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Resumo

Almeida, Renata Monteiro de. A invencéo e o invento do empregado
sob a oOtica trabalhista. Rio de Janeiro, 2009. 63 p. Trabalho
Monografico - Departamento de Direito, Pontificia Universidade
Catolica do Rio de Janeiro.

No contexto atual do mundo globalizado, inovar passou a ser uma
necessidade dos paises para fazer frente a nova realidade do bem intangivel
como instrumento gerador de riquezas e de poder politico. Nesta seara, as
empresas, com 0 escopo de se tornarem mais competitivas, revelam uma
crescente preocupacdo em seguir esta tendéncia de desenvolvimento e
apropriacgdo de bens imateriais. Neste contexto, o0 empregado inventor, no bojo
da relacdo empregaticia, em desigualdade de forcas, traz a baila a discussao
juridica sobre os direitos que porventura detenha sobre o invento ou invencéao
por ele desenvolvido na constancia da relacdo de emprego. Assim, 0 presente
trabalno tem por objetivo revelar as controvérsias doutrinarias e
jurisprudenciais trabalhistas oriundas dessa delicada relacdo empregaticia,
perpassando, para tanto, em conceitos de Direito Intelectual. Por fim, o estudo
gue se segue fica como um convite ao debate deste tema de grande importancia

e ainda tdo pouco difundido na doutrina e na jurisprudéncia brasileiras.

Palavras-chave
Propriedade Intelectual; Direito do Trabalho; invencdo; invento;

contrato de emprego; jurisprudéncia trabalhista.



Sumario

1. Introducdo

2. A Interdisciplinaridade entre os Conceitos e Categorias da Propriedade

Intelectual e o Direito do Trabalho

2.1. NocgOes Gerais da Propriedade Intelectual e a Titularidade dos

Inventos ou Invencdes

2.2. O Patriménio Intangivel da Empresa e as Relagdes Trabalhistas
2.3. A Protecdo ao Inventor em Sede Constitucional

2.4. A Protecdo ao Inventor na Legislacdo Ordinaria

2.5. O Modelo de Utilidade Patenteavel

3. Algumas Questdes Trabalhistas Envolvendo o Empregado Inventor
3.1. A Relagdo Empregador / Empregado Inventor

3.2. Do Pagamento Devido ao Empregado

3.3. Dos Danos Morais Devidos ao Empregado

3.4. Da Competéncia da Justica do Trabalho

4. As Espécies de Invencdo ou Invento do Empregado

4.1. Das Invengdes ou Inventos de Servigo

4.1.1. A Remuneracdo do Empregado Inventor nas Invengdes ou Inventos

de Servigo

4.1.2. O Artigo 88, § 2° da Lei 9.279/1996 e a Tentativa de Coibir o

Cometimento de Fraude pelo Empregado
4.2. Das Invengdes ou Inventos Livres
4.3. Das Invengdes ou Inventos Mistos ou Dependentes ou Ocasionais

4.3.1. A Exploracéo das Inveng@es ou dos Inventos Mistos

5. Conclusao

6. Referéncias Bibliogréficas

10

10
14
16
19
26

29
29
31
33
35

39
39

41

43
44
45
50

57

59



“A menor distdncia entre dois pontos é
sempre um ponto de vista”.

Manuel Bandeira



Introducao

Ainda que as disputas inerentes a relagdo empregado/empregador se
percam no tempo e na densa literatura sobre o tema, em razdo da acelerada
dindmica social, vislumbra-se que este antagonismo de interesses nao se viu
esgotado de abordagem doutrindria, pois a cada nova realidade social, ele
ganha nova roupagem que torna esta tematica sempre atual e passivel de
discussdes tedricas e/ou praticas.

Assim, o presente trabalho, ainda que se paute nesta antiga ¢ delicada
relagdo empregaticia, mostra-se atual, visto que aborda os direitos do
empregado inventor, tema que ainda carece de muitos debates doutrinarios e
jurisprudenciais. Uma das dificuldades deste tema reside na sua
interdisciplinaridade, ja que exige conhecimentos tanto de Direito Intelectual,
quanto de Direito do Trabalho, o que o leva a ser abarcado de forma escassa e
insuficiente por ambos os campos do conhecimento.

Dessa forma, este trabalho buscou realizar um didlogo entre o
preceituado pelos autores de propriedade intelectual, em especial no campo da
propriedade industrial, e o exarado pela doutrina e jurisprudéncia trabalhistas,
que ao fim e ao cabo, devem analisar os direitos do inventor para por fim as
lides existentes sob sua competéncia.

Dois foram os cortes realizados na delimitacdo dos assuntos abordados
pelo estudo que se segue: O primeiro foi em relagdo as modalidades de obras
realizadas pelo empregado, na constancia do contrato de emprego, ja que, nos
ditames do Direito Intelectual, estas sdo inumeras. Nesta seara, optou-se por
tratar eminentemente das criagdes passiveis de patenteabilidade, que, nos
termos da lei, sdo as invengdes ¢ os modelos de utilidade.

Em segundo lugar, cumpre informar que o estudo foi limitado as lides
de competéncia da Justica do Trabalho. No entanto, tendo em vista que a

Emenda Constitucional n® 45/2004 expandiu a competéncia da Especializada,



que passou a abarcar ndo apenas a relacdo de emprego (espécie), como também
as relagdes de trabalho (gé€nero), ¢ importante salientar que este trabalho
restringiu-se eminentemente as relagdes de emprego, tendo sido deixadas de
fora as discussdes que envolvem as especificidades das diversas hipoteses de
contratos de trabalho, ja que, para tanto, seria necessario a realizacdo de um
outro estudo para fazer jus a tematica em questao.

A escolha do tema fundou-se tanto no trabalho que desempenho no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como Técnica em Planejamento,
Gestdo e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial, quanto na escassez dos
artigos e livros que tratam dessa temdtica de suma importancia para o

desenvolvimento tecnologico e social do pais. Essa escassez motivou a

o~

pesquisa e a proposicao deste debate doutrinario, haja vista que, nesta seara,
grande a falta de informagdo dos empregados inventores sobre os seus direitos,
bem como também ¢ clara a intengdo das grandes organizacdes em nao
difundir tal sorte de conhecimento, afinal repartir os proveitos econdomicos da
obra nao ¢ interessante para o empregador.

Assim, tendo em vista que este trabalho objetiva difundir este tema tao
importante, no planejamento do trabalho, optei por um nivel de exposi¢do
acessivel a leitores ndo previamente familiarizados com as tematicas
estudadas. Para tanto, iniciei o trabalho abordando eminentemente conceitos
advindos dos Direitos Intelectuais, de forma que, o leitor ndo se perca no
decorrer da leitura em razdo de alguma terminologia ndo conhecida ou
olvidada. E importante salientar que ao longo do trabalho acabo por utilizar
indiscriminadamente os vocabulos “inventos” e “invenc¢ées”, no entanto, ¢é
importante observar que parte da doutrina especializada utiliza a palavra
“inventos” para se referir aos modelos de utilidades e o termo “invengoes”
como aplicavel as atividades inventivas dotadas de inovagao plena.

Para dar inicio ao trabalho, parti das classificacdes tedricas que

envolvem os direitos intelectuais. Para aclarar os conceitos imprescindiveis ao



entendimento dos direitos do inventor, no Capitulo 4 interdisciplinaridade
entre os conceitos e categorias da Propriedade Intelectual e o Direito do
Trabalho, perpassei pelas nogdes gerais da propriedade intelectual que
configuram a titularidade dos inventos ou invengdes na pessoa do inventor,
bem como abarquei a protecdo devida a este inventor em sede constitucional e
em sede de legislacdo ordindria. Em seguida, no capitulo Algumas questoes
trabalhistas envolvendo o empregado inventor, a partir da relacdo empregador
e empregado foi realizada uma trajetoria que culminou nas discussoes atinentes
as parcelas devidas ao criador e a competéncia da Justica do Trabalho para
apreciar lides desta natureza.

Por fim, por intermédio da reconstrucao desta trajetoria, sera possivel
conhecer, através do Capitulo As espécies de invengdo ou invento do
empregado, como os doutrinadores brasileiros tém recepcionado o novo
Codigo da Propriedade Intelectual (Lei 9.279/1996), nos ditames dos diferentes
tipos de inven¢des ou inventos. Por Ultimo, dialogarei a doutrina, até entdo
existente, com a jurisprudéncia disponivel nos sites de todos os Tribunais
Regionais do Trabalho, bem como no Tribunal Superior do Trabalho, de forma
que seja possivel depreender o tratamento nacional que vem sendo dado ao
tema. Dessa forma, o presente trabalho reune os entendimentos consolidados,
até entdo, sobre as invengdes ou inventos do empregado, bem como aborda
peculiaridades que ainda merecem ser mais debatidas pela doutrina e
enfrentadas pelos tribunais trabalhistas em casos concretos.

Por ultimo, ¢ importante assinalar que para a realizagdo deste trabalho
foram utilizadas as normas para elaboracao e apresentagao da monografia do
Departamento de Direito da PUC-Rio, bem como as normas para apresentacao

de teses e dissertagdes dispostas pela Pos-graduacao da PUC-Rio.



2. A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE OS CONCEITOS E
CATEGORIAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O
DIREITO DO TRABALHO:

2.1. NOCOES GERAIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E A
TITULARIDADE DOS INVENTOS OU INVENCOES:

A inteligéncia, o trabalho intelectual e o engenho® humanos sempre
culminaram em toda a sorte de producdes literérias, artisticas, cientificas e
industriais?, algumas das quais, por mais remotas que sejam, em funcéo da
atemporalidade que lhes é intrinseca, continuam a fazer parte de nossas
vidas cotidianas.

S8o0 estas criacdes do espirito humano conhecidas como bens
imateriais®, haja vista que a intelectualidade é a fonte destes bens, sendo,
estes, os geradores dos bens materiais®. Denis Borges Barbosa® explica a
nocdo de bem imaterial por intermédio da categoria juridica da
especificacdo, segundo a qual a espécie nova sera do especificador se o seu
valor exceder consideravelmente o da matéria-prima. Segundo este
raciocinio, o artigo 1.270 do Cédigo Civil de 2002° expde como se da a

criagcdo e a apropriagdo do bem imaterial; ou seja, “seja essa matéria prima

! “La denominazione opere dell’ingegno & molto lata. Essa, infantti, abbraccia non solo le opere
litterarie, scientifiche ed artistiche, ma anche i disegni e modelli di fabbrica e i brevetti
d’invenzione; abbraccia insomma tutti gli oggetti della proprieta intellettuale ed industriale”.
(STOLFI, Nicola, La Proprieta Intellettuale, vol. I, Editrice Torinese, 1915, p. 343)

2 Em que pese a dréstica cisdo anteriormente feita pela doutrina entre propriedade industrial e
direito autoral, hoje estes dois campos sdo tratados como espécies do género propriedade
intelectual.

% Luiz Guilherme Marinoni pondera que “somente as criagdes intelectuais tomadas em
consideracéo pelo direito apresentam-se como bens intelectuais e, assim, como bens imateriais”.
(Marca Comercial, Direito de Invento, Direito Autoral etc. Impropriedade do Uso das Acles
Possessdria, Cominatoria e Cautelar. Cabimento da Ac&o Inibitéria, in Revista dos Tribunais,
vol. 768, Séo Paulo: RT, 1999, p. 23).

* DI BLASI, Clésio Gabriel, A Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982, p.6.
® Da Nocdo de Bens Imateriais, Disponivel em <http://www.denisbarbosa.addr.com/136.doc>.
Acesso em 15 mai. 2009.

® Art. 1.270. Se toda a matéria for alheia, e ndo se puder reduzir & forma precedente, sera do
especificador de boa-fé a espécie nova. (...) 8 20 Em qualquer caso, inclusive o da pintura em
relacdo a tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho grafico em relagdo a matéria-prima,
a espécie nova serd do especificador, se 0 seu valor exceder consideravelmente o da matéria-
prima.
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fisica ou j& imaterial (a cultura, ou uma obra preexistente, ou o estado da
técnica), € a adicdo de valor resultante de um trabalho do criador que
constitui a obra ou invento” e este valor ndo deve ser necessariamente
econdmico’, ainda que o seja na maioria das hipdteses.

José Cretella Junior, aclarando este aspecto da intelectualidade,

dispbe que:

“Concretizando ou ndo o invento industrial em maquinas ou aparelhos, o objeto
de propriedade industrial é o bem incorpéreo, o objeto ideal, a idéia, o que define
o invento, naquilo que ¢ passivel de direito de propriedade industrial”®.

Assim, como resultado do esforco destas atividades intelectuais para
a obtencdo de uma dada obra, seja esta uma invengdo, um quadro, ou um
livro, o ordenamento juridico apresenta uma protecdo ao criador para que
este possa auferir o conseguinte proveito econdmico oriundo de sua criagéo.

Vale pontuar que a propriedade intelectual se divide em dois
subsistemas®: direito autoral e propriedade industrial. O direito autoral
abarca as obras literarias e artisticas, ao passo que a propriedade industrial
engloba as patentes, as marcas, 0s desenhos industriais, os segredos
industriais, como outros bens intelectuais de aplicacdo industrial.

Em ambos os subsistemas esteve presente a dificuldade de
caracterizacdo da relagéo criador/obra, bem como dos direitos oriundos de
tal relacdo, o que acabou culminando, em que pese as divergéncias

doutrinarias'®, em ambos os casos, cada um com as suas especificidades,

" A invengdo precisa ser util, assim, Jodo da Gama Cerqueira preleciona que “geralmente as
invencdes realizam um progresso e proporcionam vantagens de qualquer ordem, mas isto ndo é
essencial ao seu conceito. Do mesmo modo, pouco importa o valor financeiro da invencdo ou o
proveito pecunidrio que dela possa ser auferido em sua exploragdo. O que se exige € que a
inveng¢do dé um resultado util em si.” (Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, Rio de Janeiro:
Forense, 1982, p. 242).

® Comentarios a Constituicao Brasileira de 1988, vol. I, Sdo Paulo: Forense Universitéria, 1989, p.
405.

® GANDELMAN, Marisa, Poder e Conhecimento na Economia Global: O Regime Internacional
da Propriedade Intelectual da sua Formacéo as Regras de Comércio Atuais, Rio de Janeiro:
Civilizacdo Brasileira, 2004, p. 78.

% A doutrina atual é pacifica ao entender o direito de autor e de inventor como um direito de
propriedade, no entanto, é possivel encontrar autores, como Jodo Bardalho, que entendem de
forma diversa. Bardalho, citado por José Cretella Junior, assim dispde em sua obra: “O invento é
antes uma combinacéo do que verdadeiramente criacdo. Versa sobre elementos preexistentes, que
fazem parte desse repositério de idéias e conhecimentos que o tempo e o progresso das nagdes tém
acumulado e que ndo sdo suscetiveis de serem apropriados com uso exclusivo por quem quer que
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em um alargamento da concepcdo do conceito de propriedade™, de forma a
abarcar estas situacdes peculiares.

No entanto, no que tange a propriedade da obra, na propriedade
industrial o direito de propriedade é atribuido pelo Estado, nos termos dos
requisitos legais; enquanto que na propriedade literaria e artistica, o direito
ja existe a partir da criacdo da obra, ndo necessitando de registro,
comprovacao de autoria ou do preenchimento de requisitos legais para que
a protecdo incida sobre o autor.

Feitas tais consideragOes, cumpre destacar que a propriedade
intelectual, nos dias atuais, abandonou o pequeno grupo das pessoas e
empresas interessadas em inovacdo, passando a ganhar uma dimenséo
politico-econdmica sem igual, ja que hoje vigora a “primazia da informagao
dentro da dindmica do mundo econdmico, com a conseqiiente prevaléncia
do patrimdnio intangivel sobre o tangivel”'?, sendo crescentes os nlimeros
de acordos multilaterais internacionais que versam sobre a matéria.

