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Direito de invencao

do empregado

José Geraldo da Fonseca Membro do Conselho Editorial

Introducio
or que o homem inventa?

Para uns, o impulso criativo aplicado
pelo homem a um bem material, cultural ou
institucional, ou a qualquer alteracao signi-

ficativa do que ja existe, é um aspecto permanente da
histéria humana. A capacidade inventiva do homem
seria inata e ndo teria um porqué.' Para outros, o ho-
mem inventa para obter um bem. Bem, é qualquer
coisa capaz de satisfazer a um desejo, isto é, a um in-
teresse. Admitir que algo ou alguma coisa existe no
interesse do individuo ou da coletividade ¢ o mesmo
que afirmar que isso promove, de alguma maneira, o
bem-estar de um, ou de todos.”

De uns tempos para cd, empregados tém aciona-
do a Justica do Trabalho para discutir a titularidade
de seus inventos na constancia do contrato de traba-
lho. Saber a quem pertence um invento produzido na
constancia do contrato de trabalho implica definir, a
priori, qual é o nucleo desse contrato, e que tipo de
contrato liga o empregado a empresa.

E bem aceita na doutrina a ligdo de que o contrato
de trabalho é de atividade, nao tem contetdo especi-
fico e resume uma obrigagao de fazer. Essa obrigacao
de fazer é em si mesma um valor, um bem ao qual o
direito — particularmente o do trabalho - empresta
algum tipo de protegdo.

Na execu¢do do contrato de trabalho, que é,
como dito, de atividade, pode ser que o empregado
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tenha sido contratado exatamente para isso: inventar.
Nesse caso, como inventar é o nucleo do contrato
de trabalho, entende-se que o invento produzido
como consequéncia natural desse contrato pertence
exclusivamente a empresa porque foi para isso que
contratou e salariou o empregado. A obrigacdo de
fazer do empregado exaure-se no ato de inventar,
e a do patrdo, na de pagar o salario combinado.
Diz-se, nesse caso, que se trata de “invengdo de
servico’, isto ¢, a criagdo ¢ idealizada pelo empregado
como decorréncia natural daquilo para o qual foi
contratado e pago. Pode ocorrer que o empregado
nio tenha sido contratado para inventar, mas, como
um lampejo criativo, produza algo necessario ou
economicamente util a empresa além daquilo para o
qual foi contratado. Nesse caso, como a sua atividade
principal nao era a de inventar, o invento criado é
ultra vires contratualis, isto é, para além das forcas do
contrato, e ja que sua criagdo ¢ um bem que interessa
financeiramente a empresa, é preciso definir quem
¢ titular dos direitos intelectuais sobre a criacdo,
qual o seu efetivo valor econémico e de que forma
remunerar o inventor.
E disso que trato aqui.

O que é invento?
Invento é toda criacdo do espirito. A palavra

«s b2l 4 . « . . 2» . .
invento” provém do latim “invenire”, que significa
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“encontrar”, “descobrir”. Mas inventar nao é simples-
mente descobrir. Como Kant advertiu, “A coisa que
se descobre admite-se como ja preexistente, apesar
de ainda nao conhecida, como a América antes de
Colombo; contudo, o que se inventa, como a polvora,
ndo existia em absoluto antes de quem a inventou”?

Do ponto de vista juridico, considera-se
invento a atividade criativa do homem que seja
dotada de novidade, utilidade, industriabilidade e
desimpedimento*.

Quando se exige que o invento como criagao
humana tenha de conter novidade, o que se quer dizer
é que deve ir além do simples “estado da técnica’,
ou “estado da arte”, isto é, por mais que o invento
se aproprie de métodos, sistemas e propriedades
conhecidos, sua criagao nao estavaacessivel ao publico
em geral, ou aos especialistas, antes do depdsito
do pedido da patente.” Utilidade é a caracteristica
de algo que esta além do evento em si.° O invento
deve ter uma funcdo concreta, econdmica, utilizavel
para a satisfacdo de uma necessidade humana.
Industriabilidade é a caracteristica do que é possivel,
realizavel e repetivel segundo o que foi planejado pelo
inventor. Por fim, por desimpedimento’ entende-se a
caracteristica do invento que nao contraria a moral,
os bons costumes, a seguranga, a ordem e a saiude
publicas.

