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NOARA FOIATTO, ALVARO MEDEIROS DE FARIAS THEISEN e MARCUS
VINICIUS VIEGAS PINTO ajuizaram ACAO ORDINARIA em face de PONTIFICIA
UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL e UNIAO BRASILEIRA DE
EDUCACAO E ASSISTENCIA narrando serem engenheiros eletricistas que exerceram
atividades profissionais junto ao LABELO, laboratorio especializado em eletroeletrénica na
universidade ré. Afirmaram que, durante o periodo em que trabalharam no local,
participaram de projeto de pesquisa com recursos da ANEEL, visando atender demanda de
recuperacao de perdas por furto de energia elétrica das concessiondrias de energia. Em
razdo do projeto, foi desenvolvida uma metodologia para apuracdo de fraudes em
medidores mais célere que as outras formas disponiveis no mercado, de modo que o
LABELO celebrou diversos contratos com fornecedoras de energia elétrica de todo o pais.
Asseveraram que foi elaborado um pedido de patente de invengcdo - depositado em
25/06/2009 perante o INPI -, onde cederam a titularidade do invento & segunda ré em razéo
de resolucdo interna da Universidade, de modo que nunca receberam nenhuma
compensacgédo financeira pelo invento. Argumentaram que a Resolucdo n°® 001/2007 da
PUCRS previa a destinacdo, aos inventores, de um terco dos ganhos econdmicos
provenientes das tecnologias por eles produzidas, mas que nenhum valor lhes foi
alcancado. Informaram ter tentado obter os valores devidos pelas rés em diversas
oportunidades, mas ndo tiveram sucesso.

Requereram a procedéncia da demanda, com a condenacdo das partes rés,
solidariamente, ao pagamento de um ter¢o dos ganhos econdmicos, vencidos e vincendos,
auferidos em razdo da utilizacdo da metodologia desenvolvida pelos autores. Juntaram
documentos (fls. 21/65).
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Designada audiéncia (fl. 69), a conciliagao foi inexitosa (fl. 74).

Citadas (fl. 73), as rés apresentaram contestacdo (fls. 79/90). Requereram a
retificacdo do polo passivo para que constasse apenas a segunda ré, porquanto a
Universidade em si ndo possuiria personalidade juridica prépria. Preliminarmente, arguiram
falta de interesse processual em razdo de o pedido de patente ainda estar em fase de
exame junto ao INPl. No mérito, confirmaram que os autores seriam os inventores da
metodologia desenvolvida, porém, alegaram que, consoante artigo 88 da lei 9.279/96, a
invencdo pertenceria exclusivamente ao empregador. Sustentaram que ndo houve, até o
momento, licenciamento ou transferéncia de tecnologia da invencdo dos autores, de modo
gue ndo seria aplicavel a Resolugdo 001/2007 da PUCRS. Referiram que a Universidade
ndo tem a obrigagdo de compartilhar os ganhos econémicos com o autor, mas sim a
faculdade de assegurar a participagdo nos lucros. Alegaram prazo prescricional de 5 anos,
conforme artigo 225 da Lei n® 9.279/96. Postularam a improcedéncia da demanda. Juntaram
documentos (fls. 91/133).

Os autores replicaram as fls. 135/150.

Inexistindo interesse na dilagdo probatéria, os autos vieram conclusos para
sentenca.

E O RELATO. PASSO A DECIDIR.

O feito comporta julgamento antecipado, sendo desnecessaria a producdo de

novas provas (355, I, CPC).

Inicialmente, determino a retificacdo do polo passivo para que conste apenas a
segunda ré, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, em razdo da previsdo

estatutaria (Artigo 41 — fl. 100) apontada pela ré e pois nenhum prejuizo trara as partes.

A preliminar de falta de interesse de agir confunde-se com o mérito e com ele sera

analisada.

Com relagdo a prescricdo, ndo é caso de aplicacdo do prazo quinquenal previsto
no artigo 225, da Lei n® 9.279/96, porquanto ndo se trata de a¢do de indenizatéria por danos
causados ao direito de propriedade intelectual, mas sim de acdo de cobranca de divida
iliquida decorrente de contrato particular (cessdo de inventor de fls. 38/40), hip6tese sem
previsdo especifica no Codigo Civil, autorizando a incidéncia do prazo prescricional de 10

anos previsto na regra do artigo 205.
Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de acao ordinaria onde os autores pretendem a condenacgdo da ré ao
pagamento de um terco dos proveitos econémicos obtidos por esta em razdo da utilizacdo

de uma metodologia para andlise de medidor de energia elétrica criada por aqueles. Os
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autores invocam, como fundamento do direito alegado, a existéncia de contratos de cessao
de invencao e a Resolucdo Interna 001/2007 da PUCRS, enquanto a ré argumenta inexistir
gualquer dever de compartilhar os lucros, conforme a prépria resolucdo e a legislacdo

referente a propriedade industrial.

