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RESUMO

O referido trabalho aborda a patente de inveng¢des no Brasil, especificamente a quem
pertence diante de um contrato de emprego, se sera do empregado ou do empregador,
isto quando realizada pelo intelecto do empregado; sera mencionado como ficara a
situagdo da patente e de possiveisindenizacdes em caso de extin¢cdo contratual. Contara
ainda a evolucao ao longo da histéria, tendo em vista o rapido crescimento desde seu
surgimento até os dias atuais, assim como sua aplicabilidade no nosso ordenamento
juridico. De forma clara, por meio da pesquisa bibliografica busca-se o entendimento
quanto a este assunto que s6 tem a crescer e se renovar de tempos em tempos.
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ABSTRACT

This work addresses the patent of inventions in Brazil, specifically to whom it belongs
before an employment contract, whether it belongs to the employee or the employer,
when performed by the intellect of the employee; it will be mentioned how the situation
of the patent and possible compensation in case of contract termination will be. It will also
tell the evolution throughout history, taking into account the rapid growth since its
appearance until today, as well as its applicability in our legal system. In a clear way, by
means of bibliographical research, we seek to understand this subject, which only has to
grow and be renewed from time to time.
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INTRODUCAO

As invengdes estao presentes no cotidiano de cada cidadao, desde a roupa que
vestimos ao celular que utilizamos. Foram de uma ideia impossivel, impensada, até as
inovacoes que marcaram épocas e infelizmente, por muitos anos, ndo foram reconhecidas.
A palavra patente vem do latim patere que significa “tornar publico, anunciar, abrir”; ou
seja, uma carta patente é um documento para que todos tenham conhecimento com o
proposito de resguardar os direitos sobre o invento ou até mesmo seu processo.

O resquicio de patente originou-se na era Mercantil no século XV, apesar de ndo

serem tdo populares. O arquiteto Filippo Brunesseschi desenvolveu, na Itdlia, regido de
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Florenga, um sistema para transportar marmore, em 1421, sendo concedido o direito de
explorar essa carta patente por trés anos. Outro marco historico foi John of Utynam, que
em 1944, recebeu uma carta patente, em Elton Colllage, no Reino Unido, pelo Rei Henrique
VI por desenvolver a técnica do vidro colorido para as janelas do Eton College, registro
esse que estad presente no famoso e atual livro "Guiness World Records" como a mais
antiga de todas as patentes e teve sua duragdo de 20 anos.

O assunto patente e a necessidade de seu registro chegaram ao Brasil somente
1809. O presente esbouc¢o tem como objeto o estudo das patentes mediante a ocorréncia
de invencdes nas relacdes de trabalho.

Para desvendar-se a quem ira pertencer a patente e os direitos inerentes a ela,
sera apresentado primeiramente o decorrer histdrico e vinculando um dos direitos
intelectuais com o contrato de trabalho divididos em dois subtopicos. Dando continuidade
ao trabalho estarao presentes trés situacdes separadas por topicos, com suas diferencas
e implicagodes.

Este trabalho traz o ordenamento juridico, assim como as jurisprudéncias e ainda
conta com a visao e entendimento de alguns doutrinadores, de metodologia instrumental

e com facil entendimento.

1 DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONTRATO DE EMPREGO
1.1 Inicio em terras brasileiras

O Brasil, foi o 4° pais que adotou o sistema de patentes, pelo qual garantia o
direito a propriedade industrial, no ano de 1809. Para entender melhor sua originalidade
historica, o primeiro resquicio em terras do futuro Brasil, foi o Alvara implementado por
Dom Jodo VI, que por meio dele foram instituidos parametros que continuam atuais
(PATENTES HISTORIA E FUTUR0.2013, p. 12).

Em 1880, ocorreu a primeira reunido da Convencao da Unido de Paris (CUP),
através da qual juntou os paises para debater sobre o assunto, visto que mesmo cada um
estabelecendo suas leis, a propriedade ndo tem fronteiras. Mediante essa situagdo o
acordo foi assinado apos trés anos de debates e foi vigente um ano depois (PATENTES
HISTORIA E FUTURO.2013, p. 14).

A Lei N° 3.129/82, foi introduzida no Brasil levando como caracteristica sua

abrangéncia. A Declaracdo Universal dos Direitos do Homem ja resguardava a
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propriedade industrial, de modo que seu artigo 27.2 previa que: “Todo homem tem direito
a protecdo dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer producao cientifica,
literaria ou artistica da qual seja autor”. A ultima atualizacdo do acordo internacional,
firmado pela Convencéo da Unido de Paris, foi em 1967. (PATENTES HISTORIA E FUTURO.
2013, p. 16).

