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RESUMO

O artigo analisa os contratos de encomenda de software a partir de sua natureza juridica e tratamento legal conferido pela Lei n2 9069/1998
(Lei do Software) para verificar o direito de propriedade intelectual e o direito moral do desenvolvedor (autor) do programa, com o objetivo
de identificar por meio do método dialético com base na analise da legislagdo e de julgados relevantes, aspectos a se observar na realizagdo
de contratos de encomenda de software.
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PROTECTION OF THE AUTHOR’S MORAL RIGHTS IN SOFTWARE DEVELOPMENT CONTRACTS
ABSTRACT

The article analyzes software development contracts based on their legal nature and the legal treatment given by Law n2. 9069/1998 (Sof-
tware Law) to verify the intellectual property right and the moral right of the developer (author) of the program, with the objective of iden-
tifying, through the dialectic method based on the analysis of the legislation and relevant judgments, aspects to be observed when carrying
out software development contracts.
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1 INTRODUCAO

Em busca de maior eficiéncia e produtividade as empresas tém investido em informatizacao,
mecanizagdo e automatizacao dos sistemas e para tanto celebram contratos de encomenda de software, os
guais viabilizam um atendimento personalizado e, portanto, mais especifico, de caracteristicas e demandas
internas da organizacao e do tipo de negécio.

O software possui uma natureza complexa, que envolve tanto elementos de direitos autorais quanto
de propriedade intelectual, fator que levou a elaboracdo de uma lei especifica, a Lei n? 9.609, de 19 de
fevereiro de 1998 (Lei do Software). Assim, apesar de nos softwares predominar a natureza de direito autoral,
considerando suas especificidades, alguns aspectos da Lei de Direitos Autorais (Lei n? 9.610/1998) precisam
ser aplicados, como o caso dos direitos morais do autor, conforme serd analisado.

Sabe-se que nos direitos de autor, os direitos morais possuem um destaque importante, atrelado a
personalidade do autor. Inclusive, em relagdes contratuais eles sdao fortemente protegidos e se sobrepdem
a outros direitos, contudo isso ndo ocorre da mesma forma quando se trata de softwares. Justamente por
conta de sua natureza, ndo existem tipificacdes especificas para contratos que os envolvam, inclusive o de
encomenda, o que pode gerar certa inseguranca para as partes (desenvolvedor e contratante).

A existéncia de um ponto vago ou obscuro em contrato quanto a propriedade intelectual de software
desenvolvido pode causar até mesmo a abstencdo (tempordria ou permanente) do direito de uso do
programa! até que o problema seja solucionado. Para uma empresa, considerando a importancia que um
software pode ter em seu funcionamento, tal situacao é capaz de gerar até mesmo a paralisacao de um setor
produtivo ou organizacional.

O presente artigo propde uma analise acerca dos contratos de encomenda de software, uma vez que é
notdria sua importancia no cendrio atual do mercado e das empresas. Para tanto, o procedimento da pesquisa
bibliografico-documental aponta para a relevancia dos dispositivos acerca da propriedade intelectual nos
contratos de encomenda de software e como os direitos morais do contratado (ou desenvolvedor) podem
influenciar na relagdo contratual. Por meio do método dialético, objetiva compreender as melhores formas e
os principais pontos a serem considerados na realizacdo desse tipo de contratacdo, a fim de que os envolvidos
possam atingir a seguranca e o equilibrio contratual almejado, tanto economicamente quanto juridicamente.

2 CONCEITOS GERAIS
2.1 Software

A definicdo legal de software é disposta logo no artigo 12 da Lei do Software, definindo-o como
programa de computador, que expressa um “conjunto organizado de instru¢cdes em linguagem natural ou
codificada, contida em suporte fisico de qualquer natureza, de emprego necessdrio em maquinas automaticas
de tratamento da informacgdo, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica
digital ou andloga, para fazé-los funcionar de modo e para fins determinados”.

Um programa de computador é, portanto, um conjunto de instru¢des que comandam uma magquina,
considerado um instrumento fruto de evolucdo tecnoldgica e que pode ser responsavel pela promocao de
inimeras atividades socialmente e economicamente relevantes.

Deve-se ressaltar que o desenvolvimento da tecnologia faz parte de um avanco social que demonstra a
constante busca do homem pelo aperfeicoamento da capacidade de transmitir, avaliar, processar, armazenar e
até mesmo criar informacdes. Com isso, é cada vez maior a demanda por novos equipamentos e programas de
computador, que podem incluir diversos tipos de bens, sejam eles visiveis, invisiveis, tangiveis ou intangiveis.

O software inicialmente surgiu atrelado ao hardware e, por isso, por muito tempo, ndo existia uma
separacdo entre ambos. Dessa forma, maquinas e programas sé podiam ser adquiridos conjuntamente

”ou

1 Para fins de leitura e compreensdo do presente artigo, serdo utilizados como sinénimos: “software”, “programa de computador” e “pro-
grama”, de acordo com a definigdo apresentada no tépico 2.1.
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(CARBONI, 2003). Isso gerava uma situacdo na qual o software desenvolvido era adaptado apenas para um uso
especifico ao qual se destinaria o hardware, tornando todo o processo de desenvolvimento extremamente
caro. Como bem pontuado por Emir Amad (2002, p. 8), “era como se houvesse a necessidade de se criar um
combustivel especifico para cada tipo de carro produzido”.