Dessa forma, agora, mais do que nunca, a discussdao sobre a
titularidade dos direitos oriundos da propriedade intelectual mostra a sua
importancia, pois havendo a consciéncia do bem intangivel como
instrumento gerador de riquezas™ e de poder politico, as tensées se acirram

entre os titulares destes direitos e a sociedade.

seja, constituindo antes um patriménio comum (...)”. (Comentarios a Constituicdo Federal
Brasileira,1902, pp. 331-332). Em entendimento diverso e atual, José Cretella Janior afirma que
“equivocou-se aqui o grande Bardalho, porque a propriedade intelectual é propriedade como outra
qualquer. (...) Bens incorpdreos, como 0s corpdreos, sao coisas suscetiveis de valor e, pois, podem
ser objeto do direito de propriedade”. (Op. cit., p.403).

! Neste sentido Jodo da Gama Cerqueira conclui que “o direito de autor e de inventor ¢ um direito
privado patrimonial, de carater real, constituindo uma propriedade mével, em regra temporéria e
resollvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se, por isso, propriedade
imaterial, para indicar a natureza de seu objeto”. (Op. cit., p. 242)

12 CORREA, José Antonio B. L. Faria, A Protecdo da Criagdo Intelectual conforme o Objeto da
Obra, in Revista da ABPI, n. 64, mai/jun, Rio de Janeiro, 2003, p. 68.

3 “The importance of intangible assets is magnified by the fact that they are not restricted to the
high technology sector, but are instead dominant in every well-run enterprise. A recent ranking of
the fifty US companies with the largest intangible capital (...) contained not just ‘new-economy’
firms, such as Microsoft, Intel, America Online, and Cisco Systems, but also twenty-eight ‘old-
economy’ companies such as General Electric, Wall-Mart, DuPont, Coca-Cola, and Alcoa.
Examples of other non-tech companies with valuable intangibles are British Petroleum, Goldman
Sachs, and Unilever. In today’s economy, intangible assets are pervasive across virtually all
business sectors and in every major industrial country”. (HAND, John R. M.; LEV, Baruch,
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Mais delicada ainda seré esta relacdo quando o detentor do direito de
propriedade for um empregado, pois ndo apenas estard em voga a discussao
entre sociedade e titular de direitos, como também uma relacdo, em
desigualdade de forcas™, entre empregado inventor e empregador que
deseja explorar economicamente o invento. Ou, 0 que é pior, algumas
vezes, 0 empregador pode se sentir prejudicado face a novidade inventiva e,
nestes casos, a desigualdade de forcas podera se mostrar ainda mais
flagrante.

Neste sentido, vale citar o caso de Edwin Howard Armstrong,
inventor do radio FM. Anteriormente a sua descoberta, o radio de consumo
era 0 de amplitude modulada (AM), mas Armstrong descobriu que se este
trabalhasse em uma “ampla faixa do espectro magnético, poderia oferecer
uma incrivel fidelidade ao som, com necessidade de poténcia do

transmissor e estatica muito menores”

, OU Seja, em termos préaticos, passou
a ser possivel ouvir o real som de um copo de agua se enchendo, de um
papel sendo amassado e rasgado, sem contar a qualidade do som das
masicas, que passaram a poder ser ouvidas com extrema clareza.

No entanto, ao tempo de sua invencdo revolucionaria, Armstrong
trabalhava para a RCA, a principal empresa de mercado de radios AM.
Quando Armstrong demonstrou para o presidente da RCA a sua invencao,
este concluiu que agquela nova tecnologia iria competir frontalmente com a
sua empresa, o que o fez se utilizar de toda a sua influéncia politica e do seu
aparato corporativo (escritorio de vendas, juridico, etc) para sufocar a nova

tecnologia, ainda que esta fosse, em muito, superior.

Introduction and Overview, in Intangible Assets: Values, Measures, and Risks, New York: Oxford
University Press, 2003, pp. 1-2).

4 Como esclarece Vélia Bomfim Cassar: “o empregado nio tem a mesma igualdade juridica que o
empregador, como acontece com os contratantes no Direito Civil. (...) No Direito do Trabalho ha
uma desigualdade natural, pois o capital possui toda a forca do poder econdmico. (...) O
trabalhador j& adentra na relagdo de emprego em desvantagem, seja porque € vulneravel
economicamente, seja porque depende daquele emprego para sua sobrevivéncia (...)”. (Direito do
Trabalho, Niter6i: Impetus, 2008, pp.182-183).

1> Este caso especifico é relatado, com uma riqueza maior de detalhes na obra Cultura Livre, de
Lawrence Lessig, disponivel para download no link: <http://www.rau-tu.unicamp.br/nou-
rau/softwarelivre/document/?view=144>. Acesso em 15 mai. 2009.
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Armstrong acabou enfrentando a RCA, que acabou questionando as
suas patentes, o que lhe rendeu uma disputa juridica de seis anos, sem 0
recebimento dos royalties que Ihe eram devidos. Por fim, quando as
patentes expiraram, a RCA lhe ofereceu um acordo tdo prejudicial, que este
ndo pode arcar nem com os honorarios dos advogados, o que o levou, ao
final, a cometer suicidio.

Dessa forma, em que pese este exemplo concreto e dramatico, é
importante a discussdo sobre os direitos inerentes ao inventor e quais 0s
seus limites no ambito do contrato de trabalho, e em face do interesse
social; pois, por mais que se pense que as invengdes ocorrem apenas nos
laboratorios dotados de grande tecnologia, a historia, em realidade, revela
que “70% das invengdes atuais mais importantes sdo provenientes de

. . 1
inventores isolados”*®.

Nestes termos, abarcando a evolugdo desta
discussdo, em termos doutrinarios e jurisprudenciais, sera este o foco do

presente trabalho.

2.2. O PATRIMONIO INTANGIVEL DA EMPRESA E AS RELACOES
TRABALHISTAS:

No contexto atual, os bens intangiveis, por possuirem crescente valor
econdmico, sdo considerados frequentemente os mais importantes dos
ativos das empresas e industrias. Tal fator tem influenciado diretamente,
por exemplo, no processo de vendas de empresas, tendo os ativos tangiveis
perdido cada vez mais espaco para os ativos off-ballance *”. Dessa forma,
investir de forma a expandir o patrimdnio intangivel representa agregar
mais valor a propria empresa ou industria.

Assim, compreendendo os ditames desta nova dindmica econémico-
social, os proprios Tribunais brasileiros tém percebido como os intangiveis

agregam valor ao patriménio empresarial. Neste sentido, pensando a

1 DI BLASI, Clésio Gabriel, Op. cit., p.15.
7 SOUZA, Ana Cristina Franca de, Avaliacdo de Propriedade Intelectual e Ativos Intangiveis, in
Revista da ABPI, n. 39, S&o Paulo, pp. 9-14.
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questdo trabalhista empregado inventor/empregador, confira-se acérdao, do
Tribunal Regional do Trabalho da 14% Regido®, que reconhece a
importancia econdmica dos bens imateriais para o adequado funcionamento
da empresa e 0 conseqiente pagamento de seus empregados, ao concordar

com o reclamante gue sustenta que:

“a segunda reclamada adquiriu a divisdo de seguranca do trabalho da empresa
Pomp, antiga razéo social da primeira reclamada, que representava mais de 70%
do faturamento, maior parte da rentabilidade, incluindo marca, patentes, moldes,
cadastro de clientes e demais bens que compunham o valor e a estabilidade da
empresa no mercado de trabalho”.

Concluindo, o relator, por sua vez, que:

“no caso, houve uma evidente alteracdo na estrutura juridica da primeira
reclamada, que afetou o seu patriménio ndo-fungivel (direitos de marcas,
patentes, e moldes) reduzindo a sua importancia no mercado e tornando temeréria
a situacdo de seus empregados (...)”. (grifos nossos)

O que acaba por justificar, no caso em tela, a responsabilizacdo
subsidiaria da empresa adquirente, segunda reclamada, pelos créditos
oriundos da demanda.

Nesta seara do despertar do interesse mercadoldgico para os ativos
intangiveis, as empresas tém tido uma preocupacao crescente em investir no
ramo da inovagdo, pelos mais diversos motivos, dentre 0s quais se
encontram: as tentativas de sobrevivéncia a realidade competitiva e de
alcance de fatias maiores do mercado, nos ditames da légica capitalista®.
Nessa dindmica, empregados sdo contratados com o escopo de desenvolver

novas tecnologias para as empresas ou, 0S que acabam por inventar alguma

® TRT14, 62 T., RO n. 00067-2007-251-04-00-6, Rel. Juiza Convocada Iris Lima de Moraes, julg.
29.10.2008.

19 Exemplos dessa crescente preocupagdo de investimento nos intangiveis sio enumerados por
Leonard Nakamura: “Gillette invested $ 700 million to develop the Mach3 razor blade from 1990
to 1998. AOL/TimeWarner spent over $ 150 million to bring J.K. Rowling’s vision of ‘Harry
Potter and the Sorcerer’s Stone’ to the screen. These investment expenditures gave rise to
economically valuable, legally recognized intangible assets, including copyrights (...) and patents
(...) that give the investing firms the exclusive right for a certain period to sell the newly
developed products. These assets can be extremely valuable. Pfizer sold over $ 1 billion worth of
Viagra in 1999 after its introduction in April of the previous year; ‘Harry Potter’ sold nearly $100
million in movie-theater tickets its first weekend, and Gillette’s Mach3 razor blade was the top
seller in the United States by the end of 1998, having secured more than 10 per cent of the razor
blade replacement market in less than a full year”. (A Trillion Dollars a Year in Intangible
Investment and The New Economy, in Intangible Assets: Values, Measures, and Risks, New York:
Oxford University Press, 2003, p.19).



16

tecnologia no ambito da relacdo de trabalho, podem acabar por ter o seu

invento explorado economicamente pela propria empresa empregadora.
2.3. A PROTECAO AO INVENTOR EM SEDE CONSTITUCIONAL:

As invencgdes colaboram diretamente para um aumento do nivel de
vida da populacdo e geram, em ultima andlise, o desenvolvimento
econémico do pais e da humanidade. Mas, ao longo deste processo em
busca da inovagdo, 0s gastos sdo dispendiosos e séo envolvidas, muitas das
vezes, grandes equipes especializadas, contratadas para tal fim. Dessa
forma, ndo garantir um privilégio de exploragdo econdmica, ao detentor do
invento, representaria grande desestimulo a pesquisa e a inovacao
industrial, o que ndo estimularia a concorréncia®’, e, por conseguinte, ndo
fomentaria o desenvolvimento econdmico, e a geracao de bem-estar social.

Neste sentido, dispbe Carvalho de Mendonga, de forma

esclarecedora, que:

“o industrial ou técnico que, apos meditados estudos, demoradas investigagdes ¢
penosos sacrificios, consegue inventar ou descobrir novos produtos industriais,
novos meios ou a aplicagdo nova de meios conhecidos para obter um produto ou
resultado industrial, ou melhorar a invencdo de outros, presta relevante servico a
sociedade, concorrendo para o fomento da industria, e tem o incontestavel direito
do fruto do seu labor.”*!

Com o0 escopo de assegurar essa fruicao por parte do inventor, certos
paises atribuem protecdo a propriedade industrial pelas préprias normas
genéricas de protecdo a propriedade. Assim, a protecdo conferida a
propriedade industrial, autonomamente, representaria apenas um reforco ou
uma garantia maior ao exercicio do direito do criador. Mas, a par das
especificidades de cada ordenamento juridico, pode-se afirmar que nao
existem privilégios perenes conferidos ao inventor, mas as suas

prerrogativas sdo adstritas a um tempo estimado como justo e razoavel para

%0 Em encontro a este entendimento dispde Karin Grau-Kuntz que “a razio de reconhecimento e
garantia do sistema de patentes reside na sua instrumentalidade concorrencial”. (Direito de
Patentes — Sobre a Interpretacdo do Artigo 5°, XXIX da Constituicdo Brasileira, in Revista da
ABPI, n. 98, Rio de Janeiro: Garilli Gréfica, 2009, p. 47).

2! Direito Comercial Brasileiro, vol. V, Rio de Janeiro: Bastos, 1938, p.111.



17

que este extraia a fruicdo de todos os resultados da sua criacao, e, ap6s o
decurso de tal lapso temporal, a patente é extinta, caindo o invento em
dominio publico.

No caso especifico do ordenamento juridico brasileiro, os direitos do
inventor encontram a sua protecdo autbnoma assegurada ja em sede
constitucional. Nesta seara € preceituado pela Carta Magna de 1988, no

inciso XXI1X, do art. 5°, que:

“a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporério para
sua utilizacdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos homes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais;”.

Assim, cumpridos os requisitos legais estipulados pela Lei n°® 9.279,
de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigacGes relativos a
propriedade industrial, reconhece-se o privilégio. O 6rgdo incumbido de tal
tarefa é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), cujo ato
administrativo de reconhecimento € meramente recognitivo ou
declaratério®®, haja vista que o privilégio decorre da prépria invencdo
desenvolvida pelo inventor, sendo passivel de controle e revisdo pelo
Judiciario. Dessa forma, o INPI assegura a protecdo ao inventor, ao
“conferir seguranca e certeza quanto a procedéncia da invencdo”?, que, por
sua vez, devera ser utilizada, sob pena de perda do direito exclusivo de uso.

Por fim, o privilégio se naturaliza por intermédio da carta patente,
que é um instrumento formal que vincula o nome do autor a sua invencéo,
tendo este direito ao uso exclusivo do objeto patenteado por tempo
determinado®®, que no caso das patentes de invencéo é de vinte anos, em
contrapartida, no caso dos modelos de utilidades é de quinze anos (artigo 40

da Lei n°® 9.279/1996).

%2 Nas palavras de Gustavo José Ferreira Barbosa: “ao longo do tempo, a patente perdeu o carater
de privilégio, favor governamental, ¢ passou a ser um direito previsto em lei, ao alcance de todos”.
(A Introducdo no Nosso Ordenamento Juridico do Requisito da Atividade Inventiva como
Condicdo Legal para a Concessdo de uma Patente de Invencdo, in Revista Forense, vol. 339, Rio
de Janeiro: Forense, 1997, p.89).

% BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra, Comentarios & Constituicdo do Brasil, vol.
11, So Paulo: Saraiva, 2001, p. 160.

24 Com tal formalizagdo passa a vigorar a propriedade (com os direitos que lhe s&o inerentes), bem
€omo 0 uso exclusivo erga omnes.
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Em contraposicdo & antiga idéia de justo prémio® (previsto, por
exemplo, na Constituicdo brasileira de 1946), a partir da Constituicdo de
1967, entra em cena o instrumento da desapropriacdo®, ou seja, ainda que o
invento resulte da criatividade de seu autor?’, o direito deste sobre aquela
nédo sera absoluto, mas, ele poderéa ser expropriado pelo Estado, assim como
qualquer bem o seria, se considerado de interesse social, de utilidade ou de
necessidade publica.

Complementando o raciocinio acima exposto do sistema de patentes
como fomentador do bem-estar social, cumpre apresentar segunda limitagédo
ao direito do inventor, apds a possibilidade de desapropriacdo. A protecdo
conferida ndo sera livre e irrestrita, mas encontrara, aléem da limitacdo
temporal para a fruicdo, limitagdes emanadas dos principios norteadores do
ordenamento juridico, sob pena de levar a ruina o préoprio sentido do
sistema de patentes.

Nesta seara, ndo podera o invento gerar efeitos prejudiciais a
sociedade, assim como devera o inventor, diante da instituicdo do
monopélio instrumental, promover o uso social da propriedade®®, nos
ditames do inciso XXI1X, do artigo 5°, in fine e do inciso Ill, do artigo 170,
ambos do texto constitucional.

No que tange a vedacdo de geracdo de efeitos prejudiciais a
sociedade, no ambito da prépria legislacdo ordinaria, preceitua-se que nédo
sd0 patentedveis as invengdes “contrarias a moral, aos bons costumes e a
seguranca, a ordem e a saude publica” (artigo 18, da Lei n. 9.729/1996). Ou

seja, o reconhecimento e a manutencdo dos direitos do inventor estdo

%% O justo prémio consistia na indenizagdo paga ao inventor pelo Estado, quando este vulgarizava o
invento; sendo pago o quantum nos ditames do valor do invento e dos gastos que se ornassem
indispensaveis. Este instituto encontra a sua fundamentagdo no receio de que o inventor pudesse se
valer do seu privilégio para obstar a utilizagdo da nova tecnologia.

%6 No caso das Pessoas Juridicas de Direito Publico, o direito de adquirir patente esté adstrito &
Unido nos casos de desapropriacéo.