Fixadas essas premissas, nao se consideram in-
ventos® nem modelo de utilidade as descobertas, as
teorias cientificas e métodos matematicos; as concep-
¢Oes puramente abstratas; os esquemas, planos, prin-
cipios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros,
educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacao;
as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cienti-
ficas ou qualquer criacdo estética; os programas de
computador em si; a apresentacdo de informagdes;
as regras de jogo; as técnicas e métodos operatdrios
ou ciruargicos, bem como métodos terapéuticos ou
de diagnostico para aplicagdo no corpo humano ou
animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e
materiais bioldgicos encontrados na natureza, ou
ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou ger-
moplasma de qualquer ser vivo natural e os processos
biolégicos naturais.

Quem € o dono do invento?

Até o advento do Cddigo de Propriedade
Industrial, a divisdo da titularidade do invento era
tratada no art. 455 da CLT. Os inventos pertenciam,
em partes iguais, ao empregado e ao patrao, exceto
se o nucleo do contrato de trabalho fosse a pesquisa
cientifica, isto é, se o empregado tivesse sido
contratado justamente para inventar. Nessa hipotese,
entendia-se que o seu esfor¢o inventivo ja estava
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antecipadamente remunerado pelo saldrio ajustado
em contrato e que o invento pertencia exclusivamente
ao patrao, desde que efetuasse o registro da patente em
seu nome em até um ano da sua criagdo, sob pena de
perder a propriedade do invento para o empregado.
O tema, agora, ¢ tratado na Lei n° 9.279/1996, que se
aplica ao direito do trabalho por autorizagdo expressa
do art. 9°da CLT.

O direito de propriedade intelectual sobre o
invento do empregado varia segundo a natureza
do contrato de trabalho. Ndo é possivel saber a
quem pertence o invento nascido na constincia
desse contrato sendo depois de definido o tipo
de obrigacao de fazer que liga o empregado ao
patrdo. Se o empregado ¢é contratado justamente
para inventar, desenvolver, criar ou aperfeicoar, sua
atividade inventiva é o prdoprio nucleo do contrato de
trabalho e todo invento subentende-se remunerado
pelo salario estipulado no contrato. A lei diz que,
nessas hipdteses, o invento criado pelo empregado
ja se acha remunerado pelo salario ajustado em
contrato, embora faculte ao empregador, proprietario
do invento, dar ao empregado-inventor alguma
participagdo nos resultados econdmicos da sua
exploragao. Essa quantia, se paga, ndo se incorpora
ao salario do empregado, a qualquer titulo.’
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ll A invencao pertencera a

ambos, em partes iguais,
quando for fruto do
esforco comum, isto é, da
contribui¢ao pessoal do
empregado e do patrao,
ou da contribui¢ao pessoal
do empregado e utilizacao
dos recursos, meios, dados,
materiais, instalacdes

ou equipamentos do
empregador.”

Para evitar que o empregado contratado para in-
ventar se aposse de invento criado na constancia do
contrato de trabalho, a lei'® presume desenvolvidos
na vigéncia do contrato de trabalho qualquer inven-
¢do ou modelo de utilidade cuja patente seja requeri-
da pelo empregado em até um ano depois do término
do contrato de trabalho. Essas mesmas regras valem
para os inventos produzidos na consténcia de contra-
tos de estagio, contratos com servidores publicos e
até mesmo em relacdes autdbnomas de trabalho, ainda
que o prestador desses servicos seja pessoa juridica
cujo objetivo social seja a criagdo e a pesquisa tecno-
légica.

Se o empregado néo foi contratado para inventar,
o produto de seu engenho sera de sua exclusiva
propriedade, desde que nao tenha qualquer relagao
com o contrato de trabalho ou com a prestacao de
servicos e contanto que o inventor ndo tenha utilizado
recursos, meios, dados, materiais, instalacdes ou
equipamentos do empregador."

