autores criarem programas similares ou mesmo idénticos, desde que ndo se

trate de copias.

42 Quanto a linguagem de programagéo e ao formato de ficheiro de dados usados no dmbito de um
programa de computador para interpretar e executar programas de aplicagées escritos por utilizadores e para
ler e escrever dados num formato de ficheiros de dados especifico, trata-se dos elementos deste programa
por intermédio dos quais os utilizadores exploram certas fungbes do referido programa.

Nesta conformidade, concluiu o TJUE que artigo 1.°, n.° 2, da Diretiva 91/250 deve ser interpretado no
sentido de que nem a funcionalidade de um programa de computador nem a linguagem de programacao e o
formato de ficheiros de dados usados no ambito de um programa de computador para explorar algumas das
suas fungdes constituem uma forma de expressao desse programa e nao estdo, nessa medida, protegidos
pelo direito de autor sobre os programas de computador na aceg¢ao desta diretiva, sem prejuizo de uma
determinada linguagem de programacgao e de um especifico formato de ficheiro de dados poderem beneficiar,
enquanto obras, da protecdo do direito de autor, por forca da Diretiva 2001/29, se forem uma criagédo
intelectual prépria do seu autor.

- Cf. Acordao do TJUE (Grande Secgao), de 02-05-2012, processo C-406/10 e Acordao do TJUE (Terceira
Secgdo), de 22-12-2010, processo C-393/09 para o qual o primeiro remete -

Dito de outro modo e conforme esclarece o Advogado-geral nas conclusdes de 29-11-2011, apresentadas no
processo C-406/10 (no ambito do qual foi proferido o Acérdao supra citado), ainda que a funcionalidade de
um programa nao seja protegida em si mesma pelo direito de autor — por tal equivaler a monopolizar as
ideias em detrimento do progresso técnico e do desenvolvimento industrial — ja podera ser protegida a
expressao dessa funcionalidade, assim como os demais elementos que integrem o programa que constituam
expressao da criagao intelectual do autor.

Vejamos, entdo, o caso dos autos a luz das consideracdes expendidas.

Conforme se afirma no Acérdao recorrido, o direito que a Autora pretende fazer valer na agao funda-se num
contrato de prestagao de servigos na area de informatica celebrado entre as partes e no incumprimento deste
por parte da Ré por esta ter deixado de pagar as faturas referentes aos servi¢os de licenciamento prestados.

Ou seja, tal como bem refere o Tribunal da Relagdo no Acdrdao posto em crise, a Autora ndo se apresentou
em juizo para fazer valer contra a Ré um direito de autor, mas antes um direito derivado do contrato
celebrado, in casu, o direito ao recebimento de quantias que a Ré se obrigou a entregar-lhe como
contrapartida do licenciamento de um programa informatico.

Foi, pois, a Ré, aqui Recorrente, que veio invocar, a titulo de defesa por exce¢éo e de reconvengao — com
vista, além do mais, a impedir o direito da Autora ao recebimento do preco e a ter acesso ao cédigo fonte do
programa que |he foi licenciado —, que esse licenciamento incidia, afinal, sobre um programa que lhe
pertencia e ndo a Autora, uma vez que esta se tinha limitado a aperfeigoar um programa que ja havia sido
feito por uma outra sociedade e que a Recorrente lhe disponibilizou, bem como que o contrato esta ferido de
invalidade, designadamente erro, por ndo se ter apercebido de que a Autora ficaria titular do software.

Assim sendo, competia a Autora provar que cumpriu as obriga¢des decorrentes do contrato que sobre si
recaiam (artigo 342.°, n.° 1, do Cdédigo Civil), ao passo que cabia a Ré demonstrar, em face da defesa por
excegao que invocou e do pedido reconvencional deduzido, que o programa de computador desenvolvido por
aquela (SIGMA) mais ndo era do que uma mera cépia ou reproducdo de um anterior programa (SIGRes3e),
desenvolvido para a Ré, por um terceiro, nao sendo, portanto, um programa novo que pudesse, ao abrigo do
contrato, ser licenciado e objeto de cobranga pela prestagdo desse servigo, tanto mais que o contrato é
invalido (artigo 342.° n.° 2, do Cadigo Civil).
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A verdade, porém, é que a recorrente nao logrou provar essa sua versao dos factos, designadamente que o
programa SIGMA desenvolvido pela Autora seja uma mera copia ou reprodugao do anterior, que tenha o
software de base do SIGRes3e, que mais ndo seja do que um aperfeicoamento do anterior programa, que as
melhorias registadas no programa se tenham devido apenas a aquisi¢gao de dois novos servidores, sem que
tenham sido feitas alteragbes ao software e que, em geral, ndo tenha havido espacgo para a criagdo de um
programa novo € muito menos que o contrato celebrado esteja ferido dos vicios que a Recorrente lhe
apontou — tendo, ao invés, ficado provada factualidade bem diversa.

