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Opiniao: Criacoes intelectuais no ambito do contrato detrabalho

Quando o assunto é inovagdo [1] no ambito do contrato de trabalho uma davida sempre surge:
Am s & il i s A~ sropriedade intel ectual ?

A inovacdo é o0 que sustenta o pilar de toda economiaglobal. O Brasil

passou da 572 para a 542 posi¢ao no ranking global de inovacdo [2] de 2022, dentre 132 paises avaliados
no indice de Global de Inovagéo [3] (IGI).

Seguindo atendénciamundial, as empresas brasileiras vém passando pela denominada transformagéo
digital, inclusive reflexo no 1GI, muito embora a hossa economia estar a passos longos da Suica, Estados
Unidos, Suécia, Reino Unido e Paises Baixos, 0s paises considerados as economias mais inovadoras do
mundo [4].

Nesse contexto, é certo que as empresas vém investindo cada vez mais em inovag&o, buscando
profissionais qualificados que ndo somente tenham capacidade de exercer as suas fungdes, mas que
contribuam com criagdes intel ectuais, especia mente tecnol dgicas, para 0 desenvolvimento da atividade
empresarial.

As criagdes intelectuais, segundo a doutrina[5], sdo as criagdes do espirito humano (intelecto) revestidas
de originalidade, inventividade e cardter Unico as quais resultam nas denominadas obras intelectuais. As
obras intelectuais abrangem os mais diversos tipos de criagdo do intelecto humano, e podem ou ndo ser
passiveis de protecdo de acordo com a necessidade momentanea dagquel a soci edade especifica, nagquele
determinado momento historico.

Haformas de remuneracdo para aindustria criativa, sendo o licenciamento uma ferramentalegal e
importante para um mercado, que hoje movimenta quase R$ 22 bilhdes, vindos de personagens
nacionais de autores nacionais, atual mente reunidos na Associagao Brasileira de Licenciamento de
Marcas e Personagens (Abral).

Para o presente estudo, focaremos especialmente nas criagdes intel ectuais com aplicagdo industria, tais
como patentes de invencao, de modelo de utilidade e softwares desenvolvidos no ambito do contrato de
trabalho.
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Quanto as patentes de invencéo e de modelos de utilidade, ambas sdo regidas pela Lei de Propriedade
Industrial (Lel n®9.729/98). A patente de invencgdo [6] consiste, em apertada sintese, nas criagdes

gue atendem aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacéo industrial. Ja os modelos de
utilidade [7] sdo os objetos de uso prético, suscetiveis de aplicagdo industrial, que apresentam nova
forma ou disposi¢do, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricagao.

Os softwares [8], por outro lado, so regidos pela Lei de Software (Lei n° 9.609/98) e consistem na
expressao de um conjunto organizado de instrugbes em linguagem natural ou codificada, contidaem
suporte fisico de qualquer natureza, de emprego hecessario em méaquinas autométicas de tratamento da
informacé&o, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnicadigital ou
analoga, parafazé-los funcionar de modo e para fins determinados.

O tema das criagOes intel ectuais no ambito do contrato de trabalho, até o advento da Lei de Propriedade
Industrial eratratado exclusivamente pelo artigo 454 da Consolidagéo das Leisdo Trabalho (CLT) [9]

. Momento em gue os inventos pertenciam, igualmente, ao empregado e ao empregador, exceto se a
esséncia da contratacdo fosse a pesquisa cientifica, ou segja, se 0 empregado tivesse sido contratado
exclusivamente com a fungdo de criar e desenvolver inventos, hip6tese na qual o invento pertencia
exclusivamente ao empregador, desde que efetuasse o registro da patente em seu nome em até um ano da
sua criacéo, sob pena de perder a propriedade do invento para o empregado.

Apesar da disposicéo expressana CLT, muitas eram as discussoes relacionadas atitularidade e
aproveitamento das criagdes intelectuais no ambito do contrato de trabalho. Neste sentido, em 1996, a
Lel de Propriedade Industrial veio para pacificar grande parte das discussdes, uma vez que passou a
regulamentar a questéo em diferentes situagdes, as quais tiveram ampla aceitagao pelos tribunais
brasileiros.