1.1.1 O Marco historico

A década de 70 foi de grande primazia internacional e nacional. Primeiramente
nascia a Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), advinda da CUP
(Convencao da Unido de Paris) e no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
foi instituido pela Lei N° 5.648 como substituta do Departamento Nacional de
Propriedade Industrial (DNPI), trazendo consigo grandes mudangas na época, sendo uma
delas o efeito juridico, como cita a obra PATENTE HISTORIA E FUTURO (2013) na qual

traz que:

Em 1970, o pais assinaria o mais importante tratado de cooperacio
internacional no campo das patentes ja firmado entre as nagées: o Tratado de
Cooperacdao emMatéria de Patentes (PCT - Patent Cooperation Treaty). Por
ele, um Unico pedidode patente passou a ter efeito juridico nos paises
vinculados pelo tratado e designados pelo depositante, o que representou a
simplificacdo do processo de obten¢ido do documento no exterior. O PCT é
um poderoso instrumento de consolidacao do sistema de patentes. (2013, p.
15).

Assim, o Cddigo da Propriedade Industrial em nosso pais foi criado (Lei N°
5.772/71), sendo modificado na década de 90, quando foi implementada a Lei N°
9.279/96, que entrou em vigor no préximo ano e trouxe consigo adequacdes do
ultimoacordo internacional. Vale lembrar que a Lei N° 5.772, deve ser levada em conta no
caso do “direito intelectual do empregado,em decorréncia da transi¢cdo”, assim defende
odoutrinador Mauricio Godinho (2018, p. 729) em sua obra Curso De Direito do Trabalho.

O direito a propriedade industrial esta incluso no direito intelectual, como uma
de suas ramificacdes, ja que ela engloba os direitos do autor também. Para diferenciacao,
vale lembrar que a propriedade intelectual envolve o resguardo do direito a recompensa
de suas criagdes, bem como, vincula-se aquelas como as obras artisticas, as literarias,

cientificas, descobertas cientificas, marcas industriais, fonogramas, de modo a estar ligado

a um especifico conhecimento de seu autor inventivo.
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Enquanto a propriedade Industrial protege o inventor/criador na exploracao ou
criacdo do produto inventivo inédito, ou seu processo de melhoria. A Constituicao Federal

respalda em seu artigo 5°, inciso XXXIX que:

A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagcdes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico
e econdmico do Pafs.

Compondo neste proposito os dispositivos especificos juridicamente sao: a Lei N°
9.279/96 de patentes, o Decreto N° 2.553/98 e a Lei N2 9.456/97, que traz os cultivares.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial divide em tipos de patentes, sendo
elas: patente de invencdo; patente de modelo de utilidade; certificado de adi¢cdo de
invencao. Para se enquadrar em um dos referidos modos sdo necessarios alguns
requisitos, como no primeiro, patente de invencdo, em que deve ser novidade e de
aplicacdo industrial, e tem como caracteristica a validade de 20 (vinte) anos a partir da
data do depdsito no sistema da Instituicao.

Continuamente, no segundo, modelo de utilidade, deve ser de aplicacdo
industrial, pratico, que venha de uma forma inovadora, trazendo melhoria ao objeto ou
seu processo de construcdo, o qual tera a validade de 15 (quinze) anos, contados do dia
do depdsito no sistema.

Outrossim, o certificado de adi¢do de invencgado € definido por uma palavra-chave,
sendo ela aperfeicoamento, ou seja, ainda que ndo caracterize como uma atividade
inventiva, deve seguir a mesma linha de pensamento. A validade neste caso sera a mesma
da patente, ja que o certificado nao equivale a mesma, sendo apenas um apetrecho, ou

seja, ndo é independente.

1.2 Relagdo contratual

O artigo 442, da Consolidacdo das Leis Trabalhistas (CLT), prevé que o contrato
de trabalho é “o acordo tacito ou expresso, correspondente a relacdo de emprego”,
entretanto, apesar de estar estabelecido que legalmente o correto é contrato de trabalho,
sendo ele em sentido amplo pelo qual engloba todos os tipos, contudo, no presente

trabalho abordaremos o sentido estrito, referindo-o como contrato de emprego. A
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doutrinadora Renata Orsi traz a diferenciacdo entre relacao de trabalho e relacdo de

emprego no enlucida que:

Dessa forma, relagao de trabalho pode ser conceituada como toda relagdo em
que alguém (pessoa fisica) presta servigos a outrem (e.g., trabalho auténomo,
avulso, eventual, voluntario etc.); ja relacio de emprego é a prestacio de
servicos que contempla requisitos cumulativos, a saber (arts. 2° e 3° da CLT).