Provou-se, com relevancia, para a apreciagcao desta questao que as partes celebraram entre si um acordo,
através de documento escrito datado de 22-08-2008, através do qual a Autora se obrigou a prestar a Ré,
mediante contrapartida pecuniaria que esta lhe entregaria, com os valores, a periodicidade e o vencimento ai
definidos, servicos de na area de informatica, designadamente: (i) servigos de desenvolvimento e
implementacgao de software; (ii) servicos de manutengao de software e hardware; (iii) servicos de helpdesk; e
(iv) servigos de formagéo, tudo nos termos definidos nos Anexos ao Contrato que dele fazem parte (cf. facto
provado sob o ponto 5.).

Mais ficou provado ter ficado estipulado nesse acordo — que foi objeto de negociacdes, durante varios meses,
envolvendo advogado da Autora e uma jurista da Ré — que os eventuais direitos de autor que decorressem
das obras produzidas pela Autora na execugao desse contrato, para além das metodologias e ferramentas
que ja se encontravam na sua titularidade, eram propriedade exclusiva da Autora, nos termos em que tal se
verificasse legitimo ao abrigo da legislagao vigente aplicavel e salvo disposigdo em contrario no Anexo
correspondente ao servigo e/ou obra especificamente contratada (cf. n.° 3 da clausula 4.2 do contrato dado
como provado sob o ponto 5. e facto provado sob o ponto 38.).

Ficou igualmente demonstrado que, no dmbito desse acordo, a Autora licenciaria a Ré, aqui recorrente, o
direito de utilizagdo do programa SIGMA para gestado da atividade desta ultima, nos termos e condi¢des ai
ajustadas, e que Ihe prestaria os servigos conexos e diretamente relacionados com essa licenga ai descritos,
tendo as partes reconhecido expressamente que o SIGMA era da propriedade exclusiva da Autora, bem
como todos os seus componentes, documentagao ou outros equipamentos que fossem disponibilizados a Ré
como parte dessa licenga (tudo nos termos do Anexo | ao referido contrato dado como provado sob o ponto
5.).

Com efeito, sendo a Recorrente uma associagéo, sem fins lucrativos, que se dedica a atividade de gestédo de
residuos de equipamentos elétricos e eletronicos e recolha, tratamento, reciclagem e eliminagao dos residuos
de pilhas e acumuladores, em todo o territério nacional, implementou, para esse efeito, uma rede de centros
para recec¢ao, separagao seletiva e armazenagem de residuos, tendo ligagdo a cerca de 90 operadores de
gestao de residuos.

Nesse contexto, o sistema por si utilizado e disponibilizado constitui um mecanismo imprescindivel para a
prossecucéo da sua atividade e objetivos, dado que, entre muitas outras valéncias, os produtores acedem ao
sistema informatico para efetuarem as suas declaragdes trimestrais, que sdo confidenciais e estdo a guarda
da Recorrente numa base de dados informaticos concebida e especificamente desenvolvida para esse efeito
(tudo conforme consta do acervo factual provado sob os pontos 6., 7. e 8.).

Arelacao contratual estabelecida entre as partes surge porque o anterior programa informatico, denominado
SIGRes3e — que havia sido desenvolvido por uma terceira, por solicitacdo da Recorrente, para tratamento
informatico integrado da gestao de residuos elétricos e eletrénicos, de acordo com as necessidades
especificas da sua atividade e mediante encomenda — tinha limitagbes face as crescentes e cada vez mais
complexas necessidades da Recorrente (cf. factos provados sob os pontos 9., 36. e 43).