O fato de serem apresentados em conjunto advém de o hardware ser composto por “circuitos
eletrénicos (processador, memoria, portas de entrada/saida, etc.) e periféricos eletro-6ptico-mecanicos
(teclados, mouses, discos rigidos, unidades de disquete, CD ou DVD, dispositivos USB, etc.)” (MAZIERO, 2019,
p. 1), enquanto é o software que comanda os circuitos, interpreta os dados, fazendo a maquina funcionar.

Deste modo, um hardware funciona como um suporte fisico para um ou mais softwares, respondendo
direta ou indiretamente aos comandos destes. Ndo se deve confundir, portanto, o corpus mechanicum (coisa
corporea — hardware — que suporta a obra) com a propria obra intelectual (software). Como consequéncia
légica do que foi dito, é possivel alguém adquirir a propriedade da coisa corpérea de uma obra criada sem,
contudo, adquirir os direitos patrimoniais ou pessoais do autor.

Um exemplo da diferenca entre os dois, conforme menciona Carboni (2003), torna-se mais nitida
guando se tem a utilizacdo de sistemas operacionais, programas que gerenciam os recursos dos aparelhos
(computadores, celulares, etc.). Isso porque esses sistemas integram software e hardware, adequando um ao
outro, sem necessidade de coloca-los em contato direto (MAZIERO, 2019). E por esse motivo que um mesmo
aplicativo de celular (software) pode funcionar em diferentes tipos fisicos (hardwares) que possuam o mesmo
sistema operacional (como no caso de aparelhos com sistema operacional Android).

A partir do momento em que passou a ser possivel separa-los, na década de 60, a industria do
software aumentou significativamente. Atrelado ao crescimento do consumo de computadores, na década
de 70 e nas seguintes, a forma pela qual os softwares eram protegidos, em segredo industrial ou contratual,
tornou-se invidvel. Nas palavras de Denis Borges Barbosa (2017), “os programas passaram a ser vendidos em
supermercados como salsicha”.

Dentro dessa separacdo deve-se ressaltar, ainda, que pode se constituir o direito real de propriedade
sobre o corpus mechanicum (hardware), enquanto sobre o conjunto de instrucdes (software) apenas podem
ser constituidos direitos de autor, patrimoniais e morais (pessoais).

Nesse contexto, a ideia de protecdo do software foi ganhando relevancia social e juridica, surgindo
linhas de pensamento que tentavam compreender sua natureza e, a partir disso, entender como encaixa-lo
nas normas de propriedade intelectual ja existentes no mundo.

No Brasil, a previsdo de protecdo da propriedade intelectual é constitucional (artigo 52, XXVII, XXVIII
e XXIX)2. Além disso, conforma mencionado no tépico introdutério, apesar da existéncia das Leis de Direitos
Autorais (Lei n? 9.610/1998) e de Propriedade Industrial (Lei n2 9.279/1996), o software, dada sua natureza
juridica, precisou de um tratamento distinto, motivo pelo qual sua protecdo é feita por meio de lei especifica,
a Lei do Software (Lei n2 9.609/1998). Sendo assim, nenhuma das formas existentes de protecdo, nem mesmo
as que mais abrangem as caracteristicas do software, direito autoral e patente, sdo capazes de satisfazer os
interesses do criador, do proprietdrio e do publico em geral.

A ideia de patenteamento do software, por exemplo, relaciona-se a uma utilidade pratica e a um efeito
fisico. Tratando-se de simbolos de diversos tipos, que por si sds ndo afetam nenhum estado da natureza

2 XXVII — aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo, publicagdo ou reprodugdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo
tempo que a lei fixar;
XXVIII — sdo assegurados, nos termos da lei:

a) a protegdo as participagbes individuais em obras coletivas e a reprodugdo da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desporti-
vas;

b) o direito de fiscalizagdo do aproveitamento econémico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as
respectivas representacdes sindicais e associativas;

XXIX — a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagdes indus-
triais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvi-
mento tecnoldgico e econémico do pais;
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(fisicos), os softwares ndo seriam suficientemente protegidos por patentes (BARBOSA, 2017). Nesse sentido,
a Lei de Propriedade Industrial deixa claro (artigo 10, V)3, que softwares ndo sdo considerados invengdes ou
modelos de utilidade, o que por si sé afasta a ideia de aplicacdo do modelo patentdrio. O software atrelado
ao hardware, no entanto, geralmente atende aos requisitos de patenteamento, o que significa que o conjunto
dos dois elementos é passivel desse tipo de registro.

J4 a legislacdo autoral confere protecdo contra violagdes morais e patrimoniais da criagdo, o que abrange
o codigo fonte ou a linguagem utilizada que gera os comandos a uma maquina. Protege-se o processo, mas
nado o produto em si, o que pode levar até mesmo a situacdes de linguagens diferentes que geram os mesmos
comandos, ou seja, o mesmo produto.