Na obra Direito do Trabalho Esquematizado, do ano de 2018, em sua pagina 277,
a autora Carla Tereza Martins Romar conceitua o contrato de trabalho, levando em

consideracdo as opinides referentes ao conceito legal, ela pontua:

Assim, considerando as criticas que sdo feitas a defini¢cdo legal contida no art.
44?2 da CLT, podemos definir o contrato de trabalho como sendo o acordo de
vontades, manifestado de forma expressa (verbalmente ou por escrito) ou de
forma tacita, por meio do qual uma pessoa fisica (empregado) se
compromete a prestar pessoalmente e de forma subordinada servicos
continuos a uma outra pessoa fisica, a uma pessoa juridica ou a um ente sem
personalidade juridica (empregador), mediante remuneracao.

O doutrinador Mauricio Godinho explica, em sua obra de 2018, na pagina 729,

trés linhas de pensamentos como “hip6teses normativas”, expressando que:

A primeira hip4tese concerne a inventos ocorridos como parte da previsao
ou dinamica contratuais empregaticias. A segunda hipétese diz respeito a
inventos ocorridos fora da previsio ou dindmica contratuais e sem o
concurso de instrumentalizacdo propiciada pelo empregador. A terceira
hipdtese normativa concerne a inventos ocorridos fora da previsido ou
dindmica contratuais, mas como concurso de instrumentalizacio propiciada
pelo empregador.

Logo, ver-se-a que a Lei N° 5.772/71 trouxe um vinculo entre os direitos de
propriedade industrial e o contrato de emprego, o que mesmo apods a revogacao dele
foi seguido pelo legislador como base, na elaboracao da nova Lei de Patentes (Lei N°

9.279/96).

2 OBJETO DE CONTRATO

Os direitos intelectuais, como ja explanados anteriormente, estdo

resguardados,tanto internamente como internacionalmente, desde que o pais tenha
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assinado a Declaracdo Universal dos Direitos do Homem de 1948. Os referidos direitos
advém de inovacdes, seja por meio da arte, da ciéncia ou da literatura.

Os trabalhos intelectuais, segundo Carla Tereza Martins Romar (2018, p. 205),
sdo aqueles que supdem uma especial cultura cientifica ou artistica, um conhecimento
diferenciado em relacdo aos demais trabalhadores. A Constituicio Federal, em seu
artigo7°, inciso XXXII, ressalta que ndo deve ter distin¢do entre trabalho intelectual,
manual, técnico ou entre profissionais, ja o paragrafo tnico do artigo 3°, da CLT,
expressa concordancia.

Essa primeira ramificagdo ocorre nos casos em que o ato inventivo fica a cargo
do empregado. De modo que, o trabalho dele é utilizar de seu intelecto para exercer o
que esta expresso no contrato, assim o objeto ndo seria o invento e sim o trabalho
intelectual.

Para Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2019, p. 152), quando a pessoa for
contratada com a funcao especifica de inventar, este pode-se chamar de invencdo de
servico, pois vem da atividade do inventor. Assim, é necessaria uma analise de forma
mais concernente, a comecar pelo Codigo de Propriedade Industrial, mesmo que tenha
sido revogado, trouxe esse topico em seu artigo 40, caput e §§1° e 2° da Lei N°

5.772/71, em que dispoe:

Art. 40. Pertencerdo exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os
aperfeicoamentos, realizados durante a vigéncia de contrato expressamente
destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade inventiva do assalariado ou
do prestador de servigos seja prevista, ou ainda que decorra da propria natureza
da atividade contratada. § 1° Salvo expressa disposi¢ao contratual em contrario,
a compensacgao do trabalho ou servigo prestado sera limitada a remunerac¢do ou
ao salario ajustado. § 22 Salvo ajuste em contrario, serdo considerados feitos
durante a vigéncia do contrato os inventos, bem como os aperfeicoamentos,
cujas patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo prestador de servigos
até um ano depois da extingdo do mesmo contrato.