Na verdade, a Autora comegou a laborar no sistema informatico da Ré, ora Recorrente, ainda em 2007,
cabendo-lhe elaborar software aplicacional no sentido de serem disponibilizadas aplicacdes feitas por
encomenda a medida das necessidades da recorrente (cf. facto provado sob o ponto 19.)

Em consequéncia, como o programa SIGMA, a desenvolver pela Autora, tinha de ter as mesmas
funcionalidades do sistema anterior, para que, quando implementado, tivesse o menor impacto nos
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utilizadores, a Ré, aquando da celebracao do contrato, disponibilizou-lhe esse sistema informatico
denominado SlgRes3e (cf. factualidade provada sob os pontos 9. e 37.).

Tal como ficou provado, o programa SIGMA, desenhado pela Autora e licenciado a Recorrente, nos termos
ajustados entre as partes, €, assim, uma evolugao do SIgRes3e, com novas funcionalidades e oito novos
moédulos, sendo que a Autora também criou um novo manual para o SIGMA, online, interativo e user
friendly que foi disponibilizado aos interessados (cf. factos provados sob os pontos 30. e 40.).

Dispde o artigo 11.°, n.° 1 do DL n.° 252/94, de 20-10 que Os negdcios relativos a direitos sobre programas
de computador séo disciplinados pelas regras gerais dos contratos e pelas disposi¢bes dos contratos tipicos
em que se integrem ou com que oferegam maior analogia.

Vigora, assim, nesta sede, conforme decorre da epigrafe do mencionado preceito, a autonomia privada,
sendo as partes livres de conformar o contetdo do contrato da forma que entenderem conveniente, ja que a
lei remete a sua disciplina para as regras gerais dos contratos (artigo 405.° do Cdédigo Civil).

Preceitua, por sua vez, o artigo 3.2, n.° 3, do citado diploma legal — na senda, alias, do que se prevé no artigo
2.°, n.° 3, da Diretiva 91/250/CEE — que Quando um programa de computador for criado (...) por encomenda
pertencem ao destinatario do programa os direitos a ele relativos, salvo estipulacdo em contrario ou se outra
coisa resultar das finalidades do contrato (sublinhado nosso).

Pois bem, no caso dos autos, resulta do acervo factual provado que o contrato celebrado entre as partes
tinha, além do mais, por objeto, na vertente do servigo de desenvolvimento de software, a prestar pela
Autora, uma obra por encomenda, que consistia no desenvolvimento de um programa informatico criado para
a satisfacao das necessidades especificas da atividade da Recorrente, que a Autora depois Ihe licenciaria,
tendo as partes, desde logo, convencionado expressamente, que esse programa era da titularidade da
Autora.

Conforme refere, a este propésito, Alexandre Libério Dias Pereira (Das Licengas de Software e de Bases de
Dados, p. 17, disponivel em

http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/1265/1/01 ALEXANDRE-PEREIRA.pdf.), a licenca de
software feito a medida obtém-se no quadro de um contrato de encomenda de obra intelectual, que tanto
pode traduzir-se na adaptacdo de um programa ja existente como na criacdo de um programa novo. Trata-se
de um contrato em que um utilizador contrata uma empresa de software para escrever um programa com
determinadas caracteristicas técnicas e qualidades funcionais, em atengéo as suas especificas necessidades
concretas, acordando os termos da sua utilizagao.

Neste tipo de contrato, a lei atribui os direitos de autor a entidade que encomenda a obra. Ressalva, todavia,
que outra coisa pode resultar do contrato. E na pratica sucede com frequéncia que a entidade que
desenvolve o software retém os direitos de autor e concede uma licenga de utilizagdo a outra parte. Estas
situagdes configuram uma coligagao de contratos, que estao unidos por um nexo de dependéncia funcional,
no sentido designadamente de que a desisténcia da encomenda da obra é causa de cancelamento da
licenga.

(Mesmo autor, ob. cit., p. 18)

E foi precisamente isso que sucedeu no caso dos autos.

Com efeito, a Autora desenvolveu esse programa, denominado SIGMA, por encomenda da Recorrente e em
fungdo das especificas necessidades da sua atividade, tendo as partes acordado, desde logo, que o mesmo
era propriedade da Autora, bem como as condigdes e os termos em que esta o licenciaria a Recorrente.