Além disso, a obra autoral, em geral, tem sua destinacdo considerada como fator irrelevante
juridicamente. O que definitivamente ndo é o caso dos softwares, uma vez que criados com um intuito
especifico, uma destinacdo técnica imediata atrelada ao funcionamento e a atua¢do de uma maquina. Sem tal
resultado, ndo é possivel considerar uma criacdo como software (BARBOSA, 2017).

Apesar de algumas caracteristicas de patentes e direitos autorais se encaixarem bem aos softwares,
nenhum satisfaz adequadamente a natureza da criacdo. No mais, a legislacdo autoral também abrange os
chamados direitos morais de autor, que foram excluidos em grande parte na Lei do Software, mas que ainda
possui um peso em situacdes especificas, como sera analisado nos tépicos que seguem.

2.2 Direitos Morais

Tracando-se um breve histérico, foi em 1884, no Congresso da Associacdo Literdria e Artistica
Internacional de Bruxelas, que pela primeira vez se discutiu a respeito dos direitos morais do autor. O contexto
envolvia a possibilidade da modificagao de uma obra, por parte de seu criador, antes que ela fosse publicada.
Esse debate proporcionou que alguns anos depois, na Conferéncia de Berlim de 1908, fosse delimitado o
ambito do direito moral do autor, consolidando sua protec¢do (LISBOA, 2012).

Atualmente, os direitos morais sdo entendidos como componentes da esfera do direito autoral. Ou seja,
criacbes e inovacdes envolvem uma propriedade intelectual. Esta, por sua vez, tornou-se uma area do Direito
gue se divide em dois campos: direitos autorais e propriedade industrial. Para haver propriedade intelectual
e consequente titularidade de direitos autorais é necessario, portanto, um ato de criagdo intelectual, sem, no
entanto, quaisquer condicGes formais exigidas (COELHO, 2016).

No ambito da protecdo dos direitos de autor estdo inclusos os “textos, musicas, obras de arte, como
pinturas e esculturas, e também as obras tecnoldgicas, por exemplo, os programas de computador e as bases
de dados eletronicas” (OMPI; INPI, 2014, p. 3). Além disso, dentro dos direitos autorais também ha uma
subdivisdo: direitos morais e os direitos patrimoniais.

A respeito de quais seriam esses direitos morais, a Lei de Direitos Autorais aponta os seguintes (artigo
24): direito ao ineditismo, a paternidade, a integridade, a modificacdo, ao arrependimento (retirar ou
suspender a circulacdo) e acesso a exemplar Unico e raro da obra.

Além disso, algumas caracteristicas importantes merecem ser destacadas. O artigo 27 da Lei de Direitos
Autorais prevé que os direitos morais do autor sdo inalienaveis e irrenuncidveis. A doutrina, no entanto,
acrescentou outros pontos inerentes e importantes a esse direito, quais sejam: intransmissibilidade inter
vivos, imprescritibilidade, perpetuidade dos direitos morais a paternidade e a integridade e impenhorabilidade
(MORAES, 2008).

Considerando tais caracteristicas, reafirma-se a relevancia dada aos direitos morais e, principalmente,
como a protecdo deles é tdo intensa e valorizada nas relagles juridicas que os envolvem. Apesar das
divergéncias doutrinarias sobre serem ou ndo um direito personalissimo, na pratica a tutela juridica vem se
mostrando uma prioridade perante quaisquer outros direitos, o que remete bastante a protecao conferida aos
direitos de personalidade previstos constitucionalmente.

3 Art. 10. N3o se considera inven¢do nem modelo de utilidade: V — programas de computador em si.
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Nesse sentido, Adriano de Cupis (2004, p. 336) ensina que os poderes envolvidos no direito moral de
autor sdo considerados paternidade intelectual, representada “pelo vinculo espiritual indissoltuvel entre o
autor e a sua obra”, constituindo “um modo de ser moral da pessoa do préprio autor”.

Isso porque uma obra intelectual consiste na projecdo da personalidade do seu autor. E um reflexo, um
prolongamento, uma irradiacdo e manifestacdo de seu espirito criativo. Nesse sentido, entende-se que o ato
de criagdo externa aflora a personalidade do autor (MORAES, 2008). Partindo desse pressuposto, existe uma
conexdo intrinseca entre criador e criagdo. Uma ligacdo que envolve personalidade. Um elo considerado pela
maior parte da doutrina como praticamente inquebravel, cerne dos direitos morais do autor.

Tratando-se de softwares, assim como nas demais obras intelectuais protegidas pelo direito de autor,
ha de fato o exercicio de uma atividade intelectual e criativa por parte do desenvolvedor do programa, o que
justifica a protecdo, conforme apregoa o artigo 79, Xll, da Lei de Direitos Autorais. Nessa légica, um programa
de computador também traduziria a criagdo do espirito humano. Por outro lado, por meio de uma andlise
mais técnica, é possivel perceber que o software ndo seria propriamente uma expressao da personalidade
humana, mas um conjunto de instrugdes técnicas que agem sobre uma maquina, objetivando um resultado
especifico (SABINO, 2011).

Atualmente a doutrina majoritaria reconhece os direitos morais como direitos personalissimos.
Considerando tal entendimento, além de o fato de que o objeto de protecdo no programa de computador
nao ser uma ideia, mas a expressao de uma solucdo para um problema técnico, como ja mencionado, o que
evidencia sua natureza complexa, o legislador brasileiro optou por erradicar o direito moral de autor sobre o
software, conforme estabelece o artigo 29, §1 da Lei do Software, exceto no tocante ao direito de reivindicar
a paternidade do programa e de se opor a quaisquer modificacdes que possam prejudicar sua honra ou
reputacao.