Anova Lei de Patentes resguardou essa mesma corrente, eximindo o empregador
a remunerar o empregado que ndo constar expressamente em contrato o salario ja
ajustado, de modo que a esséncia do c6digo revogado esta presente no artigo 88, caput e

paragrafos 1° e 2°, da Lei N° 9.279/96, mas com limite mais restrito, pelo qual prevé:
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Art. 88. A invencdo e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execugao
ocorranoBrasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou
resulte esta da natureza dos servigos para os quais foi o empregado
contratado. § 12 Salvo expressa disposi¢do contratual em contrario, a
retribuicdo pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salario
ajustado. § 22 Salvo prova em contrario, consideram-se desenvolvidos na
vigéncia do contrato a inveng¢do ou o modelo de utilidade, cuja patente seja
requerida pelo empregado até 1 (um) ano apds a extingdo do vinculo
empregaticio.

Nesse diapasao, cabe colacionar os seguintes entendimentos jurisprudenciais

exarados pelos Tribunais Superiores:

INVENCAO REALIZADA PELO EMPREGADO. A inven¢do e o modelo de
utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de
contrato de trabalho cuja execu¢do ocorra no Brasil e que tenha por objeto a
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servicos
para os quais foi o empregado contratado. Artigo 88 da Lein?9.279/96. (TRT
da 42 Regido, 72 Turma, 0022834-49.2016.5.04.0341 ROT, em 22/11/2018,
Desembargador Jodo Pedro Silvestrin - Relator). AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAGAO
POR DANOS MATERIAIS. TRABALHO INTELECTUAL. INVENTO VINCULADO
AO CONTRATO DE TRABALHO. No caso em andlise, ficou consignado no
acérdao do Regional que o invento vincula-se ao contrato de trabalho dos
reclamantes. Ficou, ainda, consignado disposi¢ao contratual de rentncia ao
direito de patentes, de forma tal que os reclamantes se enquadram na
excecdo prevista no artigo 91 da Lei n® 9.279/96, sendo incabivel, portanto,
falar em indenizagdo pela utilizagdo da inveng¢do. Agravo de instrumento
desprovido. (AIRR-1681-62.2012.5.09.0663, 52 Turma, Relator Ministro
Emmanoel Pereira, DEJT 06/03/2015).

Dessa forma, fica evidente que nao ocorreram mudancas inéditas, apenas
limitagdes. Nesse caso, o que difere do artigo 89, da Lei de Patentes, é que o empregador,
titular da patente, pode conceder ao empregado, sendo ele o autor do invento, lucros
advindos do resultado da exploracao da patente, desde que seja negociado, ou que siga o
estatuto interno da empresa, assim passa a ter carater facultativo.

O paragrafo Unico, do supracitado artigo, expressa que este recebimento nao tem
na pratica caracteristica salarial, ou seja, sua natureza juridicamente ndo é essa,
contrariamente, caso fosse, deveria ter sentenca provida na jurisprudéncia
retromencionada, o que confrontaria a Carta Magna, que em seu artigo 218, § 4° prescreve

que:
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Art. 218. O Estado promovera e incentivara o desenvolvimento cientifico, a
pesquisa, a capacitagio cientifica e tecnoldgica e a inovacgdo. (Redagdo dada
pela Emenda Constitucional n? 85, de 2015). § 4° A lei apoiara e estimulara
as empresas que invistam em pesquisa, criacdo de tecnologia adequada ao
Pais, formacido e aperfeicoamento de seus recursoshumanos e que pratiquem
sistemas de remuneracao que assegurem ao empregado, desvinculada do
saldrio, participacdo nos ganhos econémicos resultantes da produtividade de
seu trabalho.

Na obra do doutrinador Mauricio Godinho (2018, p. 730) ressalta, que “a
exploracdo industrial e comercial do invento e modelo de utilidade mantenha-se
exclusivamente com o empregador e ndo transfere a este a autoria da invencao”. Ele ainda
complementa dizendo que isso ja estava no c6digo anterior, ou seja, mesmo que a patente,
mediante contrato, perten¢a ao empregador, em sua descricao do invento estaria o nome

do autor, do empregado, como fundamenta a Constituicdo Federal, no artigo e inciso ja

citados e foi mantida na Lei de Patentes.

3 TRABALHO INTELECTUAL SEM RELACAO COM O CONTRATO

A invengdo, que ndo esteja submetida aos parametros contratuais em que seu
autor assinou em face de seu labor, fica completamente fora do alcance de seus deveres e
responsabilidade em prol de seu empregador.

Para o nobre doutrinador Mauricio Godinho (2018, p. 731 e 732) a segunda
vertente refere-se aos “inventos ocorridos fora da previsdao ou dindmicas contratuais e
sem o concurso de instrumentaliza¢do propiciada pelo empregador”.