Por fim, a inven¢ao pertencerd a ambos, em partes
iguais, quando for fruto do esfor¢o comum, isto ¢, da
contribui¢do pessoal do empregado e do patrdo, ou
da contribuicdo pessoal do empregado e utilizagao
dos recursos, meios, dados, materiais, instalagdes ou
equipamentos do empregador. Se mais de um empre-
gado participar do invento, a parte que lhes couber
sera rateada entre eles em partes iguais, mas a maior
ou menor participa¢do de cada um no rateio podera
ser ajustada em contrato."?
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O que é “justa remuneragao”?

Nos casos em que o empregado inventa, mas nao
fora originariamente contratado para inventar, o direi-
to de invencéo lhe pertence, mas o direito de explora-
¢ao ¢ exclusivo do patrdo. Ao empregado, a lei apenas
assegura “justa remuneragdo” pelo invento. O conceito
de “justa remunera¢do” nao estd na lei.”” Trata-se de
contetdo aberto que permite ao juiz decidir, por equi-
dade, a extensdo do conceito. Em regra, “justa remu-
neragdo’ equivale a quantia a que o empregado teria
direito se explorasse o invento por conta propria, de-
duzidos os custos e encargos do patrdo na cessao dos
meios, materiais e tecnologia necessarios a sua realiza-
¢do. As partes sao livres para combinar o pagamento
de uma s6 vez ou em parcelas, durante o contrato ou
até mesmo para apds a sua terminacao. Essa quantia
nao se incorpora ao saldrio, mas a remuneracao, € nao
pode sofrer descontos para o Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) ou para o Fundo de Garantia de
Tempo de Servigo (FGTS). E nula qualquer clausula
contratual em que o empregado renuncie antecipada-
mente & remuneragdo por invento que possa Vvir a rea-
lizar na constancia do contrato.

Ha nitida diferenga de tratamento remuneratorio
entre o empregado comum que inventa e o servidor
publico. Para este, a lei prevé o direito a uma premia-
¢ao de valor igual as vantagens auferidas com o pedi-
do ou com a patente, limitada a um tergo do valor das
vantagens auferidas pelo 6rgao se o invento se incor-
porar inteiramente ao érgao publico. Tanto quanto as
quantias eventualmente pagas ao empregado comum
por seus inventos, essa participacao ndo se incorpora
aos vencimentos do funcionario publico.™*

Ndo havendo acordo dispondo de outro
modo, e desde que ndo haja razao fundada para
0 descumprimento desse prazo, a exploracio da
patente do invento do empregado, pelo empregador,
devera ocorrer em até um ano contado do dia da sua
concessdo pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), sob pena de a titularidade da
patente se transferir ao empregado, exclusivamente.

Competéncia material

Em regra, a competéncia material da Justica do
Trabalho restringe-se as demandas entre empregado
e patrdo versando sobre relacdo de emprego, isto ¢,
aqueles negodcios juridicos em que ha pessoalidade,
habitualidade, subordinagédo juridica e onerosidade.
A redagdo do art. 114, da Constituicdo Federal de
1988, amplia essa competéncia material para abarcar
pretensoes decorrentes das relagdes de trabalho, ou
seja, aquelas em que hd prestagao de servico sem
subordinagdo juridica, desde que nido configurem
relagdes de consumo.
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Embora nao haja consenso na jurisprudéncia, os
tribunais tendem a firmar a competéncia material
da Justica do Trabalho para decidir as questdes
decorrentes da disputa pela titularidade do invento
do empregado. Vejamos:

Remuneragdo. Participa¢do nos Lucros. Invengao
Ou Aperfeicoamento. Competéncia da Justica do
Trabalho.

A competéncia da Justica do Trabalho para apreciar
controvérsia em torno de invengdo ou aperfeicoamen-
to, que ndo deixa de ser um trabalho inventivo, por par-
te do empregado, é determinada pela Lei n® 5.772/71, e
artigo 454 da CLT, este abrangido pela referida lei e ndo
revogado. A competéncia firma-se em decorréncia do
contrato de trabalho, sem o qual tal criacdo nao teria
ocorrido”. Acérdio n® 2.502, de 27.9.1988, Reaprecia-
¢do do Recurso de Revista, Processo n° 1.426, 12 Tur-
ma, 5* Regido, publicado no DJ de 25.11.88, pg.31.160,
relator Min. Sebastiao Machado Filho”.