O outro ponto relevante acerca do tema, tratado por André Lupi (1998) em sua analise da protecdo
juridica do software é que este ndo possui uma natureza juridica compativel com os direitos morais. Isso
porque o mercado de informatica é agil e precisa de certas facilidades, ndo admitindo faculdades como o
direito de arrependimento (Lei de Direitos Autorais, artigo 24, VI) ou o direito de manter a obra intacta (Lei
de Direitos Autorais, artigo 24, IV), uma vez que elas dificultariam a velocidade pretendida. Assim, ainda
gue haja uma equiparacdo com obras literarias, o software desempenha um papel econd6mico muito forte
e, por tal motivo, ndo é viavel ou estratégico que alguns direitos morais dos escritores sejam replicados aos
desenvolvedores.

2.3 Contrato de Encomenda

A liberdade de contratar é intimamente ligada a autonomia da vontade, tratando-se de uma faculdade
assegurada ao individuo para que este possa agir segundo seus interesses e conveniéncia. Embora nao
ilimitada, essa faculdade busca meios de atender necessidades, resolver conflitos de interesse, criar
associacOes, efetuar o escambo de bens, entre outros, dinamizando a vida em sociedade (SILVA, 2011).

No dmbito dos programas de computador, cada vez mais as empresas necessitam de solug¢des visando
a atender suas demandas internas, o que inclui em muito a area de informatica e tecnologia. Assim, umas das
formas mais comuns utilizadas para suprir essas demandas é contratacdo de desenvolvedores de programas.
Surge, entdo, uma relacdo que pode ser regida por meio das disposi¢cdes do Codigo Civil (partes autbnomas),
por normas de Direito Administrativo (quando envolver a administracdo publica) ou do Direito do Trabalho
(funcionarios contratados) (DIAS, 2019).

Uma das espécies de contrato previstas no Cddigo Civil é o contrato de empreitada, utilizado como
forma de satisfazer necessidades, sejam elas pessoais ou econémicas, em situacdes que muitas vezes ndo
é possivel satisfazé-las sem a vinculagdo com outros individuos. Isso porque muitas vezes é necessaria uma
habilidade especifica para a execu¢do de uma obra (WALD, 2015).

Quando essa obra que se busca executar é um software, tem-se a figura do contrato de encomenda
de software, que almeja um resultado futuro, com base na criacdo, a adequacdo ou a reformulacdo de um
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software ja existente (DIAS, 2019). Ou seja, esse tipo de contratagdo tem como uma de suas principais bases
o contrato de empreitada.*

Nesse sentido, por exemplo, um empresdrio pode necessitar de um software para o gerenciamento
dos estoques de uma industria, que atenda as especificidades do modo de producdo do local. Ndo possuindo
habilidades para a elaboracdo de um programa, justifica-se a realizacdo de contrato de encomenda com
profissional que detenha expertise e meios para tanto.

Inclusive, sobre o tema, o professor Denis Borges Barbosa (1998, p. 7) leciona que “softwares gerados
sob encomenda constituem-se ndo exatamente numa categoria de objeto de tributacdo, mas num estagio no
sistema de producdo e circulacdo do produto”. Nesse sentido, o programa encomendado pode ser produzido
para uso interno e exclusivo do quem solicitou ou, ao contrario, para comercializagdo como um programa-
produto.

De todo modo, inUmeros sdo os motivos para que seja realizada uma encomenda. O fato é que, nessa
relagdo contratual, ambas as partes aceitam correr riscos proprios e inerentes aos seus deveres contratuais,
gue envolvem, para uma, a obrigacdo de executar, por si s6 ou com auxilio, determinada obra e, para a outra,
a obrigacdo de pagar o preco global ou proporcional ao trabalho realizado (RIZZARDO, 2014).

Ressalte-se que apesar da semelhanca com uma prestacdo de servico ou um contrato de trabalho,
a empreitada visa ao resultado final, enquanto prestar um servigco constitui uma obrigacdo de meio com a
atividade prestada, e um vinculo empregaticio envolve subordinagdo juridica e continuidade de um dos
contratantes em relacdo ao outro (WALD, 2015). Ao aceitar a encomenda de uma obra, independentemente
de como se dard a atividade de meio que ensejara o produto final, a obrigacdo do criador é com entregar um
fim em si e ndo com o meio que levou ao fim, ainda que tenha de observar normas ou técnicas pactuadas para
a execugao.

Diante do vinculo existente entre as partes, a remunerac¢do estabelecida se dara segundo a qualidade do
trabalho que se desenvolvera, sem necessariamente existir uma parte contratualmente subordinada a outra,
como em outros tipos contratuais (RIZZARDO, 2014). Nesse sentido, algumas caracteristicas interessantes
da empreitada e que fazem parte dos contratos de encomenda de software sdo as espécies e o tipo de
remuneragao.