A previsao legal fica constatado na Lei de Patentes N° 9.279/96, que respalda em
seu artigo 90, os requisitos que devem ser cumpridos levando o autor a obter sua prépria

patente:

Art. 90. Pertencera exclusivamente ao empregado a inveng¢ao ou o modelo de
utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de
trabalho endo decorrente da utilizacdo de recursos, meios, dados, materiais,
instalacdes ouequipamentos do empregador.
Nesse caso, a Confederacdo Nacional da Industria, a favor de auxiliar os
magistrados, realizou uma publicacdo no ano de 2013, em que chama de “invengdes

livres” aqueles que se enquadram no artigo 90, trazendo um exemplo de quando se

aplicaria, como vera a seguir:
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Por exemplo, o empregado nas suas horas de lazer, fora das dependéncias da
empresa empregadora, cria uma invengdo gragas as atividades exercidas em sua
oficina domiciliar. Essa inven¢do - e consequentemente uma patente que
eventualmente a proteja - estd ao abrigo dessa disposi¢do legal.

Nesse passo, ficara resguardado ao autor o direito de protecdo de uso, venda e
importacao, de seu produto sem sua prévia autoriza¢do. Para isso é necessario ir ao site
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial em que estara disponivel para preenchido
o requerimento dos pedidos, devendo conter um relatério descritivo, reivindicagoes,
listagem de sequéncia e resumo, para maior informagao deverdo consultar as Instrucdes
Normativas 30/2013 e 31/2013, que trazem as aplica¢gdes da Lei de Patentes.

Para melhor esclarecimento, conforme o Manual para o Depositante de Patentes,

oferecido pelo site do INPI, segue as definicbes dos requisitos do requerimento

mencionados no paragrafo anterior:
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O relatério descritivo deve apontar o problema existente no estado da
técnica e a solugio proposta, especificando o setor técnico a que se destina.
Além disso, o relatério deve ressaltar nitidamente a novidade, o efeito
técnico alcancado (nocaso de invengao) e as vantagens em relagao ao estado
da técnica. A Invengioe o Modelo de Utilidade devem ser descritos de forma
a permitir que um técnicono assunto possa reproduzi-los. ( Manual Para O
Depositante De Patentes. 2015, p. 17). A redagdo das reivindica¢des é da maior
importancia na elaboracdo de um pedido de patente. A extensdo da protegao
conferida pela patente é determinada pelo contetido das reivindicac¢des,
interpretado com base no relatério descritivo e nosdesenhos, ou seja, as
reivindica¢des definem e delimitam os direitos do autor dopedido (Art. 41 da
LPI). Desta maneira, as reivindicacbes devem ser fundamentadas no
relatério descritivo, caracterizando as particularidades do pedido, e
definindo de forma clara e precisa a matéria objeto da protecado, evitando
expressoes que acarretem em indefini¢cdes (Art. 25 da LPI). As reivindicagdes
devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo titulo, ou parte deste,
enumeradas consecutivamente, em algarismos arabicos, e,
obrigatoriamente, conter uma Unica expressdo "caracterizado por". As
reivindicagdes sdo classificadas como independentes e dependentes. -
Reivindica¢des independentes - sdo aquelas que, mantida a unidade de
invencdo - ou técnico- funcional e corporal do objeto (no caso de Modelo de
Utilidade) - visam a protecdo de caracteristicas técnicas essenciais e
especificas da invengdo, ou do modelo de utilidade, em seu conceito integral.
As reivindicacdoes independentes podem servir de base a uma ou mais
reivindica¢des dependentes. - Reivindica¢cdes dependentes - sdo aquelas que,
mantidas a unidade de invengio, ou técnico- funcional e corporal, incluem
caracteristicas de outra(s) reivindicacdo(des) anterior(es), e definem
detalhamentos dessas caracteristicas e/ou caracteristicas adicionais,
contendo uma indicacao de dependéncia a essa(s)
reivindicacdo(0es).(Manual Para O Depositante De Patentes. 2015, p. 18).
Descri¢do sumaria do objeto do pedido de patente devendo ser iniciado pelo
titulo, ressaltando de forma clara a matéria objeto de protecdo, contendo
entre cinquenta (50) e 20 duzentas (200) palavras, e no maximo 25 linhas de
texto. Deve englobar as caracteristicas técnicas, a solu¢do para o problema
descrito eseus principais usos, tendo como finalidade principal facilitar a
busca do pesquisador nos Bancos de Patentes. (Manual Para O Depositante
De Patentes.2015, p. 19 e 20).