2 CRETELLA JUNIOR, José, Op. cit., p. 403.

%8 Dispondo sobre o uso dos direitos pelo inventor, Luiz Guilherme de A. V. Loureiro dispde que
“o uso abusivo desse direito, ou mesmo o ndo-uso (falta de exploracdo da patente e recusa em
conceder licengas voluntérias), pode dar ensejo & uma intervencdo do Estado que promovera a
licenga obrigatdria de sua patente (art. 68)”. (A Lei de Propriedade Industrial Comentada, Séo
Paulo: Lejus, 1999, pp.39-40)
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adstritos aos limites e aos valores da ordem publica, por mais que, sob uma
primeira analise, pudesse este invento gerar algum nivel de bem-estar
social.

A titulo ilustrativo vale citar o exemplo, exposto por Karin Grau-
Kuntz®®, da méaquina de falsificar dinheiro. Por mais que dito invento possa
estimular, em uma primeira analise, a concorréncia, o que significaria, a
priori, um aumento do bem-estar geral sob a dtica econdmica; certo € que,
apos uma analise mais atenta, nos depreenderiamos com toda a sorte de
consequiéncias negativas oriundas de uma enxurrada de notas falsas, o que
levaria a uma desestabilizagcdo do mercado, afrontando, por fim, o interesse
publico.

Dessa forma, o sistema de patentes encontra a sua efetividade no
bojo do mercado, por intermédio do estimulo & concorréncia, alcangando,
nestes termos, a sua finalidade ultima, que € o bem-estar social; mas, para
tanto, o interesse pablico deve ser invocado, sob pena de subversdo de toda

a estrutura.
2.4. A PROTECAO AO INVENTOR NA LEGISLACAO ORDINARIA:

Apos a andlise da protecdo genérica conferida ao inventor pela
Constituicdo Federal de 1988, cumpre analisar agora a legislacdo ordinéria
(Lei 9.278/1996) que garante a propriedade, com todos os eventuais direitos
acessorios, ao inventor no que toca a sua invencao, por intermedio da carta-
patente®®. E importante frisar que sera esta qualidade de autor que garantira
o direito de obtencéo da patente.

Em realidade, “o direito do inventor, realmente, nasce com a propria

invencdo®, podendo ele, a partir dessa data, dispor dela como bem

2% Op. cit., p. 48.

%0 Art. 6. Ao autor de invengdo ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente
que Ihe garanta a propriedade, nas condicdes estabelecidas nesta Lei.

31 Reconhecendo a existéncia dos direitos inerentes ao inventor-empregado, o Tribunal Superior
do Trabalho entendeu ser cabivel o ressarcimento ao trabalhador mesmo em caso de auséncia de
carta-patente. Assim, nas palavras do ministro Delazen: “Diante da prova testemunhal e pericial
colhida, no sentido da existéncia de lucro pelas empresas com a utilizagcdo dos inventos (quer em
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entender. Assim, seu direito existe antes de qualquer exploragdo, mas o
direito a exclusividade desta, o direito de propriedade industrial, s6 aparece

% momento no qual é o interesse da

com o deferimento da patente
comunidade que comanda a concessao dos privilegios.

Dessa forma, ndo incide a propriedade sobre o objeto da invencéo,
mas sobre o titulo e sobre o direito exclusivo de exploracdo da invencéo por
ele conferido. Assim, o inventor pode explorar pessoalmente a invencéo; ou
pode ceder os seus direitos, dispondo destes, renunciando-0s, ou mediante
contrato de licenca ou de cessdo de direitos. Também é possivel a
ocorréncia de co-propriedade ou compropriedade, quando varias pessoas
concorrem para a realizacdo da invencdo, podendo cada qual fruir o
respectivo quantum que Ihe couber; sdo as denominadas patentes coletivas
Ou comuns.

Ja nos ditames do foco do presente trabalho, a invencdo também
pode ser realizada em fun¢do de um contrato de trabalho ou “de pesquisa”.
Por intermédio deste, uma pessoa pode contratar com outrem que conceba
invencdo por sua conta. No entanto, esta tematica serd abordada
oportunamente no decorrer do trabalho.

Mas, por ora, ja se depreende que a lei ndo limita o direito de obter
patentes de invencéo as pessoas fisicas. Poderdo, também, as pessoas
juridicas®, de Direito Publico ou Privado, requeré-las como proprietarias
das invencoes realizadas “por sua conta, por pessoas a seu servi¢o, ou das
que adquirirem antes de pedido o privilégio. =~ No primeiro caso, S&ao

sujeitos originarios do direito, no segundo, sujeitos derivados”®*.

méo de obra, tempo despendido, melhorias técnicas ou vantagens econdmicas, bem como a
medicina e seguranca do trabalho), entendo que a falta de requisito formal (expedicdo de carta
patente), ndo pode servir ao indeferimento da indeniza¢do”. (in Revista Eletrénica do Tribunal
Regional do Trabalho da 4? Regido, n. 32, 2006, pp. 65-66).

%2 STF, Trib. Pleno, RE n. 93679-RJ, Rel. Min. Moreira Alves, julg. 1.2.1984.

% A excecdo dos sindicatos que ndo podem exercer atividades econdmicas, comerciais ou
lucrativas.

% CERQUEIRA, Joo da Gama, Op. cit., p.251.
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Retomando a discussao acerca da caracterizagio® da invencéo na lei
ordinaria, voltemos as atencBes para 0s requisitos essenciais a
patenteabilidade, dispostos no artigo 8°, da Lei 9.278/1996: “¢ patenteavel a
invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial”. Assim, segue abaixo exposi¢ao que visa coadunar 0s
termos utilizados pela lei, de forma a cumprir 0s requisitos necessarios a
patenteabilidade, pois na auséncia de qualquer destes a patente ndo podera
ser concedida.

O primeiro elemento a ser analisado, pelo INPI, é o da novidade, que
vem disposto nos artigos 11 e 12 da Lei 9.279/1996%. Tudo aquilo que
previamente ndo existia serd novo. Este requisito, no entanto, devera ser
concebido analisando o corpo de conhecimento em ambito mundial, e ndo
apenas dentro de determinado pais. Este corpo de conhecimento a ser
levado em conta, para extrair o critério da novidade, é denominado de
estado da técnica, ou seja, devera o inventor agregar algo novo ao
conhecimento da humanidade.

Para a afericdo pratica deste critério, o INPI realiza pesquisa ao
acervo de documentos contidos no seu Banco de Patentes; havendo ainda a
possibilidade de quaisquer interessados apresentarem subsidios a tal

exame®’, ou o INPI podera exigir do requerente que apresente “objecdes,

% A lei ndo define precisamente o que é invencdo, mas elenca o que n4o pode ser concebido como
invencao.

% «Art. 11. A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando néo
compreendidos no estado da técnica. § 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico antes da data de deposito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral,
por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e
17. § 2° Para fins de afericdo da novidade, o contetido completo de pedido depositado no Brasil, e
ainda ndo publicado, serd considerado estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da
prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqlientemente. § 3° O
disposto no paragrafo anterior seré aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo
tratado ou convencdo em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. Art. 12. Nao
seré considerada como estado da técnica a divulgacéo de invencdo ou modelo de utilidade, quando
ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depésito ou a da prioridade do
pedido de patente, se promovida: | - pelo inventor; Il - pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, através de publicagdo oficial do pedido de patente depositado sem o
consentimento do inventor, baseado em informacGes deste obtidas ou em decorréncia de atos por
ele realizados; ou Il - por terceiros, com base em informac@es obtidas direta ou indiretamente do
inventor ou em decorréncia de atos por este realizados”.

%7 Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, sera facultada a apresentagio,
pelos interessados, de documentos e informagGes para subsidiarem o exame.
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buscas de anterioridade e resultados de exame para concessao de pedido
correspondente em outros paises”ss.

O segundo elemento essencial a patenteabilidade, que vem, pela
primeira vez, explicitado na lei, é a atividade inventiva, cuja conceituagéo
estd disposta no artigo 13, da Lei 9.279/1996, que assim prescreve: “A
invencdo sera dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no
assunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6ébvia do estado da técnica”.

Este requisito, j& de ha muito tempo, reconhecido pela doutrina e
aplicado pelo INPI, esta fundamentado na propria natureza do direito do
inventor, ou seja, o Estado s6 concede o monopdlio porque considera que
tal invento trara grande beneficio a sociedade, em especial quando cair em
dominio publico. Assim, ndo faria sentido uma ingeréncia estatal téo
abrupta, se a “contribui¢do” trazida a baila ja fosse de conhecimento geral;
0 que representaria verdadeira desvirtuacdo ao sistema de patentes e, em
ultima analise, ato de grande nocividade a sociedade.

Para a melhor compreensdo do conceito de atividade inventiva, faz-
se necessario a realizagdo da distingdo terminolégica de invencio®, em face
do conceito de descoberta, haja vista que a invencdo, tal qual visto, é
passivel de patenteabilidade, ao passo que a descoberta ndo o é (artigo 10, I,
da Lei 9.279/1996).

A invencdo, nos ditames do acorddo da 1* Turma, do Tribunal

Regional do Trabalho da 32 Regiéo:

“na técnica juridica, ¢ assimilavel como a agdo de achar o que estava oculto. E a
criacdo de coisa nova, no sentido comercial, constituindo-se em propriedade do
inventor, que o torna exclusivo no direito de exploragdo mercadoldgica, ai, sim,
mediante a concessdo de patente. (...) A descoberta, por outro lado, envolve a
coisa encontrada por acaso. Revela apenas o que no se conhecia”®.

Pontes de Miranda € preciso ao dizer que:

%8 Artigo 34, |, da Lei 9.279/1996.

% As definicdes de invencdo, na doutrina, sio eivadas de grande controvérsia, dessa forma, é
possivel vislumbrar o posicionamento da escola francesa que enquadra a invengdo dentro de um
conceito juridico, em contrapartida, a escola alema possui um enfoque técnico-econdmico. Dessa
forma, tendo em vista que a lei, com muita propriedade, ndo define o que vem a ser invenc¢do, sera
abordado no presente trabalho as aplicagBes da lei, sem pretensfes de abordagem deste amplo
campo tedrico.

*TRT3, 12 T., RO n. 18952/98, Rel. Des. Emilia Facchini, julg. 16.8.1999.
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“(...) a engenhosidade [na inven¢do] ainda que minima, ha de existir (...). O que
importa é que a atividade inventiva ultrapasse 0 que o técnico da especialidade
podia, tal como estava a técnica, achar. O que todos os técnicos da especialidade,

no momento podiam achar ndo é invencdo (...). Porque tal achado estaria dentro

da técnica do momento, sem qualquer quid novum”*,

Dessa forma, o que diz ter inventado o que qualquer técnico da
especialidade acharia, em realidade, faz descoberta; e ndo desenvolve
invencdo. Ou ainda, pode ter ocorrido em construcdo®’, em razdo de
habilidade técnica, sem ter ocorrido propriamente em invencdo ou
descoberta.

Em complementacdo a distingdo acima, Paolo Greco e Paolo
Vercellone® atribuem & descoberta o reconhecimento ou a revelagdo de
algo novo real antes ignorado, como, por exemplo, a descoberta de uma lei
natural do mundo fisico, todavia, tal descoberta, ao contrario da invencéo,
que promove uma inovacgdo, ndo acarretara uma mudanca direta no estado
anterior das coisas.

Neste mesmo sentido, Jodo da Gama Cerqueira ensina que:

“a invencdo, de modo geral, consiste na criagdio de uma coisa até entdo
inexistente; a descoberta é a revelacdo de uma coisa existente na Natureza. (...) A
invencao (...) apresenta-se como a solu¢do de um problema técnico, que visa a
satisfacdo de fins determinados, de necessidades de ordem prética; a descoberta,
ao contrario, (...) apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o
mundo fisico™*.

Feitas estas primeiras conceituacGes, € importante dizer que a
atividade inventiva é elemento imprescindivel no ambito do sistema legal
de patentes, haja vista que, sem o elemento contributivo da inovacdo, néo

faria sentido uma ingeréncia do Estado no mercado, com 0 escopo de

*! Comentérios a Constituigdo de 1967, Tomo V, S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 551.
*2 Jodo da Gama Cerqueira, citando Bonnet, faz distingdo entre invengdo e construgdo. Nos
ditames dessa explicacéo € possivel extrair que a invencdo sempre deve ter, ao fim, um resultado,
ou um efeito técnico, imprevisto. A construcdo, em contrapartida, em que pese ser dotada de
inovacdo, ndo excede a pratica normal; sendo uma mera realizagdo técnica de uma idéia criadora.
Como exemplo, o doutrinador cita a inovacdo consistente na substituicdo de um material por outro;
se 0 resultado decorrer necessariamente da diferenca do material empregado, trata-se de
construgdo; no entanto, se resultar em um efeito técnico peculiar, imprevisto, que ndo configure
consequiéncia logica, configurada esté a invencéo. (Op. cit., pp. 235-237)

** Le invenzioni e i modelli industrialli, Torino: UTET, 1968, p.89.

* Op. cit., p. 222.



24

4
I 5

instituicdo de um monopolio instrumental™, para protecdo de uma criagédo

que ndo constitua “um minimo de contribui¢cdo ao conhecimento comum”™*®,
A invencdo se revela, em um primeiro plano, na inovacdo realizada; e, em
segundo lugar, na originalidade da concepcéo do inventor, ou seja, no fato
de este ter feito uso de suas faculdades inventivas.

Assim, levando em conta, ndo apenas o explicitado na legislacédo
ordinaria, como também o préprio artigo 5°, XXIX, da Constituicdo Federal
(supracitado), é possivel depreendermos que os requisitos de razoabilidade
e proporcionalidade devem se fazer presentes para a instituicdo do
privilégio, haja vista que ndo merecem protecdo quaisquer alteragdes no
estado da arte, mas sim, aquelas que constituam uma invencao significativa,
que represente um substancial avanco frente ao ja existente®’.

Diante deste debate sobre invencdo, esclarecedor é o acorddo da
Terceira Turma, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regido, ao
dispor:

“Inven¢do. Onde penso estar havendo um grande equivoco, com confusdo entre
idéia e invencdo ou invento, estes nos sentidos juridico e técnico do termo que se
Ihe quer emprestar aqui. (...) chegando ao invento em sentido estrito aqui
examinado, da criagdo original de algo novo, diferente e diverso de tudo que
ja existiu e que sirva para uma nova funcdo ou utilidade, inexistente e
impensada antes, gerando novidade, progresso e evolugdo tecnoldgica. O que,
d.v., nada vejo aqui com (sic) a simples e singela idéia e ndo invencdo de se
amarrar o telefone publico com um fio de ago para ndo ser furtado por vandalos.
O que (sic) amarrar objetos para desestimular ou dificultar o furto é tdo velho que
se perde na memoria dos tempos. (...) a lei somente assegura direitos de
invencdo a quem produza um invento que atenda aos requisitos de novidade,

“° Nas palavras de Denis Borges Barbosa: “E preciso nio s6 que haja novidade, mas também que a
eficacia e a importancia econdmica dessa nova técnica seja discernivel, de forma que se promova
ndo apenas minimos aumentos incrementais da tecnologia e sim algo que seja tdo grandioso que
justifique a criagdo de um monopdlio instrumental”. (O Comércio Internacional, O
Desenvolvimento Econdmico e Social e Seus Reflexos na Ordem Internacional da Propriedade
Intelectual, in Patricia Luciane de Carvalho (Org.), Propriedade Intelectual: Estudos em Honra a
Professora Maristela Basso, Curitiba: Jurua, 2005, pp. 17-39).

“6 0 que Denis Borges Barbosa denomina contributo minimo, ou seja, é necessaria “uma margem
minima de contribui¢do social além do simples investimento, dificuldade ou esfor¢o”. (Atividade
Inventiva: Objetividade do Exame, in A Propriedade Intelectual no Século XXI — Estudos de
Direito, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 246).