Tal programa (SIGMA) é uma evolugao do anterior (SIgRes3e) — porque tinha de ter as mesmas

funcionalidades deste, para que, quando implementado, tivesse o menor impacto nos utilizadores —, com
novas funcionalidades e oito novos modulos.
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Ora, devendo as disposi¢des de direito interno, como sucede com os artigos 1.° € 2.° do DL n.° 252/94, de 20
de outubro, ser interpretadas a luz da Diretiva 91/250/CEE e da interpretacao que o TJUE vem fazendo das
suas normas, dir-se-a que as funcionalidades do programa de computador ndo sao objeto de protecao por via
do direito de autor consagrado na dita Diretiva, o que significa que ndo servem, por si s6, nem para concluir
pela existéncia de criagao intelectual por parte da Autora, nem para concluir pela violagao do direito de autor
por parte desta, como pretendia a Recorrente demonstrar.

Todavia, o mesmo ja ndo sucede no que concerne aos modulos.

E que, incidindo a protegao atribuida ao programa sobre a sua expressao, sob qualquer forma (artigo 2.°, n.°
1, do DL n.° 252/94, de 20-10), considerando que a forma externa do programa, tal como se referiu, ndo
esgota o dominio formal da sua expresséao, desta faz igualmente parte a forma interna, que constitui a
estrutura do programa de computador.

Conforme sublinha José Alberto Vieira, a estrutura do programa forma, juntamente com a forma externa, o
conjunto de obra protegida pelo direito de autor, sendo que é esta a melhor interpretagdo do artigo 2.° do DL
n.° 252/94, de 20-10 a luz da Diretiva 91/250/CEE.

(Cf. ob. cit., p. 355 e 356)

Nesta conformidade, sendo a estrutura do programa de computador constituida por médulos, isto é, pelas
partes auténomas em que o programador, no seu trabalho de concegao e construgdo, divide o programa,
num processo de decomposi¢ao progressiva, com vista a que essas partes desempenhem determinadas
tarefas e subtarefas, o desenvolvimento desses moddulos, constituindo expressédo do programa, revela a
“escrita” do seu autor.

Ora, incidindo o juizo de originalidade sobre a dita expresséo e estando provado que o programa (SIGMA),
desenvolvido pela Autora, tem oito novos modulos, forgoso € concluir que tal programa é original, no sentido
de ser o resultado da criagao intelectual do seu autor.

Em consequéncia, tendo as partes estipulado, no contrato celebrado, que os direitos de autor relativos ao dito
programa pertencem a Autora — convengdo que, como se viu, é valida (artigo 3.°, n.° 3, do DL n.° 252/94, de
20-10) — tanto mais que s6 assim fazia sentido o seu posterior licenciamento & Recorrente, tal € quanto basta
para que improcedam, nesta parte, as conclusdes desta ultima.

N&o merece, por isso, censura a concluséo a que chegou a Relagéo, no Acérdao recorrido, no sentido de os
programas em causa nos autos serem qualitativa e substantivamente diferentes e de o SIGMA, face a
criagédo de oito novos moédulos, ter originalidade, sem que a Recorrente tenha logrado demonstrar o contrario,
isto é, factos que excluiriam a criatividade da sua expressao.

Refira-se, por ultimo, que a matéria de facto provada ndo permite fazer um juizo seguro acerca da invocada
questado de se estar, ou ndo, perante uma obra derivada — o que bem se compreende dado que, tratando-se
de questao que apenas em sede de apelagao foi suscitada pela Recorrente, ndo foi selecionada matéria
capaz de preencher o dito conceito sobre a qual a prova tivesse incidido.

Na verdade, conforme acima se aflorou, apenas relevaria para o dito efeito a transformagao da expressao
protegida do programa de computador e ja ndo o eventual aproveitamento de elementos ndo expressivos do
anterior programa para a produgéo do novo programa, como o uso das ideias, dos processos

(algoritmos, data structures, etc.), dos métodos de operagdo ou até das mesmas ou de novas
funcionalidades, posto que este aproveitamento n&o constitui transformacao juridicamente relevante.

- Neste sentido: José Alberto Vieira, ob. cit., p. 612 € 613 -

Ora, no caso sub judice, apenas se extrai da factualidade provada que o SIGMA é uma evolugéo do
SIGRes3e com novas funcionalidades e oito novos médulos, sem que se retire, em concreto, dessa
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factualidade em que é que consistiu essa evolucao, designadamente, se foram ou ndo aproveitados para o
desenvolvimento do novo programa os elementos expressivos do anterior.