Quanto a espécie, é possivel que a encomenda seja feita de lavor, situacao na qual o solicitante se incube
de tudo, cabendo ao criador apenas contribuir com seu trabalho intelectual; também é possivel realiza-la de
forma “mista”, “global”, na qual caberd uma responsabilidade maior para o contratado (RIZZARDO, 2014). Ou
seja, ao encomendar um software, um empresario, por exemplo, pode arcar com os aparatos necessarios ou
deixar a cargo do desenvolvedor. O que ndo poderia ocorrer seria 0 empobrecimento deste ultimo diante de

uma variagdo de precos.

Quanto ao tipo de remuneracao, ela pode ser fixa, combinada ou reajustada. O preco fixo remunera a
obrainteira, sem consideragdao com variagdes durante seu desenvolvimento. Quando combinada, a composi¢ao
do preco é a soma dos valores estipulados para cada um dos componentes necessarios ao desenvolvimento
da obra. Ja com o reajustamento ou variacdo leva-se em consideracdo o reajuste dos custos dos materiais no
decorrer do processo de criacdo (RIZZARDO, 2014).

Por fim, ao encomendar uma obra, o solicitante adquire “direitos patrimoniais relativos a utilizacdo da
obra na forma especifica avencada”, porém os direitos morais permanecem “na esfera do autor com restricoes
decorrentes da natureza da obra e do grau de participacdo do comitente na elaboracdo” (BITTAR, 1977, p. 99).

Uma empresa que encomenda um software precisa, portanto, delimitar muito bem com o contratante
a destinagdo final do produto, uma vez que, se o objetivo ndo for de uso interno da prépria empresa, e

4 Importante esclarecer que o fato de o contrato de empreitada ser uma das “bases” do contrato de encomenda de software
diz respeito a propria natureza do objeto do contrato. Isso porque o desenvolvimento de um software necessita de algumas
disposicOes especificas, por exemplo, titularidade dos direitos de propriedade intelectual, o que remete também a outras
espécies de contrato, ou seja, a outras “bases”.
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sim comercializagdo como programa-produto, além das autoriza¢des contratuais visando a tal finalidade, a
remuneracdo também pode ser afetada, variando de acordo com o alcance das vendas.

Um outro aspecto interessante da encomenda é a limitagdo da criatividade do desenvolvedor do
programa de computador em razdo do atendimento do interesse do contratante. Sua liberdade se da no
tocante as opc¢des de caminhos possiveis para o desenvolvimento do software (DIAS, 2019). Isso tem relacao
direta com os ja mencionados direitos morais de autor e sobre como softwares ndo sdao necessariamente uma
expressdo da personalidade do criador.

Nesse sentido, outro ponto indispensavel da empreitada que se relaciona com obras intelectuais
e direitos autorais é o disposto no artigo 621 do Cédigo Civil de 2002, no Capitulo VIII, denominado “Da
Empreitada”,” sobre a insercdo de modificagGes na obra.

Conforme explicado no tépico anterior, dentro dos direitos autorais existem os direitos morais,
considerados personalissimos. A propria Lei de Direitos Autorais (LDA) nos artigos 24, IV e V, e 107, 1,5 dispse a
respeito da realizacdo de modificagGes na obra e como elas afetam a esfera moral do criador.

Nesse sentido, é possivel compreender que, ao assegurar a necessidade de anuéncia do autor antes
gue o proprietdrio, solicitante, introduza modificacdes, o artigo 621 do Cédigo Civil reafirmou, de certa forma,
a tutela dos direitos morais, ja garantida pela LDA. E perceptivel, portanto, como o contrato de empreitada
dialoga e é considerado uma base importante do contrato de encomenda.

3 APROPRIEDADE INTELECTUAL NA LEI DO SOFTWARE

A Lei n2. 9069, de 19 de fevereiro de 1998, denominada “Lei do Software”, surgiu para regulamentar e
normatizar matéria relativa aos programas de computador e a documentacdo técnica associada, tanto as de
origem nacional como as de origem estrangeira (ORTIZ, 2013). Durante a elabora¢do do projeto de lei, uma
das discussdes mais importantes foi a respeito da natureza juridica do software e, a partir disso, qual o regime
adequado a ser aplicado.

Antes da vigéncia da Lei do Software, o regime de protecao dos programas de computador seguia, em
parte, o da Lei 5.998/1973, antiga lei que regulamentava os direitos autorais. A nova lei, contudo, trouxe varias
alteragdes, dando ao software uma natureza tecnoldgica. Tudo isso partiu de um pressuposto de que o mais
adequado seria a ado¢do de um regime de propriedade intelectual especifico para programas de computador,
gue ndo seria nem direitos autorais, nem patentes (tertium genus)’ (BARBOSA, 2002).

Apesar das discussGes acerca de um regime proprio, prevaleceu a regulacdo de acordo com a Lei de
Direitos Autorais, no que com ela ndo contrastasse, uma vez que a Lei do Software foi elaborada de forma
objetiva, visando a resguardar e garantir a propriedade intelectual do software em si.

Um dos pontos ndo aplicados ao software é justamente no tocante aos direitos morais do autor, que
envolve uma dimensdo imaterial com foco nos direitos de personalidade. Apenas algumas disposicdes foram
mantidas, como a reivindicacdo de paternidade e oposicdo a modificacdes ndo autorizadas, se estas foram
aptas a causar prejuizos a honra ou reputacado do autor.