*" Preocupacdo presente inclusive em instrumentos de Direito Internacional, como é o caso do
TRIPs, que dispde em seu artigo 7°: “A protegéo e a aplicagdo de normas de protecdo dos direitos
de propriedade intelectual devem contribuir para a promocao da inovacdo tecnolégica e para a
transferéncia e difusdo de tecnologia, em beneficio mituo de produtores e usuérios de
conhecimento tecnoldgico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econdmico e a um
equilibrio de direitos e obrigagdes”.
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originalidade ou traga melhoria de uso de algo que ja exista. O que ndo é o
caso presente. (...) o A. informa nunca ter requerido a “patente” do seu “invento”
no INPI (o que, seguramente, Ihe seria negado, pois o ato de amarrar um bem
para dificultar o roubo jamais seria patenteado)”*®. (grifos nossos)

Assim, diante da falta de novidade e atividade inventiva cabe ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) recusar o pedido, mas €
importante frisar que esta analise sera objetiva, ou seja, ndo se adentrara em
questdo subjetiva relativa a atividade criativa do inventor, ao seu esforgo
pessoal, ou ao quantum que se investiu para atingir o dado resultado. Como
visto, 0 processo administrativo € vinculado, ndo cabendo, portanto,
manifestacGes quanto a conveniéncia ou oportunidade do invento, assim, a
analise da atividade inventiva se focara na contribuicdo objetiva da criacéo
em face do conhecimento ja existente, ou seja, devera o invento contribuir
para 0 avanco do estado da arte®.

Apos a conceituacdo doutrinaria do segundo requisito essencial a
patenteabilidade, resta a analise do terceiro e ultimo requisito, qual seja, a
suscetibilidade de aplicagdo industrial do invento, cuja conceituacdo vem
disposta no artigo 15, da Lei 9.279/96, que assim prescreve: “A inven¢do e
0 modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicacdo industrial
quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria”.

Este requisito remonta aos primordios do incentivo a indUstria, ja que
se vislumbrou que esta trazia melhoramentos ao padrdo de vida da

sociedade. Dessa forma, a expressdo “aplicacdo industrial” deve ser

8 RO n. 00812-2002-023-03-00-2, Rel. Des. Paulo Araljo, julg. 16.7.2003. Ainda no bojo desta
discussdo, reforca o entendimento a 2% Turma, do Tribunal Regional do Trabalho da Décima
Regido, ao preceituar que “a invengdo exige a criacdo de objeto que observe os requisitos da
novidade, para aplicacdo industrial, assim imprescindivel produto novo ou resultado novo. (...) No
caso, 0 empregado apenas dirigia sua criatividade dentro das técnicas conhecidas com resultados
esperados como folders, convites, catalogos, informativos ilustrados e cartazes trazidos ao
processo, pelo que se revela teratologica a possibilidade de patenteabilidade dessas criacdes
vislumbradas pela parte”. (TRT10, 22 T., RO n. 00056-2007-007-10-00-9, Rel. Des. Alexandre
Nery de Oliveira, julg. 30.4.2008)

%9 <O facto de inventar, sendo facto juridico, gera, para o inventor, o poder juridico de requerer a
respectiva patente de invencdo. Requerida a patenteacdo, vale dizer, exercido o poder juridico de
requerer, exercicio que é facto juridico, nasce, entdo, ao requerente, inventor, o direito subjetivo a
que o Estado, devedor, preste ao inventor, requerente, acto, positivo ou negativo, de exame prévio.
Verificara se o invento é novo e Util.” (STF, RE n. 93679-RJ, Trib. Pleno, Rel. Min. Moreira
Alves, julg. 1.2.1984).
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compreendida em uma acepgdo mais ampla, como exposto pela Convencéo

de Paris, que assim dispde em seu artigo 1.3:

“A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepgdo e aplica-se ndo s6 a
indlstria e a0 comércio propriamente ditos, mas também as industrias agricolas e
extrativas e a todos os produtos ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco
em folha, frutas, animais, minérios, aguas minerais, cervejas, flores, farinhas”.

Portanto, o que se buscou de fato excluir da patenteabilidade, por
intermédio deste terceiro critério, foram as criagcBes de cunho intelectual,
como as residentes no dominio das artes, que, por ndo serem técnicas, ndo
tém aplicacdo industrial.

Nestes termos, o invento industrial serd “a criagdo do ser humano
que pode ser utilizada com éxito ou eficiéncia pela industria, em virtude da
novidade que a caracteriza™®; consistindo a invencdo, portanto, na
aplicacdo de uma dada descoberta para a consecucao de um fim, sendo,

dessa forma util, j& que soluciona um problema de ordem técnica.

2.5. O MODELO DE UTILIDADE PATENTEAVEL:

Sao passiveis de patenteabilidade ndo apenas as invencBes, como
também os modelos de utilidade, que sdo definidos pelo artigo 9°, da Lei
9.279/1996, que assim dispde:

“E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste,
suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicéo,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em
sua fabricacao”.

Os modelos de utilidade sdo novidades industriais de menor
importancia que as invencdes, 0 que os leva a serem conhecidos como
patentes de segunda classe. Por tal motivo, na legislacdo brasileira, em

contraposicdo as patentes de invencdo que vigoram por vinte anos, as de

*® CRETELLA JUNIOR, José, Op. cit., p. 405.
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modelo de utilidade somente dispdem de quinze anos de monopolio
exclusivo, contados da data de depésito™.

Segundo se depreende de sua conceituacao legal:

“o modelo de utilidade é um objeto que possui uma forma tridimensional, um
corpo, uma estrutura plastica que o diferencia de seus similares e que Ihe confere
um carater de novidade e que lhe possibilita um melhor uso ou facilita sua

producdo. Seu aspecto exterior deve lhe conferir uma fisionomia propria e

nOVa”SZ

Assim, esta inovacdo, tal qual na patente de invencdo, tambéem
devera ser dotada de atividade inventiva, para que esta nova aparéncia
conferida ao produto, que o distingue dos demais, possibilite uma melhor
utilizacdo ou aplicacdo industrial deste, sob pena de possuir um simples
carater ornamental, o que Ihe conferiria protecdo, ndo a titulo de patente,
mas a titulo de desenho industrial.

No entanto, é importante observar que o elemento da atividade
inventiva presente nos modelos de utilidade ndo se dard exatamente nos
moldes da atividade inventiva das patentes de invencéo, haja vista que estas
ultimas representam nivel mais elevado de invencdo. Nestes termos, a
nomenclatura especializada define os modelos de utilidade como inventos,
e ndo como invengéo.

Para sanar eventuais confusdes entre o desenho industrial e 0 modelo
de utilidade é importante estabelecer distincédo entre o carater simplesmente
ornamental, ou design, da criacdo que se destina a um resultado industrial
ou prético. Caso o resultado alcancado seja passivel de ser alcancado por
forma diversa, estar-se-a diante de forma dissociavel do efeito técnico,
sendo, portanto, desenho industrial. No entanto, se o resultado industrial
somente puder ser obtido por intermédio de Unica forma, indissociavel desta
serd o efeito técnico perseguido, o que lhe rendera a protecdo do sistema de

patentes, por tratar-se de modelo de utilidade.

L £ o que dispde o artigo 40, da Lei 9.279/96: “Art. 40. A patente de invengdo vigorara pelo prazo
de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de
deposito”.

%2 LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V., Op. cit., p. 46.
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Na seara trabalhista é possivel encontrar julgados que envolvam a
disputa de titularidade, entre empregado e empregadores, ndo apenas em
razdo das patentes de invengdo, como também, em razdo das patentes de
modelo de utilidade; por tais motivos faz-se necessaria a distingdo
doutrinaria acima assinalada.



3. ALGUMAS QUESTOES ENVOLVENDO O EMPREGADO
INVENTOR:

3.1. A RELACAO EMPREGADOR / EMPREGADO INVENTOR:

Em que pese a assertiva geral de que a invencgdo pertence ao autor (como
anteriormente abordado), ha situagdes em que ela, por se exteriorizar e ganhar
autonomia em relagdo ao seu criador, acaba por passar para a propriedade de
outrem (por intermédio, por exemplo, da cessao de invencdes futuras™), que, nos
termos do presente trabalho, serd o empregador.

No caso dos inventores autbnomos, que nao dependam do cessionario e
que trabalhem livremente, ndo reside grande dificuldade de entendimento, haja
vista que, de acordo com as mutuas estipulacbes pelas partes, celebrar-se-a o
contrato de cessdo de invencOes futuras; cabendo, posteriormente, ao cessionario
obter a respectiva patente®. Porém, a complexidade econdmica e juridica ganha
espaco no caso de invencdes ou inventos desenvolvidos pelos inventores
salariados, ou seja, que realizam a atividade inventiva no bojo de um contrato de
trabalho, ou, ainda, numa relagéo de emprego.

Em sua memoravel obra, Jodo da Gama Cergueira conceitua os inventores

salariados, em seu sentido mais amplo, que acaba por abranger:

“ndo s6 os inventores propriamente ditos, que contratam os seus servigos para trabalhar
em pesquisas relativas a novas invencdes, como também os empregados de qualquer
categoria que eventualmente se tornem autores de qualquer invencdo, desde os
empregados superiores, que ocupam cargos de direcdo, como engenheiros, técnicos,
cientistas, chefes de laboratdrio, etc., até os simples operarios. O gque importa, no caso, é
a situacdo de dependéncia e subordinacdo que liga o autor da invengdo ao

55
empregador’™™”.

>3 A cesséo de invengBes futuras consiste na cessdo antecipada, por parte do inventor, da propriedade das
invencdes que porventura realizar, em prol do cessionario. Trata-se de aquisicdo da propriedade a titulo
derivado, motivo pelo qual ndo ha violacéo ao principio da propriedade do inventor.

* E importante assinalar que os efeitos do contrato limitam-se aos direitos patrimoniais adstritos ao
invento ou invencéo, pois ao inventor sempre caberd o direito moral & paternidade da invengdo, ou seja,
tem o inventor o direito de ser reconhecido como o autor de sua obra, haja vista que este direito é
inalienavel. Vale salientar, no entanto, que a nova lei assegura ao inventor o direito ao anonimato, ou seja,
em respeito a sua liberdade de expressao e a sua privacidade, ele pode requerer a ndo divulgagdo de sua
nomeacdo. No entanto, este anonimato em nada altera o direito subjetivo dos empregados inventores
frente aos respectivos empregadores.

% Op. cit., p. 257.
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E justamente em raz3o desta dependéncia e subordinacio que a discusséo,
sobre os inventores salariados, ganha relevo; principalmente diante da auséncia
de um contrato ou de disposi¢Bes explicitas sobre as invencdes.

O antagonismo de interesses entre o empregado e o empregador>® no caso
concreto é fato notorio, pois se vislumbra o interesse de ambos em fruir
economicamente o0 invento ou invencdo. Assim, se por um lado o direito a
invencdo ou invento deve sempre recair exclusivamente sobre o seu autor; por
outro lado, o empregador tem direito ao resultado do trabalho do empregado,
pois para realiza-la, este geralmente utiliza-se dos meios materiais do
empregador, do auxilio de outros colegas de trabalho (ou seja, do capital
intelectual da empresa), ou do conhecimento adquirido na realizacdo do seu
trabalho cotidiano.

Dessa forma, na visdo do empregado, o patrdo ndo passa de um
contrafator; em contrapartida, sob a Otica do empregador, invocando os deveres
de lealdade e diligéncia do empregado, a invengdo desenvolvida faz parte das
atividades normais deste, no curso do trabalho, ele tendo ou néo sido pago para
tanto.

Essa disputa que parece cingir-se unicamente a um vinculo empregaticio
especifico, em realidade, tem uma proporcdo maior. A protecdo dos interesses e
dos direitos do empregado, em ditos casos, tem o papel de incentiva-lo a inventar
mais, bem como de fazé-lo contar ao seu empregador quando da ocorréncia de
nova invencéo.

As atividades de pesquisa que se desenvolvem dentro das organizacdes,
em realidade, estdo mais focadas na inovagdo (aperfeicoamento e
desenvolvimento das invenc¢des com fulcro nas necessidades mercadoldgicas), do
que na invencdo propriamente dita. Mesmo em lugares de avancada tecnologia,
sdo os individuos que inventam, pois a criatividade é inata a determinados

individuos, sendo, portanto, uma atividade essencialmente individual, mesmo nas

%® O presente trabalho focara na relacdo de emprego e em suas divergéncias doutrinarias e
jurisprudenciais; fazendo apenas, quando necessério, a titulo de comparacéo, remissdo as invencgdes ou
inventos desenvolvidos no ambito do contrato de trabalho, mas sem o escopo de aprofundamento em dita
tematica.
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grandes organizagdes. Assim, cabe aos empregadores respeitar os direitos destes
inventores, pois, em Ultima analise, a sociedade de modo geral se beneficia com
0 ato inventivo. E, caso ele ndo o faca, cabera a lei oferecer a protecdo devida a
este inventor.

A protecdo aos empregados inventores € matéria de ordem publica, com
respaldo nos artigos 170 e 193 da Constituicdo Federal. Assim, a ordem
econdmica deve buscar seu fundamento “na valorizacdo do trabalho humano” e
“o primado do trabalho” ¢ base da Ordem Social. Dessa forma, o
desenvolvimento econdmico e tecnoldgico deve se coadunar com a valorizacéo

do trabalho; devendo haver, portanto, equilibrio entre o capital e o trabalho.

3.2. DO PAGAMENTO DEVIDO AO EMPREGADO:

Antes de ingressar na tematica propriamente dita das modalidades de
invencdo ou inventos, no bojo da relacdo empregaticia, cumpre tecer
consideracdes acerca das parcelas com natureza de direito intelectual que
eventualmente sejam devidas ao empregado, pelo empregador.

Estas parcelas ndo possuem natureza juridica salarial, mas sim natureza
juridica especifica e distinta, assim, elas ndo se comunicam com o salario do
empregado, pois elas “derivam de um direito especifico adquirido pelo
trabalhador ao longo do contrato, com estrutura, dinamica e fundamento juridicos
proprios”.”’

Neste sentido, dispondo sobre a natureza desse crédito, o Tribunal

Regional do Trabalho da 122 Regido assim dispos:

“(...) a disputa entre as partes ndo trava, a toda evidéncia, a proposito de prestacdo de
cunho trabalhista, no sentido de que derive diretamente de obrigacdo do contrato de
emprego. Logo, ndo se cogita aqui propriamente de crédito trabalhista”®.

As classificagbes doutrinarias e o0s casos concretos trabalhados pela

jurisprudéncia serdo pontualmente abordados. No entanto, por agora, faz-se

" DELGADO, Mauricio Godinho, Op. cit., p. 98.
%8 RO n. 00787-2006-008-12-00-9, 3¢ T., Rel. Juiza Lilia Leonor Abreu, julg. 24. 9.2007.
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necessaria uma breve abordagem panoramica sobre os diferentes cenarios que
podem se desdobrar da invencgédo ou invento desenvolvido pelo empregado, para
que seja possivel a compreensdo da natureza do pagamento devido (ou ndo) ao
empregado.

Caso o empregador ndo possua direitos sobre a invencdo ou invento
realizado pelo empregado, este podera comercializar a sua obra livremente,
inclusive com o proprio empregador, Ihe sendo devido, em contrapartida, o
pagamento de royalties. Neste caso, a pactuacdo entre empregador e empregado é
descolada da relagdo empregaticia; sendo, portanto, inconcebivel a idéia de que
tais royalties tenham natureza salarial.

A contrario sensu, se for o empregador o unico titular do invento ou
invencdo; ndo serdo devidos royalties ao empregado em razdo da
comercializacdo da patente pelo empregador. Mas, hd quem pondere que, mesmo
em tais casos, se houver flagrante desproporcionalidade entre a remuneracéo do
empregado e os resultados econdmicos auferidos pelo empregador, ao primeiro
sera devida alguma participacdo nos lucros da invencdo ou invento. Nesta
hipdtese, com fulcro no artigo 218, § 4°, do texto constitucional®®, Jodo de Lima

Teixeira Filho entende:

“ser indispensavel que o empregador assegure ao autor da inovagdao uma participacao a
ser avencada, que tome por base o ganho que o empregador passou a ter com o produto
da criatividade do seu trabalhador. Esta participagéo, que pode ser representada por um
Unico pagamento ou parcelas mensais, ndo se incorpora ao salério do trabalhador, nem
sobre ela incidem encargos sociais. A Constituicdo bem andou ao dizer que essa
participacdo ¢ ‘desvinculada do salario’. Com isso, evita-se 0 receio de que a concessao
se torne irreversivel, onerosa em fungdo dos encargos sociais e inibidora do processo de
busca permanente por novos aperfeicoamentos”®.