Patente de Inven¢do. Aperfeicoamento introduzido
em maquinas de fabricar frascos. Competéncia da
Justica Estadual para decidir sobre o uso da Patente.

Invenc¢ao que decorreu de desempenho de ex-empre-

Notas

gado durante a relagdo empregaticia. Aplicaciao do
art. 40, paragrafo unico, do Cédigo de Propriedade
Industrial. Deferimento de uma indeniza¢do mensal
a partir do depdsito da patente até a data da venda das
maquinas, correspondente ao salario que o autor per-
cebia quando se despediu do emprego, devidamente
corrigido e com os juros legais. Provimento parcial
do recurso. Apelagao Civel n° 2.868/87, reg. 160.688,
cod. 87.001.02868 - 1* Camara Civel - Des. Pedro
Américo - Julgamento em 15/12/87.

Processual Civil. Conflito negativo. Método de produ-
¢do grafica inventado por empregado. Ag¢do indeniza-
toria movida contra a ex-empregadora. Natureza traba-
lhista ndo configurada. Justica Estadual. Competéncia.

Compete a Justica Estadual julgar agdo indenizato-
ria movida por ex-empregado a antiga empregadora,
pelo uso de método de produgio grafica por ele in-
ventado. II. Conflito conhecido, para declarar com-
petente o Juizo de Direito suscitado, da 22 Vara Civel
do Foro Regional da Lapa, Sdo Paulo, SP. ST] - CC
16.767/SP - Conflito de Competéncia (1.996/18.237-
0) - DJ de 22/11/1999, p. 143 - 22 Se¢do — Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior — 27/10/1999. 5

' OUTHWAITE, Willian; BOTTOMORE, Tom. Diciondrio do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. p. 398.

2 OUTHWAITE, Willian; BOTTOMORE, Tom, op. cit., p. 395.

? ABBAGNANO, Nicola. Diciondrio de filosofia. Sao Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 584.

“Lei n® 9.279/1996, art.8°.

* Lein®9.279/1996, art. 11, § 12
¢ Lein®9.279/1996, art.15.

7 Lein®9.279/1996, art.18.

8 Lein® 9.279/1996, art. 10.

° “Art. 88. A invenc¢do e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja
execugdo ocorra no Brasil 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.

§ 1° - Salvo expressa disposi¢ao contratual em contrério, a retribuicdo pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salario ajustado.
§ 2° - Salvo prova em contrario, consideram-se desenvolvidos na vigéncia do contrato a invengdo ou o modelo de utilidade cuja patente seja
requerida pelo empregado até 1 (um) ano apds a extingao do vinculo empregaticio.”

0 Lei n®9.279/1996, art. 88.

1 “Art. 90. Pertencera exclusivamente ao empregado a invengao ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do
contrato de trabalho e ndo decorrente da utilizacdo de recursos, meios, dados, materiais, instalagdes ou equipamentos do empregador.”

12 “Art. 91. A propriedade de invengdo ou de modelo de utilidade sera comum, em partes iguais, quando resultar da contribuigdo pessoal do
empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalagdes ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposi¢ao contratual em

contrario.

§ 1° Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber sera dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrario.

§ 2° E garantido ao empregador o direito exclusivo de licenga de exploragio e assegurada ao empregado a justa remuneragao.

§ 32 A exploragdo do objeto da patente, na falta de acordo, deverd 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

exploragdo por razdes legitimas.

§ 4° No caso de cessdo, qualquer dos cotitulares, em igualdade de condigbes, podera exercer o direito de preferéncia”.

Y Lei n®9.279/1996, art. 91, § 2°.

4 “Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, as relagdes entre o trabalhador auténomo ou o estagiario e a empresa

contratante e entre empresas contratantes e contratadas”.

“Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, as entidades da Administragao Publica, direta, indireta e fundacional, federal,

estadual ou municipal.

Pardgrafo tinico. Na hipétese do art. 88, sera assegurada ao inventor, na forma e condi¢des previstas no estatuto ou regimento interno da
entidade a que se refere este artigo, premiagdo de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a titulo de incentivo”
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