Por fim, outro ponto interessante é quanto ao registro. A Lei de Direitos Autorais designou o Escritorio de
Direitos Autorais (EDA) da Biblioteca Nacional como o drgdo responsdvel pelo registro das obras intelectuais.
Atualmente, contudo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) é o 6rgdo e entidade designado

> “Art. 621. Sem anuéncia de seu autor, ndo pode o proprietario da obra introduzir modificagdes no projeto por ele aprovado, ainda que a
execucdo seja confiada a terceiros, a ndo ser que, por motivos supervenientes ou razdes de ordem técnica, fique comprovada a inconve-
niéncia ou a excessiva onerosidade de execugao do projeto em sua forma origindria”.

5 “Art. 24. S3o direitos morais do autor: IV — o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifica¢des ou a pratica de atos
que, de qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputagdo ou honra; V — o de modificar a obra, antes ou
depois de utilizada”;

“Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, respondera por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resul-
taria da aplica¢do do disposto no art. 103 e seu paragrafo Unico, quem: | — alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira,
dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produgdes protegidas para evitar ou restringir sua copia”.

7 Terceiro género: denominacgdo aplicada para caracterizar uma posicdo diferente entre dois classicos e aparentemente irredutiveis ou Unicos.
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para efetuar o registro dos programas de computador. O EDA apenas registra a expressdo das instrugGes, sem
verificar se elas funcionam ou se requerem algum sigilo.

Nesse sentido, conforme bem pontuado por Lucio Rangel Ortiz (2013), constata-se que a Lei do Software
instituiu uma protecao juridica e legal da propriedade intelectual do programa de computador que abrange
a Lei de Direitos Autorais no tocante a obra intelectual em si e a Lei de Propriedade Industrial no que se
relaciona a invencdo industrial.

Deve-se fazer uma ressalva, no entanto, ao fato de que a Lei do Software utiliza a expressdo “conjunto
de instrucdes”, o que remonta a ideia de aplicabilidade e ndo apenas ideias e algoritmos. Dessa forma, o
registro considerado mais adequado, inclusive pela prépria lei, é o de responsabilidade do Inpi, uma vez que a
ideia é tutelar o software como invengao e ndo apenas uma mera expressao (ORTIZ, 2013).

Por fim, é interessante mencionar que a jurisprudéncia é bem clara quanto a impossibilidade de
aplicacdo de disposicOes sobre propriedade industrial aos softwares, havendo decisdes do Superior Tribunal
de Justiga (STJ) que afastam a possibilidade juridica de se requerer uma patente de programa de computador,
uma vez que a lei ndo o considera como invengdo ou modelo de utilidade.

Inclusive, em seu voto no Recurso Especial (Resp) 2002/0071281-7, a ministra relatora Nancy Andrighi
pontuou que como o direito de propriedade industrial rechaca expressamente a protecdao ao software, a
solucdo seria enquadra-lo como “modalidade de direito de propriedade intelectual (autoral), pois do contrario
ficaria o seu titular despido de qualquer protecao juridica a reprimir atos de contrafacdo”.

Percebe-se, portanto, que apesar das peculiaridades dos softwares e até de algumas semelhancas
presentes na Lei do Software com aspectos tanto da Lei de Direitos Autorais, quanto da Lei de Propriedade
Industrial, o entendimento majoritario é pela predominancia da natureza autoral.

4 O CONTRATO DE ENCOMENDA DE SOFTWARE

Em geral, obras intelectuais sdo fruto de espontaneidade, conforme entende-se pelos ensinamentos do
autor Anténio Chaves (1995). A obra de criacdo espontanea seria aquela em que é o autor quem escolhe o
assunto e o desenvolvimento, tendo ainda a iniciativa de colocar a sua producdo indistintamente a disposi¢do
de todos os eventuais consumidores ou investidores.

Em situacdes de encomenda de obra intelectual, fala-se em criagdo ndo espontanea, na qual existe um
vinculo prévio entre o criador e o contratante. Anténio Chaves (1995) também diferencia obras espontaneas
e encomendadas, explicando que, na primeira, o autor escolhe o assunto e o desenvolvimento, enquanto na
segunda, um contratante escolhe entre varios autores em potencial aquele que detém aptiddes e inclinacdes
gue melhor possam lhe proporcionar o resultado objetivado.

O contrato de encomenda trata, portanto, de obra ainda ndo produzida, e ndo de transferéncia de
direitos sobre um produto pronto. Com essa disting¢ao feita passa-se a discussado sobre as bases de um contrato
de encomenda de software e sua relevancia no cendrio atual.

4.1 Contextualizacao

O desenvolvimento de sistemas sob encomenda é relevante no contexto atual a partir do momento
gue tem sua finalidade atrelada a informatizagdo, mecanizacdo, automatizacdo e modificacdo da forma de
organizacdo de uma empresa, visando a maior funcionalidade e até mesmo produtividade de uma atividade
(CERQUEIRA, 2000).