Em consonancia com tal entendimento € disposto pelo artigo 89, da Lei n.
9.279/96 que:

“O empregador, titular da patente, podera conceder ao empregado, autor de invento ou
aperfeicoamento, participagdo nos ganhos econémicos resultantes da exploragdo da
patente, mediante negociagdo com o interessado ou conforme disposto em norma da

%9 «A [ei apoiara e estimulara as empresas que invistam em pesquisa, criacdo de tecnologia adequada ao
Pais, formacdo e aperfeicoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneracéo
gue assegurem ao empregado, desvinculada do salério, participacdo nos ganhos econdmicos resultantes
da produtividade de seu trabalho”. (grifos nossos)

% Instituicdes de Direito do Trabalho, vol. I, S&o Paulo: LTr, 2005, p.261.



33

empresa. Paragrafo Unico. A participacdo referida neste artigo ndo se incorpora, a
qualquer titulo, ao salario do empregado”.

Tal participacdo, ainda no entendimento de Jodo de Lima Teixeira Filho,
“nao se confunde com 0s royalties que ele possa ter quando titular da patente de
invencdo que esteja sendo explorada”®.

Da mesma forma, o autor também entende que se o invento ou invencao é
apenas utilizado no ambito do estabelecimento, ndo caberdo tampouco royalties,
ja que ndo h& producdo de renda pela patente. Assim, somente cabera uma
participacdo pela utilizagdo interna do invento ou invengdo, que podera tomar por
base, para tanto, 0 ganho econémico agregado ao processo produtivo.

Em que pese as importantes ponderagdes feitas pelo autor, a doutrina e a
jurisprudéncia tendem a utilizar a palavra royalties indiscriminadamente a todos
0s casos em que seja devido o pagamento ao empregado, pelos ganhos

econdmicos resultantes, para o empregador, da exploracdo da patente.

3.3. DOS DANOS MORAIS DEVIDOS AO EMPREGADO:

Os pleitos ajuizados, na Justica do Trabalho, pelos empregados
requerendo o pagamento de indenizacdo pela fruicdo econdmica do seu invento
ou invencgéo, vém, quase que na totalidade dos casos, cumulados com pedidos de
indenizacgdo por danos morais.

Na conceituacdo dos danos morais trabalhistas, Alexandre Agra Belmonte

explicita que estes sdo:

“ofensas aos atributos fisicos, valorativos e psiquicos ou intelectuais decorrentes da
relacdo de trabalho, suscetiveis de gerar padecimentos sentimentais ou ainda como
decorréncia do uso ndo autorizado da imagem ou da violagcdo do bom nome da pessoa
juridica e, finalmente, os causados aos valores culturais de certa comunidade”®.

Ou seja, as ofensas aos direitos intelectuais do empregado, pelo
empregador, podem ensejar a indenizacdo a titulo de danos morais. Tal como

abordado anteriormente, o inventor possui, por exemplo, o direito moral,

®1 Op. cit., p.261.
®2 Danos Morais no Direito do Trabalho, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.94.



34

inalienavel, de ser reconhecido como o autor de sua obra. Assim, mesmo que 0s
direitos sobre a exploracdo da patente pertencam exclusivamente ao empregador,
ndo podera este desvincular o empregado de sua autoria intelectual, sob pena de
ensejar o pagamento de danos morais ao empregado; 0 que ndo ocorreu no caso

que se segue:

“Nao cabe falar em dano moral, uma vez que ndo se vislumbra qualquer ofensa aos
direitos da personalidade do autor, que ndo esteja reparada pela indenizagdo acima
fixada. Note-se que esse pedido da inicial embasa-se na alegacdo de que a reclamada
ndo teria divulgado a autoria do reclamante sobre essa invengdo, 0 que, no entanto, €
afastado pelo préprio fato de que todas as testemunhas por ele trazidas sabiam dessa

. 5,63
autoria™".

Explicando os requisitos necessarios para ensejar a reparacdo por danos
morais e afastando a sua aplicacdo ao caso concreto, 0 TRT, da 132 Regido, assim
disp0s:

“Para configuragdo do dano ensejador de reparagdo pecunidria, faz-se necessaria a
conjugacdo de varios requisitos, a saber: dano sofrido pelo empregado, erro de conduta
do empregador, por dolo ou culpa (ato ilicito), e relacdo de causalidade entre a acao
antijuridica e o dano causado. N&o se trata de imputar responsabilidade objetiva ao
empregador, mas aferir se 0 ente patronal, dolosamente ou por negligéncia, imprudéncia
ou impericia contribuiu para as seqlielas sofridas pelo empregado (...). O mero
sentimento de frustracdo pela ndo-utilizacdo de seu pretenso invento pela empresa nao
caracteriza dano apto a conferir ao autor nenhuma indenizacao a titulo de danos morais,
mormente quando ndo surte efeitos capazes de lhe afetar o lado psicoldgico, atingindo-
Ihe a esfera intima e valorativa. Some-se a isso o fato de que ndo se pode imputar a
empresa a pratica de nenhum ato contrério a lei, o que afasta, de vez, a pretensdo a
reparacéo advinda de dano moral”®.

A afericdo dos danos morais, bem como de seu valor indenizatorio, trazem
grandes dificuldades ao magistrado, haja vista que o dano é ndo-patrimonial, 0
que “reduz a possibilidade de aplicar-se um critério de pleno objetivismo na
afericdo da ocorréncia efetiva do tipo constitucional (isto &, o efetivo prejuizo a

moral ou a imagem”es.

% TRT3, RO n. 01602-2004-016-03-00-5, 22 T., Rel. Juiz Jorge Berg de Mendonga, julg. 19.9.2006.

RO n. 01873.2005.006.13.00-0, Trib. Pleno, Rel. Juiz Francisco de Assis Carvalho e Silva, julg.
21.9.2006.

% DELGADO, Mauricio Godinho, Op. cit., p. 103.
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3.4. DA COMPETENCIA DA JUSTICA DO TRABALHO:

E recorrente nos julgados dos Tribunais Regionais do Trabalho e do
Tribunal Superior do Trabalho a discusséo sobre a (in)competéncia dos tribunais
trabalhistas para julgar as causas que abarquem litigios, entre empregados e
empregadores, em face de invento ou invencao por este desenvolvida.

As preliminares de incompeténcia ex ratione materiae sdo unissonas ao
alegarem que, nos ditames do artigo 14, 1X, do texto constitucional, a Justica do
Trabalho tem a competéncia para dirimir, na forma da lei, outras controvérsias
decorrentes da relacdo de trabalho; nestes termos, a indenizacdo (matéria ndo
trabalhista entre empregado e empregador) relativa a um invento desenvolvido
pelo empregado néo estaria abrangida na referida competéncia, pois ndo existiria
expressa previsdo legal neste sentido. Além disso, também é frequente o
argumento, em determinados casos, que o Poder Judiciario ndo poderia apreciar a
indenizacdo decorrente deste invento ou invencao, sem 0 prévio pronunciamento
do INPI sobre a respectiva propriedade.

Ambas as argumentacdes, como é cedico na jurisprudéncia trabalhista, ndo
merecem prosperar. O primeiro argumento interpreta de forma equivocada o
artigo 114, da Constituicdo Federal, pois a natureza civilista da indenizagéo
(tema que serd oportunamente abordado) ndo deve repelir, de pronto, a
competéncia da justica trabalhista; haja vista que 0 que se deve perquirir é se a
respectiva invencéo se deu (ou ndo) em razao daquela relacdo de emprego. Caso
ndo seja possivel desvincular a invencdo ou o invento (este Gltimo no caso dos
modelos de utilidade) desta relacdo empregaticia, justificada estara a
competéncia da Justica Especializada.

Esta defesa pela competéncia da Justica do Trabalho desenvolve seu
argumento na direcdo de que o aspecto crucial para determinacdo desta

competéncia “é a presenga de uma lide tipicamente entre empregado e
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empregador, em derivacdo do contrato de trabalho, colocando tais partes como

credores e devedores reciprocos”®®.

E é exatamente neste sentido que o TST consolida o seu entendimento,
que remonta desde a vigéncia da Lei 5.772/71 e do artigo 454 da CLT, até a atual
regulamentacdo pela Lei 9.279/96.

Nos ditames da lei anterior e do ja revogado 454, da CLT, € possivel

extrair o seguinte entendimento:

“Nao ¢ porque o Codigo da Propriedade Industrial trata da inveng&o, que a matéria seria
exclusiva da jurisdicdo civil, ainda mais quando ha capitulo especifico nessa lei
cuidando “Do invento ocorrido na vigéncia do contrato de trabalho”, disso também
falando o vetusto art. 454 da CLT. A competéncia firma-se em decorréncia do
contrato de trabalho, sem o qual essa criagcdo néo teria ocorrido. (...) O Tribunal a
quo afastou a competéncia, baseando-se nas informacfes do Reclamante, segundo o
qual os inventos e aperfeicoamentos ndo decorriam de obrigacGes contratuais nem
seriam inerentes a sua funcdo. Ora, com o devido respeito, s6 isso ndo basta, a meu ver,
para afastar a competéncia da Justica do Trabalho; é incontroverso que os inventos ou
aperfeicoamentos ocorreram por causa do trabalho e no ambiente da empresa. Noutras
palavras, a causa final foi a relagéo de trabalho!”®". (grifos nossos)

“A competéncia da Justica do Trabalho para apreciar controvérsia em torno de invencéao
ou aperfeicoamento, que ndo deixa de ser um trabalho inventivo, por parte do
empregado, é determinada pela Lei 5.772/71 e artigo 454 da Consolidacéo das Leis do
Trabalho, este abrangido pela referida lei e ndo revogado. A competéncia firma-se em
decorréncia do contrato de trabalho, sem o qual tal criacdo n&o teria ocorrido”®.

(grifos nossos)

Em que pese a revogacdo do artigo 474, da CLT, e da Lei 5.772/71, a
Justica do Trabalho corrobora o entendimento, j& consagrado pelo TST, da
competéncia da justica trabalhista aos casos de invento ou invencdo do
empregado, mas agora com fulcro na Lei 9.279/96. Neste sentido, confira-se 0s

acorddos do Tribunal Regional do Trabalho da 32 Regido:

“Entendo ser esta Justica competente para apreciar o pedido de indenizagdo ou de
remuneracdo pela exploracdo, pelo empregador, de invento de autoria do empregado,
desde que resultante da execugdo do contrato de trabalho ou de fato a este vinculado.
Trata-se, sem duvida, de controvérsia decorrente da relagdo de emprego, cuja

% DELGADO, Mauricio Godinho, Direitos da Personalidade (Intelectuais e Morais) e Contrato de
Emprego, in Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regido, Belo Horizonte, n. 60, 1999, p.103.
Nos ditames dessa linha interpretativa, apenas as relag@es juridicas, ainda que oriundas do ambiente
laboral, que ndo possuam como sujeitos caracteristicos as figuras do empregado e do empregador é que
ndo comportardo a competéncia da Justica do Trabalho; a exemplo das lides previdenciarias, nas quais um
dos sujeitos é o Estado.

" TST, RR n. 593.729/99, 22 T., Rel. Juiz Convocado José Pedro Camargo, DJU de 16.2.01.

% TST, AIRR n. 433/1986-001-17.00, 42 T., Rel. Min. Milton de Moura Franca, julg. 14.4.04.
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competéncia para conciliar, instruir e julgar € atribuida a Justica do Trabalho pelo art.
114 da Constituicdo Federal. N&o importa a natureza civil do objeto do pedido. O que
interessa € o fato de incluir-se ele no conteido do Direito do Trabalho. No caso dos
autos, a alegada invencdo sé teria ocorrido em razdo da existéncia do contrato de
trabalho (...)"%.

“(...) a participacdo do empregado no processo de invengdo ¢ fato insito a interacdo
entre este e a empresa, evidenciada pela existéncia de uma relacdo trabalhista. Tanto
assim que a lei deixa claro que essa participacdo é oriunda de uma fusdo entre a
criatividade do inventor, na qualidade de empregado e dos recursos colocados a
disposicédo, pelo empregador. Ou seja, o fato de referida participagdo ser disciplinada
por lei especifica, no caso, a denominada “Lei de Patentes”, ndo lhe retira a condigdo de
parcela devida em decorréncia da atividade criativa desenvolvida pelo inventor na
condicdo de empregado, o que, por si sO, denota o carater trabalhista com que a mesma

se reveste”'C.

Ja em relacdo ao argumento de que a Justica do Trabalho seria
incompetente face a natureza civilista da indenizagéo, esclarecedora é a deciséo
do STF, nas palavras do Ministro Sepulveda Pertence, ao dispor sobre a

promessa de compra e venda:

“Como resulta do artigo 114, no que interessa, a Constituicdo cometeu a Justica do
Trabalho conciliar e julgar os dissidios individuais e coletivos entre trabalhadores e
empregadores, dissidios, porém, que ha de ser os decorrentes da relagdo de trabalho (...).
O fundamental é que a relacdo juridica alegada como suporte do pedido esteja
vinculada, como efeito a sua causa, a relacdo empregaticia, como parece inquestionavel
que se passa aqui, ndo obstante o seu conteido especifico seja o de promessa de venda,
instituto de direito civil”.”*

Por fim, também ndo merece prosperar o argumento de que a Justica do
Trabalho serd incompetente para decidir sobre a indenizacdo pleiteada, caso o
INPI ainda néo tenha decidido acerca da propriedade do invento ou da invencao,
pois 0 que se deve ter em voga € o proveito econdmico auferido pelo empregador
em face da atividade inventiva do empregado, independente de haver ou ndo o
depdsito de patente. Na Justica do Trabalho “ndo se discute a propriedade da

patente; ha que se perquirir se 0s inventos e aperfeicoamentos foram resultado do

% RO n. 01504-1999-021-03-00-5, 42 T., rel. Juiz Convocado Fernando Luiz Gongalves Rios Neto, julg.
17.12.02.

® RO n. 00459-2008-049-03-00-9, T. Recursal de Juiz de Fora, Rel. Juiz Jorge Berg de Mendonca, julg.
24.9.2008.

™ Conflito de Jurisdicdo n. 6.959-6, Pleno, Rel. Min. Seplilveda Pertence, julg. 23.5.90. Acérdao exposto
por Valdir Florindo, em seu artigo A Justica do Trabalho e o Dano Moral Decorrente da Relacdo de
Emprego, in Revista de Direito do Trabalho, n. 27, Rio de Janeiro, 1995, pp. 321-323.
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contrato de trabalho, inclusive com o uso das maquinas e das instalacbes da

empresa” 2. Ainda neste sentido, dispde o TRT da 32 Regido:

“Apenas para esclarecer eventuais duavidas, ressalta-se que esta Especializada ndo tem o
conddo de declarar a propriedade do invento a nenhum dos demandantes, nem esta
adstrita a esperar a manifestacdo do INPI a respeito dela. Todavia, tem a competéncia
para apreciar o pedido de indenizagdo ou remuneracdo da execugdo do contrato de
trabalho ou de fato a este vinculado, uma vez que o conflito é decorrente da relagdo de
emprego”’>.

Esta orientacdo € de grande relevancia, pois se a Justica do Trabalho
deixar de reconhecer os direitos do empregado pelo fato de ndo ter havido prévia
manifestacdo do INPI, havera incentivo para que os empregadores mantenham a
invencdo em sigilo, ndo depositando o pedido de patente perante a autarquia,
com 0 Unico escopo de ndo pagar o empregado pela fruicdo econdmica do

invento.

2 TST, RR n. 593.729/99, 22 T, Rel. Juiz Convocado José Pedro Camargo, DJU de 16.2.01.

® RO n. 00957-2007-094-03-00-5, 32 T., Rel. Juiz Convocado Milton Vasques Thibau de Almeida, julg.
25.7.08. Em sentido diverso e isolado, a 4* T., do TRT da 3* Regido, dispde que: “Os direitos do
empregado pelas invencdes e modelos de utilidade sempre foram regulados pelos denominados Codigos
de Propriedade Industrial, anteriormente a Lei n 5.772/71, e atualmente a Lei n 9.279/96, e da leitura de
suas disposi¢des ressai que o empregado s6 podera pretender os direitos dai decorrentes se, efetivamente,
0S seus inventos ou modelos receberam o registro previsto em lei”. (TRT3, RO 15491/00, 4* T., Relator
Juiz Convocado Jodo Bosco Pinto Lara, julg. 30.5.01)



4. AS ESPECIES DE INVENCAO OU INVENTO DO
EMPREGADO:

4.1. DAS INVENCOES OU INVENTOS DE SERVICO:

O contrato de trabalho néo ¢ estranho ao aprimoramento tecnoldgico.