Seja como for e conforme bem concluiu o Tribunal da Relagéo, considerando que a obra transformada, desde
que corresponda a uma criagao intelectual, é protegida por via do direito de autor (conforme decorre
expressamente do artigo 5.°, al. b), in fine, do DL n.° 252/94, de 20-10) - o mesmo decorrendo da Convengao
de Berna, na qual se consagra a protegcdo como obras originais das tradug¢des, adaptag¢des, arranjos musicais
e outras transformacgdes de uma obra literaria ou artistica, sem prejuizo dos direitos de autor da obra original
(artigos. 1.°, € 2.°, n.°s 1 e 2) -, em virtude da concluséo a que acima se chegou, tal qualificagdo sempre seria
indiferente para a questado da originalidade e da consequente protecéo.

Pela mesma raz&o, ndo se vislumbra que se mostre necessario o reenvio prejudicial, o qual, de resto, foi
requerido pela Autora para o caso de existirem duvidas quanto a questdo da prote¢ao do programa de
computador em questao por via do direito de autor e tais duvidas, in casu, inexistem.

4. Da transformacgao do programa de computador SIGRes3e a revelia da autorizagdo da ré e da falta de
documento escrito

Sustenta, neste particular, a Recorrente que, mesmo que se entenda que se esta perante uma obra derivada,
tal transformag&o n&o merece protecao juridica por nao ter sido objeto de autorizagéo por parte da
Recorrente e que, por isso, foi errado o juizo presuntivo feito pelo Tribunal da Relagao, no Acérdao recorrido,
no sentido de tal autorizagdo decorrer implicita ou tacitamente dos factos provados uma vez que 0 mesmo
ofende as mais basilares regras da experiéncia da vida, pois nenhum homem médio e razoavel concordaria
em celebrar um negdcio juridico oneroso com o fito de exercer um direito sobre um bem, sabendo de
antemao que este é uma réplica de um que ja possui.

Acrescenta, ademais, que, ainda que se retirasse dos factos provados a dita autorizagao, nao se retirando
deles a existéncia de um documento escrito, em claro desrespeito pela formalidade legal aplicavel a
autorizacdo — que, nos termos dos artigos 41.°, n.° 1, e 169.°, n.° 2, do Cddigo do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos, esta sujeita a forma escrita — tal culminaria na sua nulidade.

Acontece que a concluséo a que acima se chegou no sentido de a matéria factica dada como provada néao
permitir formar um juizo seguro acerca da existéncia ou ndo de uma obra derivada, faz, por si s9, cair por
terra a invocada questao da suposta falta de autorizagao, fosse ela verbal ou por escrito, ja que apenas a
transformagao que se traduza no aproveitamento dos elementos expressivos do programa carece de
autorizagao do titular do programa originario, 0 mesmo n&o sucedendo com o aproveitamento das suas
funcionalidades, ideias, processos ou métodos de operagao.

Acresce que, ainda que assim nao fosse, a questdo da necessidade de autorizagao e da sujeigdo a forma
escrita ndo poderia ser objeto de apreciacéo nesta sede ja que nao foi oportunamente invocada nos autos,
nao tendo, portanto, os factos a ela concernentes sido objeto de contraditério e de prova.

Era, pois, nos articulados que a Recorrente, em cumprimento do énus da concentragédo da defesa, deveria ter
alegado os factos relativos a suposta falta de autorizagao por escrito que apenas agora vem invocar em sede
de recurso, sendo que, ndo o tendo feito oportunamente, precludida ficou a possibilidade de tais factos serem
considerados nesta sede, desde logo, porque a parte contraria ndo teve possibilidade de os contraditar.

Com efeito, ndo tendo tal matéria sido expressa e oportunamente alegada, nao foi selecionada qualquer
factualidade relacionada com a dita autorizagdo ou com a falta dela e, em consequéncia, ndo recaiu sobre a
mesma qualquer prova e nem o tribunal sobre ela expressamente se pronunciou, seja em sentido afirmativo
ou negativo.
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Sublinhe-se, alias, que, tal como refere acertadamente o Tribunal da Relagéo, no Acérdao impugnado, o que
a Recorrente alegou, em sua defesa, foi factualidade substancialmente diversa e até incompativel com a que
agora pretende trazer a colagao.