Sendo assim, o depésito poderda ser eletronico por meio do sistema e-
Patentes/Depdsito (e-depdsito) como consta no Guia Basico, desde que tenha cadastrado
um Certificado Digital no sistema e-dep6sito, ou de forma presencial na sede do Instituto
ou local que representa. Lembrando que devera consultar de modo regular a Revista da

Propriedade Industrial (RPI), ou a Plataforma e-patentes para ficar ciente da aprovacao

ou nao de seu pedido.

4 INTELECTUAL FAVORECIDO POR CIRCUNSTANCIAS CONTRATUAIS

Fundamentada no artigo 91, §§1°, 2°, 3° e 4°, da Lei de Patentes, o favorecimento

por circunstancias contratuais pode trazer e vir a ser motivo de recorrer ao judiciario, ja
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que coloca em prova a titularidade dessa patente como a seguir, a pena de passar a

exclusividade da propriedade industrial:

Art. 91. A propriedade de inveng¢do ou de modelo de utilidade sera comum,
em partes iguais, quando resultar da contribuicdo pessoal do empregado e
de recursos, dados, meios, materiais, instalagbes ou equipamentos do
empregador, ressalvada expressa disposicdo contratual em contrdrio.
(Regulamento). § 12 Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber
sera dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrario. § 22 E
garantido ao empregador o direito exclusivo de licenca de exploragdo e
assegurada ao empregado a justa remuneracdo. § 32 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 concessdo, sob pena de
passar a exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente,
ressalvadas as hipoteses de falta de exploracdo por razdes legitimas. § 42 No
caso de cessdo, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condigdes, podera
exercer o direito de preferéncia.

A Confederac¢do Nacional da Industria traz dois nomes quando se faz referéncia
ao invento: “de estabelecimento” ou “mistos”, ja que o empregado ao contrario da segunda
corrente pode ser ou ndo vinculado no contrato de trabalho desde que nao conste nele.
Assim, entende o doutrinador Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2019, p. 153) que traz essa

modalidade, conhecida como inveng¢ao de empresa ou inven¢do casual, como uma

proporg¢ao entre as outras duas de modo que ele traz em sua obra que:

Nesse caso, quando a criacdo intelectual provém do esfor¢co de certo
empregado ou grupo de empregados identificados, sabendo-se que o
contrato de trabalho nao foi firmado com o objetivo especifico de se obter tal
invento, passa a ser devida a compensac¢do pela utilidade auferida pelo
empregador, ou seja, uma indenizagdo decorrente da inveng¢ao da empresa.

Quando o autor estiver em processo de fabricacdo, ou até mesmo pronto para
registro, este sera exclusivo dele, mesmo que exerca dentro do préprio horario de labor;
ainda cabera esta corrente.

Outra forma que cabera nessa hipotese, é se estiver no exercicio de criacao
intelectual fora da empresa, mas lhe foi concedido recurso para o feito por parte da
empresa. O §1° traz quando outrem, sendo ele apenas um ou varios, permanecem todos
como autores, ao identificar para registro de patente, assim como os lucros almejados

serdo divididos igualmente a parte que pertencer ao autor.
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O §2° como se trata da contribuicdo pessoal do empregado, traz quanto a
exclusividade da licenca para a exploracdo do invento, ficar voltado ao empregador e
garantindo a devida remuneracgao ao autor, o que acaba ficando vago, ja que a nova Lei de
Patentes, ndo fixa expressamente o valor.

Nesse aspecto, jurisprudéncia do Tribunal Regional do Trabalho da 32 Regiao:

INVENCAO DO EMPREGADO. MELHORIA DO PROCESSO PRODUTIVO.JUSTA
REMUNERACADO. A propriedade de invengio ou de modelo de utilidade sera
comum, em partes iguais, quando resultar da contribui¢do pessoal do
empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalagdes ou
equipamentos da empresa, sendo garantido ao empregador o direito
exclusivo de licenca de exploracdo do art.91 da Lei 9.279/96. (TRT-3 - RO:
0001002173820175030054 MG00100217-38.2017.5.03.0057, Relator:
Marcos Antonio Paulinelli Carvalho, Data de Julgamento: 26/06/2020,
Decima Primeira Turma, Data da Publicagdo: 39/06/2020.
DEJT/TRT3/CAD.JUD.P4gina1966.Boletim: Nao).