Em andlise dos autos, tenho como incontroverso que 0s autores, enquanto
trabalhavam para a ré, foram responsaveis pela criacdo de um método para analise de
medidor de energia elétrica que foi, posteriormente, cedido a ré, conforme extraio dos
documentos de fls. 103/105.

A controvérsia reside na existéncia, ou ndo, do dever da ré em compartilhar os
ganhos econémicos decorrentes da utilizacdo da tecnologia criada, tendo em vista que a ré
apresentou negativa sob quatro fundamentos: a alegacdo de que a resolugdo 001/2007
prevé uma faculdade de compartilhar lucros, e ndo uma obrigacdo; a incidéncia da norma
prevista no artigo 88, da Lei 9.279/96, que faria com que a remunerac¢ao dos autores limitar-
se-ia ao salario destes a época; a auséncia de transferéncia de tecnologia; e o fato de que a

patente sobre a invencéo ainda néo ter sido concedida.

No tocante ao argumento de que se trataria de uma faculdade da ré, e ndo uma
obrigacdo, entendo que nado assiste razao a ré. Veja-se que o0s contratos de cessao de
inventor de fls. 38/40 possuem disposicdo expressa no sentido de que fica acordado entre
as partes que “havendo resultados da exploracdo do objeto da patente, 0 CESSIONARIO
aplicara quanto a distribuicdo dos ganhos econémicos o disposto em sua politica interna de
Propriedade Industrial e Transferéncia de Tecnologia, Resolug¢éo n® 001/2007, da Reitoria da
PUCRS”.

O artigo 16 da resolucédo referida, por sua vez, prevé que:

“Art. 16. Ao colaborador da PUCRS, qualquer que seja seu vinculo e/ou seu regime de trabalho,
que desenvolver uma criagdo intelectual, podera ser assegurada, a titulo de incentivo, durante
toda a vigéncia da patente ou do registro, participacdo nos ganhos econdmicos auferidos pela
PUCRS com a transferéncia de tecnologia e a exploracdo econ6mica de suas criagbes
intelectuais, sob a forma de royalties, participagdo regulada por convénios ou contratos, lucros
de exploragao direta ou outras formas.

§ 1° A participacdo nos ganhos econdmicos de que trata o caput, apds descontados os valores
relativos ao depdsito da criacdo intelectual, serdo compartilhados entre as partes, obedecendo-
se a seguinte distribuicdo:

1 =1/3 (um tergo) para o(s) inventor(es);

Analisando o contrato e a resolu¢cdo conjuntamente, resta evidente que o primeiro
obriga a ré repassar aos autores um terco (1/3) dos lucros auferidos com a utilizagdo do
método desenvolvido por eles. O argumento de que tal retribuicao seria facultativa em razao

do verbo “podera” no artigo 16 da Resolugao beira a ma-fé.

Ora, por qual razdo o contrato de cessdo possuiria referéncia expressa a
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distribuicdo de ganhos se, na realidade, ndo houvesse nenhuma obrigacdo neste sentido?
N&o parece razoavel nem crivel que os autores cederiam, deliberadamente e sem a

promessa de qualquer retribuicdo, a invengdo desenvolvida mediante arduo trabalho.

Resta evidente, pelas disposi¢cdes contratuais, que os autores cederam 0s seus
direitos sobre o método desenvolvido em troca de participagdo nos lucros decorrentes de
sua utilizacdo, e que esta era a intencdo dos contratantes. Entender de forma diversa
significaria entender que os autores simplesmente doaram a invencdo que potencialmente

seria muito lucrativa, o que seria completamente ilégico.

A parte ré, na realidade, tenta invocar a ambiguidade e a ma redacédo de suas

proprias normas internas para eximir-se de suas obrigacdes, o que deve ser rechacado.

Também ndo merece acolhimento a alegagdo de que incidiria, no caso, a norma
prevista no § 1° do artigo 88 da Lei 9.279/96". Em um primeiro momento, insta salientar que
a natureza do trabalho prestado pelos autores é irrelevante porquanto, conforme exposto no
item anterior, as partes celebraram contrato onde, apds a cessédo, a ré se comprometeu a

compartilhar parcela dos lucros auferidos aos autores.

Existindo tais contratos (fls. 38/40), incide a hipbtese prevista no artigo
subsequente2 da referida lei. Veja-se que nédo se discute a titularidade da patente por parte
da ré, fato incontroverso diante dos contratos de cessado e do proprio pedido de patente (fls.