Repare-se que foi a Recorrente (e ndo a Autora) que alegou, na sua oposi¢ao, que o software, designado por
SIGRes3e se tratava de um sistema feito a medida dos seus interesses, satisfazendo as suas necessidades
de gestao e que, por isso, constituia uma ferramenta de gestéo auxiliar essencial do seu escopo principal (cf.
artigos 63.° e 64.°), bem como que, posteriormente, contratou a evolugdo deste seu sistema informatico com
a Autora, sendo que o contrato celebrado com esta pressupunha a disponibilizacdo pela Requerida do
sistema existente para que a Requerente procedesse ao seu desenvolvimento, aperfeicoamento e
melhoramento (cf. artigos 65.° e 66.° - sublinhados nossos).

Ai acrescentando que esse processo contratual ndo significou uma ruptura com o sistema informatico
denominado SIGRes3e utilizado pela Requerida, atendendo a natureza continuada, sem interrupgbes, da sua
atividade, que exigia, ndo uma descontinuagdo — que impediria que prosseguisse a sua atividade — mas
aperfeicoamentos e melhoramentos do sistema que tinha implementado, ainda que tenha vindo a constatar,
posteriormente, que os “melhoramentos” foram devidos, ndo a um efetivo melhoramento ou desenvolvimento
do software, mas sim devido a aquisi¢do de dois novos servidores, aptos a imprimir maior velocidade e
capacidade de processamento as utilizadores (cf. artigos 67.° e 78.° da referida peca processual).

Concluiu, assim, a Recorrente que teria sido apenas por for¢a da atuagdo e manipulagdo do seu entao
Diretor Financeiro, em seu manifesto e deliberado prejuizo, que ficou a constar do contrato celebrado com a
recorrida que o SIGMA seria propriedade exclusiva desta e que os direitos de autor sobre esse programa |lhe
pertenciam, pois que, se nao fosse essa atuagao e o conluio com os seus legais representantes, face ao
disposto no artigo 3.° do DL n.° 252/94, de 20-10, ndo haveria lugar a discussao sobre a titularidade dos
direitos sobre o software que a Requerente desenvolveu e tentou fazer seu (vejam-se, além do mais, os
artigos 80.° a 84.° da oposigao).

Ora, conforme se extrai claramente da dita alegacgéo, a divergéncia das partes no processo sempre se
centrou na questao da titularidade do software — cujo desenvolvimento e implementacao constituiu objeto do
contrato entre ambas firmado —, sustentando a Autora que o programa SIGMA, por si desenvolvido, é da sua
titularidade e defendendo a Ré que, ndo passando tal programa de uma mera adaptacao do software
SIGRes3e, que forneceu a Autora, os direitos sobre esse programa séo seus, sem que, por isso, a Autora lhe
possa cobrar o prego da licenga de um programa que, afinal, lhe pertence.

Foi, portanto, essa a factualidade que foi discutida no processo, contraditada e objeto de prova e foi sobre ela
que o tribunal se pronunciou e ndo sobre uma suposta autorizagao, fosse ela verbal ou por escrito, para a
transformagao do programa anterior — transformagao que, alias, a Recorrente sempre negou existir.

Na verdade, o que decorre cristalinamente da posigdo assumida pela recorrente nos autos € que foi s6
depois de ter visto sogobrar as suas pretensodes, primeiramente em 1.2 instancia e depois no Tribunal da
Relagao, que a Recorrente foi introduzindo novas questdes — que, inclusive, tal como se observa no Acérdao
recorrido, colidem com a versao dos factos que foi apresentada na oposigao.

E se é certo que a circunstancia de estarem em causa questdes que seriam de conhecimento oficioso
(nulidades) permitiria a sua invocagao apenas em sede recursoria, ndo € menos certo que, na sua
apreciagao, nao pode o tribunal socorrer-se de factos que nao foram oportunamente alegados ou adquiridos
para o processo e sujeitos a contraditério.

E, pois, neste sentido que tem decidido o STJ em casos em tudo similares, concluindo que a circunstancia de
a invocacao se fundar em factos somente invocados em sede de revista impede a cogni¢cdo dessas questdes.