Muito embora a pacificacdo em lei, ajurisprudénciatem se comportado as vezes de maneira distinta a
depender do tipo de criagdo intelectual e a natureza da contratacdo do empregado, ora concedendo os
direitos de propriedade intelectual sob as obras exclusivamente ap empregador, ora ao empregado em
situagdes que contradizem o determinado pelaLei de Propriedade Industrial.

A primeira hipotese reproduz o que era determinado pela CLT, ou sgja, quando a criagéo intelectual é
objeto da atividade do empregado; decorre do contrato de trabalho ou resulte da natureza dos servicos
para os quais foi 0 empregado contratado. Neste caso, atitularidade e aproveitamento da invencdo sera
integralmente do empregador [10].

Para evitar a desvirtuagdo desta disposicéo, aL e de Propriedade Industrial determina que, salvo prova
em contrario, consideram-se desenvolvidos na vigéncia do contrato ainvencdo ou 0 modelo de utilidade,
cuja patente sgja requerida pelo empregado até um ano apos a extingdo do vinculo empregaticio [11].
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A lei ainda possibilita que 0 empregador conceda ao empregado uma participagao nos ganhos
econdmicos resultantes da exploracéo da patente, mediante negociacéo com o interessado ou conforme
disposto em norma da empresa, a qual ndo se incorporard, a qualquer titulo, ao saléario do empregado [12]

Na segunda hipotese, além de a criacéo intelectual estar desvinculada do contrato de trabalho, elanéo
podera decorrer da utilizacdo de recursos, meios, dados, materiais, instalagdes ou equipamentos do
empregador. Demonstrados tais requisitos, ainvencdo sera de titularidade exclusiva do empregado, que
podera dispor livremente do bem intelectual [13].

A terceira e ultima hipotese previstapela Lei de Propriedade Industrial prevé adivisio igualitariada
titularidade, pelo empregador e empregado, da invencéo e ocorrera quando a criagdo intelectual resultar
da contribuicdo pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalagdes ou
equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposi¢éo contratual em contrario.

Nesta hipotese, alei imp&e uma licenca exclusiva da exploracdo do bem intelectual ao empregador
assegurando-se ao empregado uma justa remuneracdo [14]. A Lel de Propriedade Industrial ndo dispde o
gue seriajusta remuneracdo, cabendo ao juiz determinar tal quantia de acordo com os principios legais
aplicaveis a matéria. Uma das formas mais comuns de se determinar a justa remuneracéo é se basear no
guanto o empregado teria direito se explorasse o invento por conta propria, deduzidos os custos e
encargos do empregador.

A remuneracao podera ser paga a vista ou de forma parcelada, durante a vigéncia do contrato ou apés a
sua extingao. Outrossim, € nula qualquer disposicéo contratual que determine a rendncia antecipada pelo
empregado a justa remuneracdo por invencdo que possa Vvir a criar durante a vigéncia do contrato de
trabal ho.

Por fim, quanto ao desenvolvimento de software por empregado durante a vigéncia do contrato de
trabalho, aL el de Software possui uma lacuna, prevendo apenas as situagdes em que 1) a criagcao
intelectual é objeto da atividade do empregado ou resulta da natureza dos servicos para os quais foi o
empregado contratado, sendo a titularidade e aproveitamento do empregador; e 2) a criagdo intel ectual
esta desvinculada do contrato de trabalho e ndo decorre da utilizag&o de recursos, meios, dados,
materiais, instalacbes ou equipamentos do empregador, pertencendo neste caso integralmente ao
empregado.