Nas licdes de Carlos Henrique da Silva Zangrando:

“Na verdade, existem empregados cujo objeto do contrato de trabalho ¢é
justamente a invencdo de algum aparelho, a descoberta de alguma nova
tecnologia ou aprimoramento das existentes. E o caso dos técnicos altamente
especializados, contratados para levar a cabo as pesquisas e testes necessarios

para a producdo de novo medicamento, programas de computador, equipamentos

ou maquinas™’®.

Nestes termos, de acordo com o artigo 88, da Lei 9.279/1996, a
invencdo e o modelo de utilidade irdo pertencer exclusivamente ao
empregador quando “decorrerem de contrato de trabalho cuja execucéo
ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva,
ou resulte esta da natureza dos servigos para 0s quais foi o empregado
contratado”.

Neste sentido, o Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido assim

decidiu:

“O aperfeicoamento industrial decorreu das fungdes para a qual foi contratado o
Reclamante, a qual tinha por “finalidade desenvolver o equipamento denominado

“maquina centrifuga””, sendo da natureza do proprio contrato que tinha por

objeto “desenvolver referido equipamento e cuidar de sua comercializagio”".

Neste caso, como ensina Orlando Gomes e Elson Gottschalk, “a
propriedade da patente é do empregador, que pode explorar livremente a
invencdo, respeitada a paternidade do invento pelo interesse moral dele
resultante para o inventor”®.

Assim, para a conceituacdo das invencgdes ou inventos de servicos

faz-se necessaria a existéncia de um contrato de trabalho em vigor, a

" ZANGRANDO, Carlos Henrique da Silva, Resumo do Direito do Trabalho, Rio de Janeiro:
Trabalhistas, 2003, p. 308.

> RO n. 17074/96-6, 12 T., Rel. Juiz Luiz Antonio Lazarim, julg. 3.7.1996.

"® Curso de Direito do Trabalho, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 222.
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existéncia da invengdo ou invento e a previsdéo da incumbéncia do
empregado de executar atividades inventivas.

Sobre o ultimo requisito, a lei faz algumas distingdes que devem ser
consideradas. Primeiramente, ela fala em pesquisa ou atividade inventiva,
logo, a lei cogita a possibilidade de ambas as atividades, distintas a seu
turno, levarem a ocorréncia de invencao ou invento de servico.

A distincdo entre estas atividades reside no fato de que, quem é
contratado para a atividade de pesquisa pode realizar tanto descoberta,
quanto, invencdo, cabendo neste Ultimo caso, o deposito, perante o INPI, do
pedido de patente; enquanto que quem € contratado para realizar atividade
inventiva buscara sempre a realizacdo da invencao ou invento.

A lei ainda prevé a possibilidade de esta atividade inventiva resultar
da natureza dos servigos para 0s quais o empregado fora contratado, sendo,
por conseguinte, implicitamente prevista. Nuno Carvalho cita como
exemplo esclarecedor, a hipdtese de um técnico contratado para resolver um

problema de operacdo de uma maquina:

“Essa maquina produz X, mas a empresa precisa que ela produza y. A empresa
contrata entdo alguém a quem atribui as fun¢bes de fazer com que a méaquina
atinja aquele resultado. Claro, o contrato ndo prevé diretamente a atividade
inventiva. Mas esta pode ocorrer, de modo indireto. Basta que, ao pesquisar as
solugdes j& existentes para 0 mesmo problema, o técnico contratado ndo encontre
alguma que o satisfaca, preferindo entdo exercer a sua criatividade para conseguir
o resultado pretendido pela empresa contratante. Vale dizer, (...) o0 contrato teria
por objeto a busca de uma solugdo para um problema técnico. A inven¢do nao
estd ai expressamente prevista, mas ela seria um resultado natural da atividade

contratada”’’.

Assim, a andlise serd casuistica, por intermédio da observancia do
contrato de trabalho do empregado, bem como das circunstancias concretas
que decorreram na invengdo ou no invento. Mas, vale observar que o
invento ou invencdo s6 serdo de servico quando existir conexdo entre a sua
aplicacdo pratica e a atividade desempenhada pelo empregador, caso o

empregado ndo tenha sido expressamente contratado para tanto’®. Assim, no

" CARVALHO, Nuno T. P., Os Inventos de Empregados na Nova Lei de Patentes — I1, in Revista
da ABPI, n. 23, Rio de Janeiro: Garilli Gréfica, 1996, p.4.

® Nada impede que o empregador deseje ampliar as atividades desenvolvidas pela empresa e
resolva contratar empregados para desenvolverem tecnologias neste novo setor em que deseje
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exemplo acima, devera a inven¢do decorrente do conserto da maquina ter
aplicacdo na linha de producdo do empregador, contribuindo, mesmo que
de maneira indireta, no processo produtivo da empresa; sob pena de néo ser
de propriedade exclusiva do empregador.

Dessa forma, a analise do contrato social, ou do estatuto da empresa,
servira para detectar quais as atividades principais desenvolvidas, que irdo
ensejar a propriedade da invencdo ou do invento pelo empregador, e quais
sdo acessorias, e, neste ultimo caso, ndo se tratara de propriedade exclusiva
do empregador. Assim, sé sera de propriedade exclusiva do empregador, o
invento ou invencgdo que puder ser aplicado na propria linha de producdo da
empresa.

As hipoteses de justa causa para rescisao do contrato de trabalho pelo
empregador, previstas nas alineas “c” e “g”, do artigo 482, da CLT, também
desempenham importante papel na identificacdo do tipo de invencdo ou
invento, no caso concreto. Ha que se perquirir se caso o empregado explore
ou revele a terceiros o seu invento ou invencéo, ele implicard em falta grave
de “ato de concorréncia” ou de “violacdo de segredo de empresa”
respectivamente’®. Caso ele incida em uma destas hip6teses previstas na
CLT, esta invencdo sera de servico.

Mas, obviamente estes parametros ndo séo rigidos, pois, tal como

visto, a analise devera ser casuistica.

42. A REMUNERACAO DO EMPREGADO INVENTOR NAS
INVENCOES OU INVENTOS DE SERVICO:

O 81°, do artigo 88, da Lei 9.279/1996, dispbe que, salvo expressa
disposicao contratual em contrario, a retribui¢do pelo trabalho, no caso das

invencdes ou inventos de servico, limita-se ao salério ajustado.

operar. Em ditos casos, ainda que, a priori, a invencdo ndo tenha conexdo com a atividade
desenvolvida pela empresa, ela serd de servico, haja vista que a contratacdo visava, justamente, a
ampliacdo do rol das atividades empresariais. Neste caso, ndo cabera, portanto, pagamento
adicional ao salario ajustado.

" Do artigo 482, da CLT, infere-se que o empregado deve néo apenas comunicar ao empregador a
realizacdo de invencéo de servico, como também, ele devera guardar sigilo sobre esta.
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Aplicando este dispositivo, ao caso concreto, o Tribunal Regional do

Trabalho da 102 Regiédo assim dispos:

“A inven¢do exige a criacdo de objeto que observe os requisitos da novidade,
para aplica¢do industrial, assim imprescindivel produto novo ou resultado novo.
Ademais, quando contratado obreiro expressamente para a criacdo de modelo de

utilidade ou invencgdo, o saldrio ja remunera a criagdo e 0 produto novo ao

patriménio do empregador (...)"%.

Em que pese 0 caso concreto, € comum que as empresas, com 0
escopo de incentivarem 0s seus empregados a alcancarem resultados
eficazes prevejam nos seus regulamentos internos a possibilidade de
pagamento de prémios-producao.

Neste sentido, Sérgio Pinto Martins afirma que:

“Inexistira obrigacdo do empregador em conceder ao empregado resultados da
exploragéo da patente, sendo mera faculdade, que pode ou ndo ser exercitada pelo
empregador. A participacdo a qualquer titulo ndo se incorpora a salario do

empregado. Ndo tem, portanto, natureza salarial a retribuicdo efetuada pelo

empregador, nem ter efeitos reflexos em outras verbas trabalhistas”®".

Mas, para ndo suscitar dividas quanto a natureza deste pagamento, a
Lei 9.279/1996 o toma, de pronto, como uma liberalidade por parte do

empregador ao explicitar, em seu artigo 89, que:

“O empregador, titular da patente, podera conceder ao empregado, autor de
invento ou aperfeicoamento, participagdo nos ganhos econémicos resultantes da
exploracdo da patente, mediante negociacdo com o interessado ou conforme
disposto em norma da empresa. Paragrafo anico. A participacgéo referida neste
artigo ndo se incorpora, a qualquer titulo, ao salario do empregado.” (grifos
N0SSO0S)

Nesta seara, as divergéncias doutrinarias afloram, pois ha
posicionamento no sentido de que ao empregado inventor somente lhe é
devido o salario e qualquer pagamento a mais seria mera liberalidade do
empregador, nos ditames do que a lei preceitua; mas, também existem
autores se opdem a esta idéia.

Na linha deste ultimo posicionamento doutrinario, tal qual visto
anteriormente, ha quem pondere que se houver flagrante

desproporcionalidade entre a remuneracdo do empregado e os resultados

8 RO n. 00056-2007-007-10-00-9, 22 T., Rel. Juiz Alexandre Nery de Oliveira, julg. 30.4.2008.
81 Comentarios & CLT, S&o Paulo: Atlas, 2003, p. 381.
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econdmicos auferidos pelo empregador, ao primeiro sera devida alguma
participacéo nos lucros da invencgéo ou invento, haja vista que, se assim néo
ocorrer, estar-se-a autorizando o enriguecimento sem causa.

Os opositores a esta teoria rebatem este argumento alegando que:

“(...) se o que importa ¢ a propor¢ao das contribuigdes econdomicas dos sois polos
do contrato de trabalho, entdo haveria que se cogitar também pela compensagéao
ao patrdo em caso de insucessos repetidos pelo inventor — afinal, (...) a atividade
inventiva é essencialmente aleatéria. Portanto, se ao patrdo fosse imposta uma
obrigacdo de suplementar a remuneracdo do inventor excepcionalmente bem
sucedido, em tese o inventor mal sucedido deveria compensar o patrdo pela
auséncia do sucesso (por exemplo, devolvendo o salario)”.

No entanto, frente ao radicalismo deste posicionamento, Nuno
Carvalho pondera que “os opositores da id€ia esquecem que para o inventor
mal sucedido o mercado j& tem uma resposta: ele acabard perdendo o

emprego”gg.

4.2.1. O ARTIGO 88, § 2° DA LEI 9.279/1996 E A TENTATIVA DE
COIBIR O COMETIMENTO DE FRAUDE PELO EMPREGADO:

Tendo em vista que as invengdes de servico sdo exclusivamente
propriedade do empregador, o empregado, com o escopo de auferir lucros,
poderia ocultar o invento ou inven¢do do empregador, para depois rescindir
0 contrato e iniciar sozinho a exploracéo deste; ou ainda, poderia, em face
deste know-how, negociar com o concorrente, do antigo empregador,
condicdes de trabalho e salario mais vantajosas.

Para inibir tais condutas dotadas de ma-fé, o § 2°, do artigo 88, da
Lei 9.279/1996, preceitua que:

“Salvo prova em contrario, consideram-se desenvolvidos na vigéncia do contrato
a invencdo ou 0 modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado
até 1 (um) ano apds a extingdo do vinculo empregaticio”.

Assim, em vista do “salvo prova em contrario” ¢ possivel depreender

que esta presunc¢do ndo € absoluta, podendo, portanto, ser elidida por prova,

8 CARVALHO, Nuno T. P., Op. cit., p.9.
8 Ibid. p. 9.
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em contrario, do empregado. A este cabera provar que a idéia inventiva,
ensejadora da inven¢do ou invento, surgiu posteriormente a extinta relacédo
de trabalho. Assim, ainda que os trabalhos preparatorios tenham se iniciado
na antiga empregadora, se 0 empregado conseguir provar que a idéia
inventiva s6 surgiu depois da rescisdo do vinculo empregaticio, a ele cabera
fruir a obra.

Com relagdo ao 6nus da prova, cabem algumas consideracdes em
relacdo a este prazo de um ano. Caso o depdsito do pedido de patente tenha
sido efetuado pelo empregado depois da extingdo do contrato de trabalho
dentro de um ano, a este caberd o dnus de provar que a idéia inventiva
surgiu posteriormente a extingao deste vinculo. No entanto, se o depésito do
pedido de patente pelo empregado se der depois deste prazo de um ano, a
presuncdo juris tantum opera em prol do ex-empregado, cabendo, portanto,

0 Onus da prova ao ex-empregador.

4.3. DAS INVENCOES OU INVENTOS LIVRES:

O artigo 90, da Lei 9.279/1996, dispde que:

“Pertencera exclusivamente ao empregado a invengdo ou o modelo de utilidade
por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e nédo
decorrente da utilizacdo de recursos, meios, dados, materiais, instalagbes ou
equipamentos do empregador”.

Este artigo da lei, na mesma linha do Codigo de 1971, atribui a
titularidade da invencdo ou invento apenas ao empregado, quando este 0s
desenvolver fora do contrato de trabalho e sem a utilizacdo de recursos do
empregador. Assim, a clausula do contrato de trabalho que dispuser em
sentido diverso sera nula e o empregador sera verdadeiro contrafator. Dessa
forma, como a discussdo dar-se-a fora das relacbes empregaticias e a
discussao se funda em ato ilicito cometido pelo empregador, a competéncia,

em ditos casos, sera da Justica Comum para apreciar a lide.
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No entanto, nada impede que exista clausula que atribua ao
empregador direito de preferéncia na exploracdo da invencdo, mas para
tanto, ndo pode haver coacdo ou pré-fixacdo das condicBes de transferéncia.

Caso ndo haja qualquer previsdo contratual, nada impede que o
empregador, que possua interesse em explorar economicamente a invencao,
negocie com o seu empregado. Mas esta negociacdo dar-se-4 como se estes
estranhos fossem, sem qualquer relagdo com o vinculo empregaticio
existente entre eles. “Aqui, autoria e titularidade patentdria concentram-Se
numa so pessoa, o empregado”84.

Corroborando o acima exposto, o Tribunal Regional do Trabalho da
42 Regido assim expos:

“(...) os produtos comprovadamente inventados pelo reclamante, ora embargante,
ou seja, aqueles registrados em seu nome no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, (...) e que na sua confeccdo ndo tiveram qualquer participacdo do
empregador, pertencem exclusivamente a si. (...) os litigios decorrentes de
invencdo livre, fazer cessdo de seu direito a qualquer fabricante, seu empregador
ou ndo, tal contrato é semelhante ao de Locacdo de Coisas ou Contrato de
Licenca (...), sendo litigios decorrentes deste tipo de Contratos, pela sua natureza,
s&o de competéncia da Justica Comum”®°,

O empregado, exclusivo proprietario da patente que porventura sera
expedida, ndo possui o dever de comunicar ao empregador a realizacdo de
suas invencOes livres e poderd licencia-la a terceiros sem quaisquer
problemas. Em contrapartida, se a invencdo interessar a atividade do
empregador, nos ditames da lealdade, o empregado deve notifica-lo da sua

invencgéo, sob pena exercer atividade concorrencial ao seu empregador.

4.4, DAS INVENCOES OU INVENTOS MISTOS OU DEPENDENTES
OU OCASIONAIS:

Os inventos mistos vém preceituados no artigo 91, da Lei
9.279/1996, que assim dispde:

“A propriedade de inven¢do ou de modelo de utilidade serd comum, em partes
iguais, quando resultar da contribuicdo pessoal do empregado e de recursos,

8 TEIXEIRA FILHO, Jodo de Lima, Op. cit., p. 261.
8 RO n. 01606.008/93-5, 22 T., Rel. Juiz Alvaro Davi Boessio, julg. 12.1.1999.
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dados, meios, materiais, instalagdes ou equipamentos do empregador, ressalvada
expressa disposi¢do contratual em contrario”.