- Cf. Acordao do STJ de 04-12-2014, Revista n.° 2606/07.8TJVNF.P1.S1; podendo ver-se, no mesmo sentido,
os Acordaos do STJ de 16-11-2006, Revista n.° 3459/06, ambos disponiveis em www.dgsi.pt, de 10-11-2011,
Revista n.° 3628/03.3TBBCL.G1.S1, com sumario disponivel em https://www.stj.pt/wp-
content/uploads/2018/01/sumarios-civel-2011.pdf, e de 06-06-2019, Revista n.° 639/13.4TBOAZ.P1.S2,

disponivel em www.dgsi.pt -
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Esta conclusdo em nada sai beliscada pela circunstancia de esta questao ter sido abrangida pela decisdo da
Formacgao de Juizes a que alude o n.° 3 do artigo 672.° do Cédigo de processo Civil no sentido de apresentar
relevancia juridica bastante para justificar a intervengéo do STJ, porquanto, ficou, desde logo, ai ressalvado o
facto de a referida Formacao ndo se poder imiscuir no mérito do recurso, nem mesmo para saber se as
questdes suscitadas tinham ou nao sido suscitadas oportunamente, ja que essa tarefa compete apenas e tao
s6 a conferéncia julgadora.

Tudo para concluir que a revista tem também de improceder nesta parte, mantendo-se a obrigacdo de a
Recorrente pagar a recorrida a quantia em que foi condenada.

5. Da reforma do acérdao quanto a custas (dispensa do pagamento da taxa de justica remanescente)

Sustenta a Recorrente, neste particular, que, para além de a causa nao revestir especial complexidade, as
partes procederam de boa fé, esforgcando-se pela resolugao do litigio, pelo que o pagamento adicional, em
face do valor da causa (€997 587,00), de €8 874,00 que as partes ainda terao de pagar — perfazendo o total
de €10 506,00 — é excessivo e manifestamente desproporcional aos servigos prestados, violando os
principios da proporcionalidade e da justica.

Pede, por isso, a reforma do Acérdao nesta parte, com a consequente dispensa do pagamento do
remanescente da taxa de justica nos termos do artigo 6.°, n.° 7, do RCP.

O Tribunal da Relagao pronunciou-se, por acérdao de 21-05-2020, indeferindo o requerido por o montante da
taxa de justica remanescente a satisfazer ndo se mostrar desproporcionado face a utilidade econémica da
causa, a complexidade do processado e ao comportamento das partes, tendo em conta os principios da
proporcionalidade e da igualdade.

Dispde o artigo 6.°, n.° 1, do RCP que A taxa de justiga corresponde ao montante devido pelo impulso
processual do interessado e é fixada em fungéo do valor e complexidade da causa de acordo com o presente
Regulamento, aplicando-se, na falta de disposi¢do especial, os valores constantes da tabela i-A, que faz
parte integrante do presente Regulamento; acrescentando o n.° 2 do mesmo normativo que Nos recursos, a
taxa de justica é sempre fixada nos termos da tabela i-B, que faz parte integrante do presente Regulamento.

Decorre, por sua vez, da tabela | anexa ao RCP, que dele faz parte integrante, que, para além dos €275 000
(valor maximo do ultimo escaldo da tabela), acresce, a final, ao valor da taxa de justica, por cada €25 000 ou
fragao, 3 UC, no caso da col. A, 1,5 UC, no caso da col. B, e 4,5 UC, no caso da col. C.

Nessa conformidade, preceitua o artigo 6.°, n.° 7, do RCP que Nas causas de valor superior a (euro) 275 000,
o0 remanescente da taxa de justica é considerado na conta a final, salvo se a especificidade da situacdo o
justificar e o juiz de forma fundamentada, atendendo designadamente a complexidade da causa e a conduta
processual das partes, dispensar o pagamento (sublinhado nosso).

Decorre do exposto que, embora a regra seja a fixagdo da taxa de justica em fungéo do valor e da
complexidade da causa, da mesma forma que o juiz pode corrigir os valores que resultam da tabela [-A e I-B
para os valores constante da tabela I-C quando as agdes e os recursos revelem especial complexidade, pode
também determinar a dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justica quando a especificidade
da situacao o justificar, designadamente quando, apesar do valor da causa ser superior a €275 000,00, o
valor da taxa de justica a pagar seja manifestamente desproporcionado ao custo ou utilidade do servico
prestado face a simplicidade da causa.