Portanto, aLel de Software ndo dispde da possibilidade de criagcdes intel ectuais desvinculadas do
contrato de trabalho, mas em que héa utilizacéo de recursos, meios, dados, materiais, instalacdes ou
equipamentos do empregador. Neste caso, considerando a auséncia de disposi¢éo legal, devemos nos
recorrer das decisdes judiciais (jurisprudéncia) para definir amelhor forma de solugdo de eventuais
conflitos.
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Neste sentido, na mesma direcéo das criagdes intel ectuais com aplicacdo industrial, em casos em que o
desenvolvimento do software ndo € escopo do contrato de trabalho, mas a criagdo ocorre com a
utilizacdo de recursos do empregador, buscando um equilibrio darelagdo, ajurisprudénciavem
concedendo ao empregado o direito a umajusta remuneracdo pelo trabal ho realizado.

Diante deste panorama, resta evidente aimportancia de se delimitar com clareza no contrato de trabalho
as atividades do empregado, especialmente quando existe alguma relagdo com criagdes intelectuais,
deixando explicita a atividade inventiva do empregado, inclusive implementar politicas internas nas
empresas, no intuito de evitar conflitos futuros relacionados com atitularidade de bens de propriedade
intelectual.

[1] O conceito de inovagéo é extremamente diversificado, sobretudo em relagdo ao viés analisado
(econbmico, jurista e afins). Para efeitos deste artigo nos pautamos no artigo publicado no site da
Harvard Business Review (HBR) em que ha 4 tipos de inovacdo, quais sggam: 1) incremental; 2)
disruptiva; 3) radical; e 4) arquitetural. Artigo "You need an Innovation strategy" do autor Gary P.
Pisano, disponivel no site: https://hbr.org/2015/06/you-need-an-innovation-strategy .

[2] Informagdo extraida do site: https://www.gov.br/pt-br/noti cias/noti ci as'economi a-e-gestao-
publica/09/brasi|-ganha-tres-posi coes-no-ranking-global-de-inovacao. Noticia publicada em 29/09/2022.

[3] O IGI mede o desempenho dos ecossistemas da inovagao de 132 economias e identifica as tendéncias
globais mais recentes em matéria de inovacéo. Link de acesso ao |Gl 2022:
https.//static.portaldaindustria.com.br/media/filer public/ab/e8/abe8987f-2468-4192-b6f4-
faB0496e98falgii 2022 pt-exsum_ web.pdf.

[4] Informag&o extraida do site: https://www.wipo.int/pressroom/pt/articles/2022/article_0011.html.

[5] Artigo 7° daLei n°9.610/98; Junior, Jodo Ibaixe e Silva, Adriano R. de Souza, Mini Cartilhade
Direitos Autorais para escritores da Comissao de Direitos Culturais e Economia Criativa; pg. 1.

[6] Artigo 8°daLei n°9.279/96 Bastos, Aurélio Wander. Dicionario de Propriedade industrial e assuntos
conexos, 1997. Ed |imen juris. Pg 2009.

[7] Artigo 9° daLei n°9.279/96; Requido, Rubens; Curso de direito comercial, volume |, 2010, pag. 346.

[8] Artigo 1°daLei 9.609/98; Barbosa, Denis Borges, A Protecéo de Software. 2011. Pgs. 7 e 8.
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[9] "Artigo 454. CLT. — Na vigéncia do contrato de trabalho, as inven¢bes do empregado, quando
decorrentes de sua contribui¢éo pessoal e da instalacdo ou equipamento for necidos pelo empregador,
serdo de propriedade comum, em partesiguais, salvo se 0 contrato de trabalho tiver por objeto,
implicita ou explicitamente, pesguisa cientifica.

Paragrafo unico. Ao empregador cabera a exploracdo do invento, ficando obrigado a promové-la no
prazo de um ano da data da concessao da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da
plena propriedade desse invento".

[10] Cf. artigo 88, caput, daLel 9279/1996.
[11] Cf. artigo 88, 82° da Lei 9279/1996.
[12] Cf. artigo 89 da Lei 9279/1996.

[13] Cf. artigo 90 da Lei 9279/1996.

[14] Cf. artigo 91, §2°, da Lei 9279/1996.
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