Nestes termos, trés sdo os requisitos que devem ser observados para
que a invencdo seja conceituada como mista: i) deve decorrer de
contribuicdo pessoal do empregado (pode ocorrer a contribuicdo pessoal de
outros empregados também); ii) o empregado ndo deve ter sido contratado
para inventar; e iii) para exteriorizar a sua idéia inventiva, o empregado se
utilizou de recursos, dados, materiais, instalagbes ou equipamentos do
empregador.

Como exemplo bem ilustrativo destes requisitos, vale citar acorddo
do TST:

“Incontroverso nos autos que o Autor utilizou-se da estrutura, dos insumos e
equipamentos da Reclamada, atuando Como colaborador na formulacdo de um
molho, havendo conjugacdo de esfor¢cos com o engenheiro na fixagdo dos
percentuais, tanto na base cientifica (engenharia e quimica) como em relagdo a
pesquisa realizada, devida indenizacdo pelo invento, vez que o desenvolvimento

da atividade ndo estava vinculado ao contrato de trabalho”®®.

O primeiro requisito da contribuigéo pessoal do empregado remonta
a idéia de que este deve ter participado e contribuido diretamente para o
resultado do processo inventivo; assim, 0 mero trabalho de apoio e de coleta
de dados ndo legitima o empregado a participar nos ganhos da exploracao
do invento.

Dispondo sobre este requisito da contribuicdo pessoal do empregado,
o Tribunal Regional do Trabalho, da 42 Regido, concorda com a decisdo a

quo que expde que:

“(...) a simples contribuicdo com idéias e em conjunto com outros profissionais
para a confec¢do de dispositivos que atendam as necessidades da demandada, ndo
caracteriza invengdo ou modelo de utilidade. (...) Como se vé das conclusdes
periciais, ndo se trata propriamente de um invento ou modelo de utilidade, mas
sim de adaptacOes a dispositivos, que resultaram da natureza do trabalho prestado
pelo reclamante e seus colegas a empresa. Tais adaptagdes ndo se revestem de
carater de ineditismo que caracteriza o invento, pois como referido pelo perito
oficial (...) existem dispositivos similares no mercado”®.

8 AIRR n. 712/2005-051-18-40, 6 2 T., Rel. Min. Aloysio Corréa da Veiga, julg. 3.10.2007.
8 RO n. 00255-2006-252-04-00-0, 32 T., Rel. Juiz Luiz Alberto de Vargas, julg. 16.4.2008.
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Assim, no caso acima, mesmo que os dispositivos desenvolvidos
caracterizassem invencdo ou invento, certo é que ao reclamante ndo lhe
caberia quaisquer indenizacGes, haja vista que Ihe faltou o requisito
essencial da contribuigéo pessoal do empregado.

Em segundo lugar, o empregado ndo deve ter sido contratado para
inventar, pois se assim o fosse, tratar-se-ia de invencao de servico e ndo de
invencdo mista. Neste segundo requisito, ainda que pareca simples sob uma
primeira analise, em realidade, ele deve ser visto com cuidado, pois, pode
suscitar problemas na analise casuistica.

Por exemplo, existem contratos de trabalho dotados de clausulas um
tanto genéricas quanto as atribuicdes do empregado, de modo que nédo é
possivel definir, de pronto, se este abrange, ou ndo, a atividade inventiva.
Diante de tais casos, faz-se necessaria a andlise das incumbéncias
inicialmente passadas ao empregado®®. Caso este seja inicialmente
responsavel por atividade desvinculada do processo inventivo e
posteriormente seja realocado para o exercicio de atividade inventiva, sem a
conseguinte compensacédo salarial para tanto, ndo se pode concluir que as
invencgOes por ele desenvolvidas serdo de servico, pois, tal como visto, em
tais casos, nada sera devido ao empregado.

Como segundo exemplo casuistico, a empresa, buscando se
desvencilhar da invencdo mista, podera dispor, no contrato de trabalho,
clausula padrdo de cessdo das invencdes ou inventos, porventura
desenvolvidos, ao empregador, independentemente do objetivo para o qual

0 empregado fora contratado.

8 Como exemplo desta hipétese, segue acérddo do Tribunal Regional do Trabalho da 42 Regido:
“O Reclamante como gerente de produgdo, embora tivesse conhecimento do que a empresa
industrializava ndo participava da elaboracdo de projetos, nem do aperfeicoamento de qualquer
peca, até mesmo por que este processo exige pessoas qualificadas e 0 Reclamante possui apenas o
primeiro grau completo, ndo possui o conhecimento técnico especifico para elaboracdo de
desenhos industriais de produtos, ferramentas, modelagem de produto, etc (..). Como o
aperfeicoamento ocorreu com 0s recursos da empresa-ré, o caso vertente enquadra-se na terceira
hipdtese legal, prevista no art. 91 da Lei 9.279/96, sendo o invento de propriedade comum, em
partes iguais”. (...) Desse modo, é devido ao autor o pagamento de indeniza¢do que se fixa no
indice de 15% sobre o valor de cada pega “Santo Antonio” vendida — que continua sendo
comercializada, segundo consulta ao site www.bepo.com.br — desde o aperfeigoamento realizado
pelo autor até a data do inicio da execugdo, a ser apurado em liquidacao de sentenga (...)”. (RO n.
01612-2005-404-04-00-9, 12 T., Rel. Juiz José Felipe Ledur, julg. 9.11.2006).
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Esta clausula, por si s, ndo elide a figura da invencdo mista, haja
vista que, se assim o fosse abrir-se-ia espaco para o cometimento de fraudes
por parte do empregador, que estabeleceria esta clausula
indiscriminadamente para nunca ter que repartir os lucros obtidos com o
invento com o seu empregado. Como dito, ha que se vislumbrar o objetivo
inicial da contratacdo daquele empregado®, para s6 entdo ser possivel
concluir pela invengdo mista ou pela invencao de servico.

Em caso concreto sobre clausula padréo dispondo sobre a cesséo de

direitos sobre invencéo ou invento futuro, o TST assim decidiu:

“Considerada a fun¢do do reclamante, ndo se ha falar (sic) que seu invento
ocorreu como parte da previsdo ou dindmica contratual empregaticias, pois o
projeto desenvolvido estava totalmente dissociado de seu pacto laboral, ndo se
inserindo entre suas tarefas originalmente estabelecidas. Nao obstante a idéia util
trazida pelo reclamante, com a criacdo de melhoria no atendimento do cliente,
ndo guardasse relacdo com o contrato laboral, conforme se infere da clausula 72
do contrato de trabalho dele, restou pactuado no seu item 1° que ‘o empregado
concorda em divulgar e ceder & empregadora ou a seu nomeado todos 0s seus
direitos a invencdes feitas ou concebidas por ele, seja isolada ou conjuntamente
com outros empregados, durante a vigéncia deste contrato, considerando-se,
inclusive, a eventual prorrogacdo do mesmo.’ Ora, essa clausula ndo pode ser
acolhida, pois abusiva, contemplando uma situacdo totalmente alheia a
contratacdo de um profissional cuja atividade ndo gera a expectativa de criacao
original de inventos ou utilidades que incrementem o empreendimento explorado
pelo empregador. Aplica-se ao caso o art. 9° da CLT, considerando-se nula de
pleno direito a clausula contratual estabelecida com o objetivo de impedir a
aplicagio dos preceitos contidos na CLT”.

Deste acorddo é possivel extrair o principio da primazia da realidade,

do Direito do Trabalho, de onde se conclui que:

“(...) resulta erroneo pretender julgar a natureza de uma relagdo de acordo com o

que as partes tiverem pactuado, uma vez que, se as estipulagdes consignadas no

contrato ndo correspondem a realidade, carecerdo de qualquer valor”®.

8 Antes de decidir pelo tipo de invencdo ou invento que se aplica ao caso concreto, ndo basta,
portanto, que o magistrado olhe apenas para a atividade atual do empregado, mas ele deve estar
atento para a funcdo inicialmente contratada, para que ndo haja prejuizo ao empregado inventor.
Atentando para tal fato, o Tribunal Regional da 3* Regido assim dispos: “Considerada a fungdo do
reclamante, ndo ha de se falar que seu invento ocorreu como parte da previsdo ou dinamica
contratual empregaticias, pois o projeto desenvolvido estava totalmente dissociado de seu pacto
laboral, ndo se inserindo entre as tarefas originalmente estabelecidas”. (grifos nossos) (RO n.
00305-2007-003-03-00-9, 12 T., Rel. Juiz Mauricio Godinho Delgado, julg. 27.8.2007)

% AIRR n. 305/2007-003-03-40, 42 T., Rel. MIn. Maria de Assis Calsing, julg. 15.10.2008.

! RODRIGUEZ, Américo PI4, Principios de Direito do Trabalho, S&o Paulo: LTr, 2000, p. 340.
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Assim, a interpretacdo do contrato deve ser feita de maneira
sistematica, para que nao se legitime a intencdo de fraude do empregador,
em face de seu empregado inventor. Quando se trata de invencdo de
servico, ou seja, quando o empregado é contratado para inventar, o salario
do empregado ja € avencado com um quantum superior, pois certo é que
este ndo podera obter a fruicdo econdmica da invencdo (que pertence
exclusivamente ao empregador). No entanto, se o empregado ndo €
contratado para esta finalidade e porventura desenvolve invencéo, este tera
participacdo nos lucros, ja que o salario inicialmente pactuado ndo previa
tal possibilidade.

Dessa forma, se esta clausula padrédo de cessdo de direitos sob a
invencdo for tomada como valida neste ultimo caso, o inventor ndo tera
direito a nenhuma participagdo nos lucros e sera substancialmente
prejudicado, pois o salario pactuado inicialmente ndo vislumbrou esta
hipdtese de ocorréncia da atividade inventiva; razdo, pela qual, esta clausula
deverd ser tida como nula, pois deve vigorar o principio do contrato-
realidade.

Ainda nos ditames do acorddo acima citado, claro é posicionamento

do TST, neste sentido, ao afirmar que:

“Como o projeto desenvolvido pelo obreiro extrapolou 0 objeto do contrato,
considera-se que o valor ajustado para o salario ndo remunerou a inovacao trazida
para a empresa pelo reclamante denominada ‘Projeto Carona’. Na verdade, ao
ingressar na reclamada, ndo se pode considerar que o reclamante tenha abdicado
do direito de reivindicar a autoria da sua criacdo, ndo incluida nas suas fungdes
contratuais™®,

Esta mesma linha expositiva valerd para o caso de desvio de funcéo
do empregado. Caso o empregador destine um empregado para O
desempenho de uma atividade inventiva, atividade esta para qual ele nédo
fora inicialmente contratado, diante da falta de aumento salarial, para a

compatibilizacdo com a nova funcdo, o empregado podera pleitear 0s

%2 AIRR n. 305/2007-003-03-40, 42 T., Rel. MIn. Maria de Assis Calsing, julg. 15.10.2008.
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direitos a ele reconhecidos pelos artigos 460 e 461, da CLT®. No caso do
ultimo artigo, que trata de equiparacdo salarial, s6 serd aplicavel caso o
empregador possua outros empregados contratados para o desempenho de
atividade inventiva.

Mas, caso 0 empregado assim ndo proceda e caso 0 empregador
venha a alcancar a propriedade exclusiva da invencdo ou invento, esta
mudanca unilateral do contrato pelo empregador ndo sera vélida, de forma

que a invencao deve ser tida como mista, e ndo como de servigo.

4.41. A EXPLORACAO DAS INVENCOES OU DOS INVENTOS
MISTOS:

Tal qual preceituado no artigo 91 (supracitado), da Lei 9.279/1996, a
propriedade, no caso das invengdes mistas, sera comum ao empregado e ao
empregador, no entanto, cabera a este Gltimo o direito exclusivo de
exploracdo, cabendo, em contrapartida, ao inventor uma participagdo nos
lucros auferidos.

Dependendo da invencdo, a contribuicdo do empregador para a
invencdo podera ser maior, ou menor, no entanto, nem sempre é facil
mensurar o grau desta participacdo. Assim, o legislador adotou, a principio,
a postura de dividir, em partes economicamente equivalentes, as
contribuicbes do empregado e do empregador. Assim, estabelece-se
verdadeira co-propriedade (ou compropriedade) entre empregado e
empregador.

Este condominio legal entre empregador e empregado deve ser

analisado com cuidado, haja vista que:

% Art. 460 - Na falta de estipulag&o do salario ou néo havendo prova sobre a importancia ajustada,
0 empregado tera direito a perceber salario igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer servico
equivalente ou do que for habitualmente pago para servico semelhante.

Art. 461 - Sendo idéntica a fun¢do, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador,
na mesma localidade, correspondera igual salario, sem distingéo de sexo, nacionalidade ou idade. §
1° - Trabalho de igual valor, para os fins deste Capitulo, serd o que for feito com igual
produtividade e com a mesma perfeicdo técnica, entre pessoas cuja diferenca de tempo de servico
ndo for superior a 2 (dois) anos.
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“(...) a situag@o de condominio ou compropriedade da invengdo nao significa que
cada co-proprietario seja dono de uma parte ou percentual do invento, que é
indivisivel, mas sim que cada um, sendo dono da totalidade do invento, tem
direitos qualitativamente iguais sobre a invencdo, direitos estes limitados,
contudo, pela situacdo de condominio imposta pela lei e regulada pelos arts. 1314
e seguintes do Codigo Civil atualmente em vigor”*,

Nestes termos, a lei faculta o licenciamento exclusivo ao empregador
para que realize a exploracdo econdmica do invento ou invencdo. Este
licenciamento exclusivo tem por escopo assegurar que 0 empregado néo
realize concorréncia desleal ao seu empregador, ao licenciar aquele invento
a terceiros™.

No entanto, ha que se buscar uma parciménia interpretativa do
dispositivo, pois como se trata de co-propriedade, ndo se pode elidir, em
definitivo, a possibilidade do empregado inventor também explorar a sua
invencdo. Mas levando em conta que a prépria legislacéo trabalhista veda a
concorréncia com o patrdo, este empregado s6 poderia explorar também a
invencdo ao término do vinculo empregaticio®™. Nesta exploragdo, é
importante salientar, que o empregado devera respeitar os segredos de
empresa do ex-empregador, como 0 seu know-how, sob pena desta
exploracdo ser ilegitima.

Nas invencdes mistas, assim como nas invencgdes de servico busca-se
elidir a tentativa de fraude pelo empregado, que guarda para si a invencao e,
ao término de vinculo empregaticio, tenta ser o Unico proprietario da
invencdo. No entanto, se 0 empregado néo foi contratado com o escopo de
exercer a atividade inventiva, tal qual nas invengGes de servigo, ainda que
ele tenha tido a idéia inventiva quando da vigéncia do contrato de trabalho,
se ele a concretizou apenas quando da extin¢do do vinculo empregaticio, a

invencao sera livre, ou seja, de propriedade exclusiva do empregado.

% Instituto Dannemann Siemsen de Estudo de Propriedade Industrial, Comentérios & lei da
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.167.

% Se, por um lado, este direito de licenciamento ndo assiste ao empregado inventor, por outro lado,
podera o empregador licenciar a invencdo ou invento a terceiros, até mesmo sem a anuéncia do
empregado; mas a este Gltimo também cabera a fruicdo, pela metade, oriunda deste licenciamento.

% Desde que néo haja celebragdo de pacto de ndo-concorréncia com o empregador ao término do
vinculo empregaticio. Neste caso, este pacto deverd ajustar um pagamento adequado ao ex-
empregado, ja que ele ndo podera explorar a invencdo (ao menos por determinado lapso temporal).
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Ainda que o empregado sozinho tenha tido a idéia inventiva e a
tenha concretizado pela utilizacdo dos recursos do empregador, tal fato faz
com que este tenha direito a co-propriedade. Este desdobramento encontra a
sua fundamentacdo na figura da especificacdo do Direito Civil (j& citada
anteriormente), mas aqui, nas invencOes mistas, o resultado obtido pelo
inventor (especificador) ndo é concebido como mais valioso do que os
recursos de outrem (empregador) por ele utilizados. Nos casos concretos, 0s
recursos utilizados podem ser mais, ou bem menos, valiosos do que a
invencdo obtida. Assim, pelo sim e pelo ndo, vigorard a co-propriedade
entre empregador e empregado®’.