23/29), mas sim o direito dos réus a remuneragdo pela invengcdo, que existe diante da

negociacgdo entre as partes.

Ou seja, independente da forma como se prestava o trabalho ou as condi¢bes que
possibilitaram a invencdo, as partes realizaram contratos, apds a criagao do método pelos
autores, onde estes teriam participagdo em parcela dos lucros auferidos, devendo o

contelido dos instrumentos ser respeitado.
Assim, também se afasta a incidéncia de tal disposto.

Quanto a transferéncia de tecnologia, entendo que esta nem mesmo é requisito
para que os autores recebam parte dos lucros auferidos, ja que o artigo 16 da Resolucdo

001 prevé “a participagdo nos ganhos econbmicos auferidos pela PUCRS com a

! Art. 88. A invencdo e o modelo de utlidade 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 0 empregado contratado.

§ 1° Salvo expressa disposicédo contratual em contrario, a retribuigdo pelo trabalho a que se refere este
artigo limita-se ao salério ajustado.
2 Art. 89. O empregador, titular da patente, podera conceder ao empregado, autor de invento ou
aperfeicoamento, participacdo nos ganhos econémicos resultantes da exploracdo da patente, mediante negociacéo
com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.
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transferéncia de tecnologia e a exploracdo econdémica de suas criagdes intelectuais’.

Assim, é assegurado aos autores o direito de participar dos resultados econdmicos
decorrentes tanto da transferéncia de tecnologia quanto da exploracdo econémica direta de
suas criagdes intelectuais, situagdo narrada na inicial, j& que é o proprio LABELO,
laboratério da PUCRS, que vem utilizando do método desenvolvido pelos autores para a

celebragdo de contratos com varias empresas de energia elétrica.

De qualquer forma, impende salientar que a transferéncia de tecnologia referida no
artigo 16 ndo se trata de transferéncia entre os autores e a PUCRS, especialmente ao se
considerar que o pedido de patente da invencao foi registrado em nome da prépria
universidade (fl. 24), mas sim da PUCRS para terceiros. Ou seja, caso a PUCRS, na figura
de titular da invencgéo patenteada, decida transferir essa tecnologia a outros mediante algum
dos contratos previstos pelo INPI, como uma Licenca para Exploragcédo de Patentes (EP) ou
uma Cessdo de Patente (CP), os inventores teriam direito a receberem parte da

remuneracao.

Com relagédo a falta de concessédo da patente, que segue pendente de andlise
junto ao INPI, entendo que também nada afeta o direito dos autores. Com efeito, a
Resolugdo prevé que os inventores teriam direito a participacdo nos ganhos auferidos
“durante toda a vigéncia da patente”. Ocorre que a vigéncia da patente ndo se inicia no
momento da concessédo, mas sim na data do depésito do pedido, como prevé o artigo 40 da

Lei de Propriedade Intelectual®.

Assim, tendo em vista que o depdsito do pedido de patente se deu em 25/06/2009
(fl. 24), esta vigora a partir desta data, sendo a ré obrigada, durante sua vigéncia, a repassar

aos autores um terco dos lucros auferidos pela sua utilizagéo.

Considerando que as partes nao trouxeram valores que seriam eventualmente
pagos, o montante devido devera ser apurado em liquidacdo de sentenca, visto a

necessidade de produzir provas neste sentido.

Ante o exposto, julgo procedente a ACAO ORDINARIA ajuizada por NOARA
FOIATTO, ALVARO MEDEIROS DE FARIAS THEISEN e MARCUS VINICIUS VIEGAS
PINTO em face de UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, para condenar
a ré ao pagamento de um terco dos ganhos econbémicos auferidos por ela em razdo da
utilizagédo do “Método para Analise de Medidor de Energia Elétrica” desenvolvido pelos

autores, vencidos e vincendos durante toda a vigéncia da patente, corrigidos pelo IGP-M e

®Art. 40. A patente de invengédo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15
(quinze) anos contados da data de depdsito.
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acrescidos de juros de mora de 1% a partir da data de cada valor recebido pela ré.

Em razdo da sucumbéncia, condeno a ré ao pagamento das custas processuais,
bem como honorarios advocaticios ao patrono do autor, fixados 15% sobre o valor devido
aos autores, a ser apurado em liquidacéo de sentenca, forte no art. 85, §2 °, CPC, tendo em
vista o trabalho despendido e a celeridade do feito.

Corrija-se 0 polo passivo na autuacao e registros para fazer contar apenas a ré
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA (UBEA).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Porto Alegre, 11 de julho de 2019.

Nelita Teresa Davoglio,
Juiza de Direito
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