Conforme ja mencionado, por muito tempo o processo de desenvolvimento do software era caro e este
ainda se encontrava atrelado a um suporte fisico, o hardware. A partir da década de 60, no entanto, o cendario
tornou-se de contratacdes em massa, economia globalizada e comércio eletrénico. Com isso, atualmente
existem inUmeros contratos envolvendo software, que se adaptam as mais diversas situa¢des, e envolvem
desde contratos de adesdo a contratos de cessdo de direitos e licenciamento.
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Diante deste cendrio, e considerando a natureza de obra intelectual do software, surgiu a necessidade
de criar um mecanismo de protecdo ao direito autoral que fosse efetivo, mas que também se adequasse a
realidade de ordem pratica, ou seja, disponibilizar os produtos no mercado (AMAD, 2002).

Em cada tipo contratual existe uma forma de protecdo aos direitos de autor. Por exemplo, em contratos
de adesdo ndo existe a necessidade de tratar e negociar a respeito de qualquer cessdo de direitos. J& um
contrato de encomenda envolve partes com objetivos e necessidades que precisam de uma abrangéncia
muito maior do que a provida por um contrato de adesao.

O software elaborado sob encomenda é também denominado software servico e parte de uma atuagao
conjunta de um desenvolvedor e um contratante, um possivel usuario ou revendedor do programa-produto
gerado, dependendo de sua intengdo final. Ou seja, é uma obra de criacdo humana desenvolvida segundo as
necessidades e especificacdes do contratante.

No geral, o mais comum é que os softwares encomendados sejam utilizados em favor do préprio
contratante. Seguindo, no entanto, o que foi acordado no contrato e ndo havendo restri¢ées de exclusividade,
o criador do software ou o contratante podem comercializa-lo, posteriormente, para outros usuarios, vindo a
enquadra-lo como software produto.

Considerando a legislacdo civil é prudente, portanto, que as partes contratantes definam, no momento
da celebracdo do contrato, quais serdo as atribuicOes e as atividades realizadas pelo desenvolvedor, de modo
a deixar evidente qual o resultado esperado da atividade, devendo existir clausula dispondo acerca de a quem
caberd o direito intelectual sobre o programa de computador desenvolvido no dambito da relacdo contratual
(DIAS, 2019).

4.2 Lei do Software e os Contratos de Encomenda

Pela Lei do Software, a ndo ser que expressamente disposto o contrario no contrato de encomenda,
aquele que contrata o desenvolvimento é titular original do software resultante, nos termos previstos no artigo
49, caput, da referida lei.2 Ou seja, os direitos do software ndo precisam ser cedidos pelo desenvolvedor, uma
vez que nunca de fato pertenceram a ele, salvo qualquer disposi¢do contratual em contrario.

O titular, entdo, é quem detém os direitos de “exploracao” do software, ainda que nao tenha ajudado na
criacdo, e possui direitos de uso (licenca), direito de imagem, direito de publicidade, entre outros. Tais direitos,
no entanto, sdo relacionados a um vinculo patrimonial, existindo, ainda, devido ao tratamento autoral dado
ao programa, um vinculo moral com o desenvolvedor, que pode ou ndo ser abrangido pelo contrato.

Ressalte-se que a expressdo utilizada pelo legislador, “salvo estipulacdo em sentido contrario”, indica
gue ndo se trata de uma norma dispositiva, podendo o regramento geral expresso na lei ser livremente
alterado pelas partes, de acordo com a autonomia da vontade (DIAS, 2019).

Os direitos morais do autor ficam reduzidos a reivindicacao da paternidade do programa de computador
e de oposicdo a alteracdes ndo autorizadas, quando estas impliguem deformacdo, mutilacio ou outra
modificacdo do programa de computador que prejudiquem a honra ou a reputagao do autor. Assim, devido as
restricdes ocasionadas pelos direitos morais, ainda que a legislacdo de software os tenha reduzido, em geral
recomenda-se que o contrato especifique sobre o assunto, de forma a evitar alguns problemas.

Um exemplo disso é sobre como pode ou ndo se dar a atualizacdo do programa, de modo a ndo afetar
o direito moral do desenvolvedor relacionado a oposicao a alteragdes ndao autorizadas. Isso porque é comum
que programas precisem ser atualizados e os contratos podem vedar modificaces, autorizar apenas se
forem seguidas as condicOes estabelecidas (por exemplo, se o préprio desenvolvedor realizar a atualizac¢ao),
determinar andlises periddicas sobre se ha ou ndo necessidade, etc.

8 “Art. 42 Salvo estipulagdo em contrario, pertencerdo exclusivamente ao empregador, contratante de servigos ou 6rgdo publico, os direitos
relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigéncia de contrato ou de vinculo estatutario, expressamente
destinado a pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de servigo ou servidor seja prevista, ou ainda,
que decorra da prépria natureza dos encargos concernentes a esses vinculos”.
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Outra questdo relevante é que, apesar de na maioria dos casos a titularidade dos direitos de propriedade
intelectual ser do contratante, existem situagGes nas quais ela permanece com o contratado e este, por sua
vez, compromete-se a ceder o codigo-fonte e dd as devidas autorizages a outra parte, que serdo necessdrias
ao uso do programa. Inclusive, nesse tipo de situacdo também é comum que as partes assinem um Termo de
Cessdo de Codigo-Fonte.