No entanto, como o empregado deve conceder exclusivamente os
direitos de exploracédo da invengdo ao empregador, com base nesta licenca
exclusiva, a ele sera devida “justa remunerag@o”, como estipula o § 2°, do
artigo 91, da Lei 9.279/1996. Ou seja, dever-se-a tomar por base o valor
intrinseco do invento ou invenc¢do para fixar o quantum devido, decorrente

do gozo de um bem. Nas licdes de Jodo de Lima Teixeira Filho:

“Significa que as partes devem avir compensacao pecunidria equanime para o
empregado, sob pena de reverséo a co-titularidade. Justa remuneragdo nada tem a
ver com natureza salarial. Afinal, esta cessdo de direitos ndo resulta de
contraprestacdo se servigo contratado. A nosso ver, o propésito da lei é evitar que
0 empregador, ao negociar a exclusividade, pague valor irrisério ao empregado
comparado ao faturamento liquido indicado nas avaliagdes de mercado de
dominio do empregador (...)"*.

Mauricio Godinho Delgado complementa este entendimento ao
analisar o vocdbulo remuneracdo, utilizado tanto pelo antigo Cddigo de
1971, quanto pela Lei 9.279/1996 em vigor:

“(...) embora ambos os textos legais valham-se do vocadbulo remuneracdo, na
verdade estdo ambos se referindo a uma retribuicdo por titulo juridico ndo
trabalhista, isto é, um contrato paralelo ao contrato empregaticio e a este
acoplado. Isso fica claro ao se saber que o pagamento pelo invento seria feito
mesmo que o inventor ndo fosse empregado, mas mero prestador autbnomo de

°" 0 direito de propriedade do empregador decorre de sua participagdo no processo inventivo, por
intermédio de seus recursos, ainda que ndo tenha conhecimento disso. Assim, o estabelecimento da
compropriedade ndo é uma indenizacdo ao patrdo pela utilizacdo indevida de seus dados, meios,
materiais, instalac6es, mas sim atribuicdo da co-titularidade pela sua participa¢éo no ato inventivo.
% Op. cit., p. 262.
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servigos. Desse modo, 0 pagamento tem como causa 0 invento e ndo a prestacdo

de servicos ou o conteudo contratual trabalhista”.*°

Nesta seara, ndo existe quaisquer vinculos entre a renda da
propriedade e o salario pago ao empregado, pois 0 primeiro é recompensa
secundaria e indireta, que depende, para sua fixacdo, do valor econémico
obtido pela disponibilizacdo da invengdo no mercado. A este valor
alcancado, cabera a divisdo, em parte iguais, entre empregado e
empregador.

Esta divisdo, em partes iguais, ndo é unanime na doutrina. O préprio

TST apresenta as divergéncias doutrinarias e se posiciona:

“Catharino assim pensa ao afirmar que em hipdtese que tais (sic), “o empregado
tem direito a metade dos resultados auferidos com a sua exploracao”. (...) Nao
seria justa essa solucdo para o empregador, podera Gama Cerqueira, pois “a
exploracdo do invento exigiria capitais e acarretaria trabalho, despesas e outros
onus, que sé ele teria de suportar, podendo, ainda, dar prejuizos de que ndo
participaria o empregado”. Cremos, pois, que 0 Projeto de Lei n. 824/91, ao
dispor que ¢é assegurada ao empregado “justa remuneragdo”, tem o mérito de
esclarecer ndo ser necessariamente devido ao empregado metade do lucro
auferido com a exploracgéo do invento. Se ndo acertado pelas partes, de comum
acordo, o que sera devido ao empregado pela exploracdo do invento, e sobrevindo
o litigio, o juiz determinard, segundo as circunstancias do caso em concreto, qual
sera a “justa remunerac¢do” devida ao empregado. Podera fazé-lo baseando-se em
resultado de pericia ou mesmo arbitramento, dentro dos principios da eqliidade, e
tendo em vista o interesse social e econdmico do Pais (...)”*®. (grifos nossos)

No caso de ndo haver qualquer retorno econémico, 0 empregado nao
fard jus a qualquer remuneracdo, haja vista a inexisténcia de quaisquer
lucros para o empregador (continuando, ambos, como comproprietarios da
invengdo ou invento).

E importante relembrar que, como visto no inicio deste trabalho, é a
carta-patente que gera a propriedade, com a conseguinte oponibilidade erga
omnes. No entanto, mesmo diante do ndo-depdsito do pedido de patente, no
caso de exploracdo econémica da invencdo pelo empregador, caberd ao
empregado a devida remuneragdo. A exploracdo econdmica ndo consiste
unicamente em fruir a invengdo ou invento por intermédio de sua

disponibilizacdo do mercado, mas, se ela contribui, por exemplo, com uma

% Op. cit., p. 101.
100 AIRR n. 1504/1999-021-03-00, 5% T., Rel. Juiz Convocado José Pedro de Camargo, julg.
31.8.2005.
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maior produtividade dentro da propria empresa, também ha que se falar em
exploracdo econémica, pois a inven¢do contribuird para um aumento da
lucratividade do empregador.

E o que dispde o acorddo que se segue:

“(...) o dispositivo foi utilizado durante aproximadamente um ano enquanto
durou o contrato de trabalho do reclamante (...), sendo que essa utilizacdo,
inequivocamente, representou eliminacdo de despesas para a reclamada, como a
da disponibilidade de médo-de-obra, de despesas de transporte, etc. Desse modo,
entendo razoavel que a indeniza¢do em questdo seja apurada por arbitramento,
mediante pericia contabil a ser realizada na empresa, sendo fixada com base no
percentual de 50% do lucro liquido auferido por ela em razdo do invento,
levando-se em conta a economia obtida pela desnecessidade de disposi¢do de
mao-de-obra, deslocamento de empregados, despesas de transporte e outros
fatores, objetivos e materialmente apuraveis que a pericia apontar™'®,

Nos casos das invencBes mistas também existe a possibilidade de
inclusdo de clausula de cesséo ao empregador, no @mbito do contrato de
trabalho, mas esta se presume onerosa’®?, pois, tal como visto, muitas das
vezes representam verdadeiras clausulas-padrdo. Nada impede que o
empregado abra méo de sua remuneracdo, haja vista que se trata de direito
patrimonial disponivel. Mas € inconcebivel se vislumbrar tal hipdtese de
gratuidade da cessdo, em verdadeiro contrato de adesdo, quando da
configuracdo do vinculo empregaticio.

Em tais casos, o empregador devera pagar, pelo preco da cesséo,
exatamente a metade do que pagaria se estivesse negociando com terceiros,
pois 0 que ocorre é a transferéncia da propriedade Assim, por se tratar da
cessdo de um bem, esta remuneracdo ndo tem natureza trabalhista, mas sim
tem natureza de ordem civil.

Em relacdo a reparticdo dos lucros auferidos pelo empregador, Jodo
da Gama Cerqueira realiza criticas ao dispositivo aplicavel na legislacdo
anterior, mas a sua critica continua sendo atual mesmo diante do novo

diploma legal. Assim, ele argumenta que:

100 TRT3, RO n. 01602-2004-016-03-00-5, 22 T., Rel. Juiz Jorge Berg de Mendonga, julg.
19.9.2006.

1920 valor pago ao empregado pela cesséo pode ser revisto posteriormente, no caso de a invengdo
porventura revelar-se mais lucrativa do que se vislumbrava a principio.
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“(...) o Codigo ndo estabeleceu simples comunhdo, mas sociedade entre
empregador e empregado. Comunhdo na propriedade do invento e sociedade na
sua exploracdo. Sociedade em que predominaria fatalmente a desigualdade
fundamental da situacdo das partes e que daria, na maioria dos casos,
desfavoraveis resultados para a parte mais fraca e desprotegida. O empregado, em
regra, ficara desamparado na defesa dos seus direitos e interesses, & mercé do
empregador, sem meios eficazes para compeli-lo a0 cumprimento de suas
obrigagdes e para fiscalizar a exploragio do invento™ %,

Superada a discussdo acima, € importante salientar que a inércia

injustificada’® do patrdo em explorar a invencdo ou invento faz com que a
propriedade passe exclusivamente para as mdos do empregado, no termos

do 8§ 3°, do artigo 91, da Lei 9.279/1996, que assim dispde:

“A exploragdo do objeto da patente, na falta de acordo, devera ser iniciada pelo
empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concesséo,
sob pena de passar a exclusiva propriedade do empregado a titularidade da
patente, ressalvadas as hipodteses de falta de exploragdo por razoes legitimas”.

No entanto, é dificil imaginar como o inventor podera realizar a
exploracdo econdmica da sua invencdo ou invento, até mesmo porque ele
ndo dispde de dependéncia industrial para tanto. Além disso, mesmo que
dispusesse, ele ndo pode, diante da manutencdo do vinculo empregaticio,
realizar concorréncia desleal com o seu empregador.

Na inexisténcia deste vinculo também ndo sera facil vislumbrar a
possibilidade do inventor negociar a sua invencdo com outra empresa, pois
se existissem reais possibilidades de obtencdo de lucratividade com o
invento, o0 seu ex-empregador ndo teria aberto médo de explora-lo. Assim, é
dificil imaginar que outra empresa tenha interesse na invencao ou invento,
exceto se esta enxergar possibilidade de exploracdo ndo imaginada pelo ex-
empregador.

Por fim, é possivel que mesmo no caso da invencdo mista exista mais
de um empregado inventor. Nestes casos, 0 quantum cabivel ao empregado

inventor sera dividido em quantos forem os inventores, nos ditames do § 1°,

103 Op. cit., p.280.

104 A falta de condicBes econdmicas para a exploracdo da invencdo ou invento pode ser um
exemplo justificavel para a inércia do empregador. Mas nada impede que diante desta
possibilidade ele negocie com terceiros a exploragdo deste. Vale lembrar, que nesta hipdtese,
poder& o empregado exercer direito de preferéncia, em igualdade de condi¢des com terceiros, pois
0 § 4° do artigo 91, da Lei 9.279/1996, assim dispde: “No caso de cessdo, qualquer dos co-
titulares, em igualdade de condigdes, podera exercer o direito de preferéncia”.
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do artigo 91, da Lei 9.279/1996'%. Neste ponto, Orlando Gomes e Elson
Gottschalk fazem observacdo importante, que poderia desnaturar esta

propriedade mista:

“A invencdo de empresa ou de estabelecimento é aguela realizada gradualmente
pelo trabalho de varios empregados cuja experiéncia e pesquisa inventiva se
entrelacam de tal sorte que ndo se pode designar o verdadeiro responsavel
(Engler). A invencéo decorre da experiéncia pratica, dos trabalhos preparatorios,
dos meios auxiliares da empresa de modo a ndo se poder identificar o inventor,
dado que a invencao é fruto da atividade profissional dos que estdo na empresa ou
dos que dela ja sairam. A doutrina universal admite que em tais circunstancias o
proprietario da empresa podera vindicar a propriedade da patente”'%.

Com base nesta ressalva feita, o Tribunal Regional do Trabalho, da

42 Regido, assim decidiu:

“A testemunha (...) declarou que ele e o reclamante faziam montagem de
protétipos. O proprio demandante esclareceu que todas as equipes de projeto
trabalhavam com os mesmos produtos, com total capacidade para desenvolvé-los,
em todas as linhas de alto-falantes. Nesse contexto, entendo que a prova carreada
demonstra que ndo houve invento produzido apenas pelo autor, mas produto do
resultado de uma equipe formada para tal fim, inexistindo, portanto, direito a
indenizacdo, mormente levando em conta que o invento foi decorrente das
atribui¢des para as quais o empregado foi contratado™”.

Esta classificacdo de invencdo de empresa ou de estabelecimento, no
entanto, ndo é muito utilizada pelos autores atuais. Assim, a desnaturacédo
do direito de indenizacéo, realizado pelo respectivo tribunal, poderia ter
sido feita, simplesmente, com a atual classificacdo de invencéo de servico;
ainda que, como no caso concreto, ndo houvesse clausula contratual

expressa que atribuisse a empresa a Unica titularidade do invento.

1% Eis a redagdo do respectivo paragrafo: “Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber
sera dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrario”.

1% Op. cit., p.223.

197 RO n. 00406-2004-201-04-00-5, 82 T., Rel. Juiz Carlos Alberto Robinson, julg. 1.12.2005.



Conclusao

Diante de todo o acima abordado, é possivel concluir que a analise dos
direitos do empregado, no caso deste desenvolver invento ou invencdo na
constancia da relacdo empregaticia, varia de acordo com as circunstancias de
cada caso concreto. No entanto, € possivel delinear uma trajetéria que, se
seguida, facilitard o enquadramento desta exteriorizacdo da atividade inventiva
em uma das modalidades de invento ou invengéo, quais sejam: de servigco, mistas
ou livres.

Assim, primeiramente ha que se perquirir as funcdes para as quais o
empregado foi inicialmente contratado. Dessa forma, se contratado para
desempenhar a atividade inventiva, e se a sua remuneracéo for compativel com o
exercicio desta funcdo, tendo em vista os proveitos econémicos vindouros, nédo
restam duvidas, estd invencdo ou invento sera de servico, haja vista que 0 escopo
da contratacdo visava exatamente aquela dada criacéo.

Nestes casos, 0 contrato de emprego, com previsao expressa neste sentido,
refor¢a que a titularidade da invencgéo recaird sobre o empregador. No entanto,
nada impede que, mesmo diante da auséncia de contrato formal, a invencao seja
tida como de servico, desde que se prove o0 escopo da contratagdo e a
compatibilidade do salario com as fung¢des desempenhadas.

No entanto, caso o0 empregador direcione 0 empregado apenas
posteriormente para o0 desempenho da atividade inventiva, ele devera
compatibilizar o salario do empregado para tanto, sob pena das criagdes, oriundas
deste vinculo empregaticio, serem tidas como mistas. Além disso, ndo basta que
0 empregador, com o escopo de elidir a invencdo mista ou livre, insira clausula
de cessdo de inventos futuros no contrato do empregado, pois 0 que se deve
investigar € o objetivo inicial da contratacdo, pois, se estanho for a atividade
inventiva, a invencdo ou inventos ndo serdo concebidos como de servigo.

Em segundo lugar, hd que se vislumbrar se o empregado se utilizou, ou
nédo, de recursos do empregador para o desempenho e concretizacdo da atividade
inventiva. Caso o invento seja totalmente desvinculado dos recursos financeiros,

materiais e humanos do empregador, bem como caso tenha sido desenvolvido
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pelo empregado fora de seu ambiente laboral, o invento ou invencéo sera livre,
ou seja, de propriedade exclusiva do empregado.

Mas, caso haja a colaboracdo do empregador, mesmo que este ndo tenha
ciéncia de que auxiliou o empregado para a obtencdo do resultado, ele fard jus,
nos termos da lei, a um licenciamento exclusivo para explorar economicamente o
invento ou invencdo, pois consolidado estard o condominio legal entre
empregado e empregador, devendo, nestes termos, este Ultimo dividir os lucros
auferidos com o inventor, mediante justa remuneragdo, como soOi de ocorrer nas
invencgGes ou inventos mistos.

Apesar destas consideragdes, é importante frisar que ndo basta enquadrar a
atividade inventiva como livre, mista ou de servigo, pois a grande dificuldade
pratica, que transpassa o texto legal, consiste em delinear as peculiaridades
técnicas de cada invencdo ou invento para extrair a justa remuneragdo do
empregado inventor. Principalmente porque a empresa exploradora da atividade
inventiva, em grande parte dos casos, tenta minimizar a importancia tecnolédgica
e 0 impacto social do invento ou invencgéo para tentar se furtar ao pagamento do
que é devido ao empregado inventor.

Nesta seara, € possivel concluir que mais do que conhecer a interpretacéo
do texto legal e as peculiaridades do contrato de emprego, para dirimir as lides
concretas, 0 magistrado devera ser respaldado por um estudo de viabilidade
técnica e econbmica do invento, para que o polo fraco dessa relacdo empregaticia

néo se veja prejudicado por eventuais dissimulacdes patronais.
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