O ilustre doutrinador Mauricio Godinho (2018, p. 731) defende que: “ o
pagamento tem como causa o invento e ndo a prestacdo de servigos ou conteudo
contratual trabalhista.”. Ele deixa claro que a palavra remuneragdo, apesar de utilizada
pelolegislador, ndo seria de carater salarial e nem como verba trabalhista.

In casu, precedentes sobre o tema:

INVENCAO/MODELO DE UTILIDADE. GANHOS DE PRODUTIVIDADE NA
OPERACAO DE EQUIPAMENTO DECORRENTES DE ATIVIDADE INVENTIVA DO
TRABALHADOR. JUSTA RETRIBUICAO PECUNIARIA DEVIDA. A Lei 9.279/96
disciplina direitos e obriga¢Ges relativos a propriedade industrial, inclusive
em relagdo as inveng¢des dos empregados. O artigo 88, § 12, da referida Lei
esclarece que as invenc¢Ges de servico constituem objeto do contrato de
trabalho e resultam do labor executado pelo empregado admitido com o fim
de estudar e criar, percebendo retribuicdo restrita ao saldrio. Nesse caso, a
atividade criativa pertence ao empregado, mas o empregador detém os
frutos do invento porque arcou com os riscos econdmicos e financeiros
necessdrios a invenc¢do. A invencao livre, por sua vez, resulta de criagdo
desvinculada do contrato de trabalho, sem uso de recursos, materiais e
instalacGes da empresa e pertence exclusivamente ao empregado (artigo 90
da Lei 9.279/96). As invencdes casuais, resultantes da contribuicdo pessoal
do empregado com uso de recursos do empregador, serdo propriedade
comum, em partes iguais, salvo expressa disposicdo contratual em contrario.
Tratando-se de invencdo casual, é certo que a atividade intelectual
extrapolou a funcdo para a qual o trabalhador foi contratado, razao pela qual
o saldrio ndo remunerou a inovacao industrial. J& o art. 91, § 29, da Lei
9.279/96 garante ao empregador o uso da invenc¢do resultante dos recursos
por ele propiciados, mas também assegura ao obreiro a justa remuneragao
por ter contribuido com sua atividade intelectiva e irradiada de sua
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personalidade para criacdo e/ou aperfeicoamento de invento, cujo produto
serd revertido em beneficio da exploragdo econémica do empreendedor. No
caso, o acervo probatdrio comprova que o reclamante, valendo-se de suas
aptiddes intelectivas, criou estrutura desvinculada da mdquina que operava,
viabilizando melhoria no processo produtivo. Como foram extrapoladas suas
obrigacdes contratuais, enquadra-se no permissivo legal em comento e faz
jus ao pagamento de ‘"justa remuneracao" proporcional aos
beneficios/ganhos auferidos pela empresa com o dispositivo criado. (TRT-3
RO: 00102986320145030095 MG 0010298-63.2014.5.03.0095, Relator: Jose
Marlon de Freitas, Data de Publicacgo: 17/08/2017.
DEJT/TRT3/Cad.Jud.Pagina661.Boletim: Sim). AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM RECURSO DE REVISTA. INVENTO. CONTRIBUICAO PESSOAL DO
EMPREGADO. Segundo o Regional, a reclamante foi contratada para exercer
a funcdo de professor assistente mestre, ou seja, o cargo para o qual foi
contratada ndo equivale a de criacdo de inventos. Ademais, ficou
demonstrado a participacdo da reclamante no invento da tecnologia Luva
Braille, de modo que |he é assegurado o direito a justa remuneracdo, pela
exploracdo do invento resultante de sua contribuicdo, nos termos do artigo
91, § 29, da Lei n2 9.279/96. Diante desse contexto, intactos os artigos 62, §
29, 88, § 12, e 91, caput, e § 22, da Lei n2 9.279/96. Agravo de instrumento
conhecido e ndo provido. (AIRR-1738-18.2012.5.11.0019, 82 Turma, Relatora
Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 15/08/2014).

O §3° do artigo 91, da Lei N2 9.279/96, rege a auséncia do acordo entre o
empregador e os autores, ja que nesta corrente tanto o empregado como ele, tém seus
direitos e deveres, sem exploracao de patente apds um ano, pois ela logo passara a
pertencer ao criador do invento, ou criadores. Nessa linha de raciocinio, ficam os
coautores ou cotitulares com seus direitos resguardados, e serdo aplicadas as mesmas
normas de modo igualitario com base no §4° do mesmo artigo.