Nesta matéria, importa levar em conta que, para efeitos de condenagdo em custas, se consideram de
especial complexidade as acgdes e os procedimentos cautelares que: a) contenham articulados ou alegagbes
prolixas; b) Digam respeito a questées de elevada especializagéo juridica, especificidade técnica ou importem
a analise combinada de questbes juridicas de ambito muito diverso; ou c) Impliquem a audi¢do de um
elevado numero de testemunhas, a analise de meios de prova complexos ou a realizagdo de varias
diligéncias de produg¢édo de prova morosas (artigo 530.%, n.° 7, do CPC).
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A este propésito, ja o STJ se pronunciou em multiplos casos, afirmando repetidamente que os critérios de
calculo da taxa de justica devem pressupor e garantir um minimo de proporcionalidade entre o valor cobrado
a quem recorre ao sistema publico de administragéo da justica e o custo/utilidade do servigo que
efetivamente Ihe foi prestado na resolugéo de interesses privatisticos.

Ora, no caso sub judice, ndo pode afirmar-se, contrariamente ao sustentado pela Recorrente e tal como
demonstra a dindmica processual, que a causa nao reveste especial complexidade.

Com efeito, ndo obstante o processo ter tido origem num requerimento de injungéo, a verdade é que se
transmutou em acgéao declarativa de condenacgao por forga da oposicao deduzida, sendo que esta, para além
de ter integrado defesa por excegéo, comportou reconvencgao, tendo sido por este motivo que foi fixado a
causa o valor €1 138 186,20.

Acresce que houve réplica e tréplica, foi produzida abundante prova testemunhal e documental, realizou-se
inclusive prova pericial e houve recurso, ndo apenas de direito, mas também da decisdo da matéria de facto
(com impugnagao de varios pontos) sendo que as pegas processuais, para além de extensas e prolixas,
submeteram a apreciagao do tribunal questdes de ambito muito diverso.

Por outro lado, foi a propria Recorrente que inseriu no recurso de apelacao e, depois, no recurso de revista,
questdes complexas que nem sequer haviam sido suscitadas em momento anterior e que em nada se
ajustam a concessao do beneficio previsto no artigo 6.°, n.° 7, do RCP.

Refira-se, de resto, que se, por um lado, a Recorrente defende que a causa n&o reveste especial
complexidade para justificar a concessao do indicado beneficio em matéria de custas, ja defende, por outro, a
manifesta complexidade das questdes fundamentais de direito que se suscitam no processo e a sua dificil
resolugao para justificar a admissibilidade da revista excecional — o que evidencia, quanto a este aspeto, a
sua falta de razao.

Face ao exposto, é de concluir, sufragando o entendimento adotado pelo STJ no acérdao de 11-07-2019
(Incidente n.° 639/13.4TBOAZ.P1.S2, com sumario disponivel em https://www.stj.pt/wp-
content/uploads/2020/04/civel sumarios 2019.pdf.), que, num modelo processual em que o pagamento da
taxa de justica visa remunerar, ao menos em parte, os custos da administragdo da justica na resolugdo de
interesses privatisticos, nao se justifica a dispensa, nem sequer a redugao, da taxa de justica

remanescente que € da responsabilidade da recorrente, Ré, enquanto parte totalmente vencida, quando esta
em causa uma acgao declarativa de condenacgao, na qual aquela deduziu um pedido reconvencional de uma
quantia elevada em resultado da alegacao de um relacionamento contratual complexo, inserindo ainda, no
recurso de apelagéo e, depois, no recurso de revista, questdes complexas que, antes ndo havia suscitado e
que em nada se ajustam a concessao do beneficio previsto no artigo 6.°, n.° 7, do RCP.

Tudo para concluir que, ndo merecendo o Acordao recorrido censura, também nesta parte, tera a revista de
improceder.

IV. Deciséao
Posto o que precede, acorda-se em negar a revista, e, consequentemente, em manter o Acérdao recorrido.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 25 de maio de 2021
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Pedro de Lima Gongalves (relator)
Fatima Gomes

Fernando Samoes

Nos termos do disposto no artigo 15.°-A do decreto — Lei n.°20/2020, de 1 de maio, declara-se que tém voto
de conformidade os Senhores Juizes Conselheiros Adjuntos Fatima Gomes e Fernando Samdes.
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