Comumente as partes também delimitam indenizacdes de uso ou explora¢do ndo autorizada. Em casos
nos quais a parte contratada pense ser provavel que queira se utilizar de parte do cédigo do programa ou
de alguma fungdo semelhante futuramente, é importante que seja delimitada no contrato tal possibilidade,
evitando problemas com a outra parte, especialmente se a titularidade da propriedade intelectual tiver sido
atribuida a esta.

Em recente jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica (STJ), Resp 1.163.415, cujo caso envolvia um
contrato de encomenda com auséncia de indicacdo expressa sobre a titularidade da propriedade intelectual,
foi reafirmado o entendimento legal e reforcada a importancia de tal delimitacdo. Na decisdo monocratica,
o ministro relator disp6s que ndo havendo disposicdo contratual expressa em contrario, a titularidade do
software pertence a contratante, conforme prevé o artigo 42 da Lei do Software.

Com relacdo a violacao de direitos autorais, um caso interessante foi julgado pelo Tribunal de Justica do
Rio de Janeiro, Apelagdo n20070701-42.2004.8.19.0001, no qual os autores alegavam utilizacdo ndo autorizada
do software desenvolvido sob encomenda. O relator ressaltou que a violacdo dos direitos morais previstos
na lei pode gerar tanto danos materiais como danos morais, no entanto nao foi devidamente comprovado
gue a paternidade dos programas foi questionada ou alterada ou que houve modificacdo dos programas que
propiciasse a violacdo da honra ou da reputacdo dos autores.

Ocorre que, apesar da auséncia de violacdo dos direitos morais, mediante uma pericia técnica
foi constatado que houve utilizacdo ndo autorizada, uma vez que os réus tiveram acesso ao cédigo-fonte,
configurando-se a contrafacdo. Apesar de alegarem que o software foi desenvolvido por encomenda, moldado
as necessidades dos contratantes, o relator entendeu que nem a clausula de exclusividade do contrato, nem o
fato de o software ter sido feito para os réus, possibilitava que estes se utilizassem do cédigo e customizassem
0 programa.

Foi caracterizada, assim, a violacdo ao direito autoral dos autores. Considerando a clausula indenizatdria
existente no contrato que havia sido firmado pelas partes, o relator entendeu pela aplicagdo da sancado prevista
e também determinou que os réus se abstivessem de usar o programa dos autores, sob pena de multa didria.

5 CONCLUSAO

A legislacdo brasileira sobre softwares atribuiu majoritariamente um tratamento de direitos autorais a
esse tipo de criagdo. Sabe-se, no entanto, que o direito de autor ndo tem como objetivo a protecdao de uma
inovacdo técnica, cientifica e de aplicagdo comercial ou industrial, ou seja, ndo hd um aspecto técnico no
tocante a utilidade da obra. Isso porque seu objetivo maior é a protecao da criatividade e da expressao do
autor.

N3do se pode ignorar que softwares sdo obras funcionais e, diferente de um livro, eles possuem um
propdsito e se encaixam em um contexto no qual precisam de facilidades, que a legislagdo autoral nao
necessariamente proporcionaria. Ao mesmo tempo em que alguns dispositivos se mostravam excessivamente
protetivos, outros se revelavam insuficientes. Assim, a Lei do Software buscou realizar uma adequacao,
visando a aplicacao e a contribuicdo tecnoldgica da obra.

Considerando tais pontos, verifica-se que a propriedade intelectual de um software desenvolvido
sob encomenda é um tema que necessita de atencdo, pois algumas aplica¢cdes da Lei de Direitos Autorais
podem abrir uma margem para interpretacdes capazes de impactar a seguranca juridica da relacao contratual.
Considerando o fato de que a autonomia da vontade e a base do contrato de encomenda se pautar na
legislacdo civil, é prudente que as partes definam bem as atribui¢Ges e as atividades que serdao desenvolvidas,
bem como a participa¢do que cada um tera e o resultado esperado da atividade.
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E extremamente importante, também, que o produto, fruto do objeto do contrato, ou seja, o programa
desenvolvido, bem como os direitos a ele atrelados, tenham sua titularidade definida, em especial quanto
a quem caberd o direito intelectual. Em alguns casos, é interessante que as partes também tratem de
reproducdo, utilizacdo externa, modificacdo, manutencao e atualizacdo, de forma a evitar problemas futuros.

Principalmente nos casos em que a ideia seja utilizar o programa por um longo periodo, é comum que
surja a necessidade de ser realizada uma atualizagdo e sem disposi¢des claras acerca disso pode-se abrir uma
discussdo sobre violacdo de direitos autorais e morais do desenvolvedor, caso este ndo concorde com o que
for feito.

Por fim, a jurisprudéncia vem se posicionando de forma a reconhecer a natureza autoral do software.
Dessa forma, a maioria dos atos que os desenvolvedores entendem como violacdo de direitos autorais ndo
tém sido considerados ofensivos, mas sim aptos a gerar apenas indeniza¢gdes de cunho material, e ndo de
cunho moral. Isso porque na maioria dos contratos ndo ha delimitacdes especificas suficientemente fortes
para proteger o aspecto autoral do programa. Sem isso, o que vale sdo as normas gerais, que em se tratando
de propriedade intelectual nos contratos de encomenda pendem mais para o lado do contratante.
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