Mesmo com a distin¢do apresentada quanto a previsdo contratual que de fato
define quando as invengdes deverdo ser indenizadas e pertencerao ao empregado ou ao
empregador.

Alguns doutrinadores sustentam que as invengdes sdo efeitos conexos ao
contrato e que independem de qualquer previsao contratual.

Dentre eles cabe pontuar o mestre Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2019, p. 151)
“o contrato de trabalho apresenta efeitos conexos, gerando direitos intelectuais, como o
direito autoral e aqueles decorrentes de inveng¢des do empregado”.

A professora Carla Tereza Martins Romar (2018, p. 328) aborda alguns efeitos

conexos, ensinando que:
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Entre os diversos efeitos conexos que o contrato de trabalho pode ter,
merecemdestaque e estudo especifico os direitos intelectuais devidos ao
empregado em razao de invencdo ou da execucao de obraintelectual e, ainda,
as indeniza¢des por danos morais ou materiais que sejam devidas ao
empregado em razio deatos ilicitos praticados pelo empregador ou por seus
prepostos.

Ainda que se conceba que as invengdes sdo efeitos insitos do contrato de
emprego, os tribunais tém seguido os apontamentos explanados no presente trabalho em
relacdo a necessidade de remunerar ou ndo as invenc¢des, a depender do objetivo do

contrato, da participacdo do empregado, da utilizacdo ou ndo de ferramentas fornecidas

pelo empregador, assim como do local desenvolvido.

CONCLUSAO

A evolugdo até a Lei de Patentes (Lei N° 9.279/96), iniciada pelo Alvara de 1809,
jaresguardava o direito exclusivo e os requisitos necessarios para requerer a patente, que
sdo utilizados até hoje, antes ndo era necessario o pagamento para patentear, o que foi
alterado pela Lei N° 3.129/82. Posteriormente o Cédigo de Propriedade Industrial (Lei
N°5.772/71) foi fundamental para a atual Lei ser aplicada no ordenamento juridico,
porque foi utilizado como estrutura e visa garantir os direitos dos contribuintes do objeto
inventivo e assim incentivar a criagdo e a economia do pais, de modo que atinge todas as
areas do Direito, sendo uma de suas principais, o direito trabalhista.

Para a obtencao da patente no Brasil é necessario o privilégio de invengao (PI) e
modelo de utilidade (MU). Quando é invencao deve esta ser novidade, uma atividade
inventiva e ser aplicavel de modo industrial, enquanto o modelo de utilidade deve ser de
uso pratico, ter um novo jeito que venha apresentar uma acdo inventiva, assim como
podera estar disposta a aplicacdo na industria e que faca diferenca quando utilizado, ou
seja, ela traz uma melhoria em seu funcionamento.

O autor do invento decorre de trés situacdes. A primeira existe uma relagdo
empregaticia comprovada por contrato, em que estabelece nele a fungdo de exercer esse
papel de inventor de modo que seu trabalho é intelectual. Apesar de seu nome ir como
autor para a descricdo do registro para patente, ela sera exclusivamente do empregador
e ndo caberd remuneracdo extra, a ndo ser que o empregador de modo facultativo o

retribua, caso contrario permanecera o que consta em contrato.
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A proxima situacao cabera patente exclusiva ao empregado, por ser invengdo
livre, ou seja, nao tem vinculo com seu labor, ja que nao utiliza de recursos, meios, dados,
materiais, instalagdes ou equipamentos do empregador, além de ndo ter em contrato
responsabilidade quanto sua funcao ser voltado ao desenvolvimento de criagao.

O invento misto ocorre na criacao feita por um empregado de modo pessoal, sem
ter no contrato de trabalho especificamente esse objetivo, porém, usa o auxilio do
empregador. Neste caso, a patente serd do empregador, assim como a licenga para
exploracdo, ficando estabelecido e é direito do empregado autor do invento a justa
remuneracdo, lembrando que ela ndo tem ligacdo com as verbas trabalhistas e com o
salario, tendo natureza de indenizacgao.

Diante do exposto, observa-se o resguardo atraveés da aplicacao da Lei atual de
patente, diante do direito intelectual que passou a ser de grande valor no Brasil. Quanto a
remunerac¢ao nas situacoes abordadas neste material, fica claro a busca para alcangar a
forma mais justa. Infelizmente no caso do invento misto ocorre a ampla interpretacao, ja
que ndo definiu o valor dessa “justa remuneracdo” que expressa o § 22, do artigo 91, da
Lei de Patente, enquanto nas outras duas situagoes o legislador conseguiu chegar a forma

mais pacifica.
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