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a INVENCAO PRODUZIDA PELO EMPREGADO
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Nao é raro que durante o trabalho um empregado descubra uma maneira racional de fabricar uma determinada pecga, através
de uma invengdo criativa (maquinas, ferramentas, equipamentos, etc.), reduzindo tempo de produgdo, aumentando a
qualidade e produtividade.

Quais sao os direitos do empregado e do empregador com relagdo as patentes originadas de invengdes industriais?

A matéria encontra-se disciplinada na Lei n® 9.279/96 (arts. 88 a 93), que trata sobre os direitos e das obrigagdes relativos a
propriedade industrial, e regulamentada no Decreto n® 2.553, de 16/04/98, DOU de 20/04/98.

Via de regra, denominamos de "invengdo" somente quando devidamente patenteado no INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual, que é o érgao responsavel pela analise e protegao de uma invengao.

Uma patente € apenas um titulo de propriedade temporaria sobre uma invengdo ou modelo de utilidade, outorgados pelo
Estado aos inventores ou autores detentores de direitos sobre a criagao.

Basicamente, existem apenas duas modalidades de patentes:

e Patente de Invengéao (Pl) - produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade, e aplicagéo
industrial; e

¢ Modelo de Utilidade (MU) - objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicagdo industrial, que apresente nova
forma ou disposigao, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagao.

Nao sao consideradas Invengdes e nem Modelos de Utilidade:
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e descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

e concepgdes puramente abstratas;

esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de

fiscalizagéo;

as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagcdo estética;

programas de computador em si;

apresentagao de informacgdes;

regras de jogo;

técnicas e métodos operatdrios ou cirdrgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicagdo no corpo

humano ou animal; e

e 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados,
inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais.

(Art. 10 da LPI)
Nao sédo patentedveis:

e 0 que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranga, a ordem e a saude publicas;

e as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificacdo de suas
propriedades fisico-quimicas e o0s respectivos processos de obtencdo ou modificagdo, quando resultantes de
transformacao do nucleo atémico; e

e 0 todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos® que atendam aos trés requisitos de
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicagédo industrial e que ndo sejam mera descoberta.

(*) Os microorganismos transgénicos sao organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervencao
humana direta em sua composigéo genética, uma caracteristica normalmente nao alcangavel pela espécie em condigdes naturais.

(Art. 18 da LPI)
Nem sempre uma invengéo sera uma patente:

o inventor pode ndo querer patentear a sua invengao;

o inventor n&o tinha recursos financeiros para bancar o processo de registro;

o INPI poderd indeferir o pedido de registro por falta de clareza nas informages técnicas do projeto;
o INPI podera indeferir o pedido de registro pelo fato de ndo trazer nenhuma novidade; e

outros motivos.

Direito de propriedade da invencao e o modelo de utilidade
Basicamente, temos trés hipéteses, os quais sao:

1) E do empregador, quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execucdo 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 o0 empregado contratado. Salvo
quando ajustado em contrato, ndo ha nenhuma retribuicdo pela invengéo, limitando-se apenas o salario contratual.
Consideram-se desenvolvidos na vigéncia do contrato a invengédo ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo
empregado até 1 ano apds a extingéo do vinculo empregaticio. No entanto, o empregador, podera conceder ao empregado,
participagdo nos ganhos econbmicos resultantes da exploragdo da patente, mediante negociagdo com o interessado ou
conforme disposto em norma da empresa, que nao se incorpora ao salario do empregado. E assegurado ao inventor uma
premiagdo de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a titulo de incentivo, na forma e
condigOes previstas no estatuto ou regimento interno da entidade (Administragcdo Publica, direta, indireta e fundacional, federal,
estadual ou municipal).

2) E do empregado(*), desde que desvinculado do contrato de trabalho e ndo decorrente da utilizagdo de recursos, meios,
dados, materiais, instalacdes ou equipamentos do empregador.

3) E de ambos, em partes iguais, quando resultar da contribuicdo pessoal do empregado e de recursos, dados, meios,
materiais, instalagbes ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposigao contratual em contrario. Sendo mais
de um empregado, a parte que lhes couber serd dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrario. E garantido ao
empregador o direito exclusivo de licenga de exploracdo e assegurada ao empregado a justa remuneracao. A exploragao do
objeto da patente, na falta de acordo, devera ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 ano, contado da data de sua
concessao, sob pena de passar a exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipoteses de
falta de exploragao por razbes legitimas. No caso de cessao, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condi¢des, podera
exercer o direito de preferéncia.

(*) Aplica-se, também nas relagdes entre o trabalhador autbnomo ou o estagiario e a empresa contratante e entre empresas contratantes e
contratadas.
www.sato.adm.br 2



TST confirma pagamento de indenizacao a trabalhador inventor

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou, por unanimidade, o direito de um ferroviario a ser indenizado
pela autoria de inventos utilizados nas atividades da empresa. "Em caso de ‘invengdo de empresa’ de autoria do empregado,
no curso da relacdo de emprego, embora seja comum a propriedade e exclusiva a exploracdo do invento pelo empregador, a
lei assegura ao empregado o direito a uma justa remuneragédo resultante de sua contribuicdo pessoal e engenhosidade”,
afirmou o ministro Jodo Oreste Dalazen, relator da questdo, examinada em recurso de revista negado a Rede Ferroviaria
Federal e Ferrovia Centro Atlantica (concessionaria).

"Pouco importa que o invento haja sido propiciado, mediante recursos, meios, dados e materiais, nas instala¢gdes da empresa”,
acrescentou o relator, ao manter decisao do Tribunal Regional do Trabalho da 32 Regido (MG), favoravel ao trabalhador, que
inventou ferramentas a partir de material de sucata da prépria empregadora.

Apos 13 anos de servigos prestados a Rede Ferroviaria (de 1983 a 1996), o trabalhador (artifice de mecanico) foi dispensado
sem justa causa pela empresa sucessora, Centro Atlantica — que continuou a utilizar os inventos. O ferroviario ingressou na
Justica do Trabalho de Divindpolis (MG) reivindicando, dentre outras verbas, indenizagdo diante da auséncia de qualquer
contrapartida pelo uso das invencdes, copiadas e usadas pela empregadora sem o pagamento de royalties.

A 22 Vara do Trabalho de Divindpolis determinou a realizagao de pericia onde foi confirmada a inveng¢do de dispositivo para
remogdo e montagem de pecga (excitratiz) de locomotivas, ferramenta para sacar e montar intercambiador de calor de
locomotivas e peca de sustentacio de acoplamento de locomotivas. O laudo técnico apontou que as inovagdes resultaram em
reducdo da mao-de-obra, do tempo gasto nas tarefas, do custo operacional e ainda trouxeram maior seguranga ao ambiente
de trabalho.

A constatagao levou a concesséo da indenizagéo judicial fixada em R$ 7.831,20, valor alcangado a partir de meia remuneragao
do ferroviario multiplicada pelo nimero de anos da relagdo de trabalho (a partir das invengdes) para cada um dos trés inventos.
Também foi deferido o pagamento do adicional de periculosidade e o fornecimento de guias internas correspondentes ao
tempo de servico para fins de aposentadoria. A sentenga foi mantida, em seguida, pelo TRT mineiro.

Inconformadas, as empresas alegaram, no TST, a incompeténcia da Justica do Trabalho para o exame do tema, a incidéncia
de prescri¢éo sobre a indenizagéo, a inexisténcia do direito do ferroviario, além de questionar a autoria dos inventos, dentre
outros tépicos. Todos os argumentos foram refutados.

O relator do recurso explicou que a disputa judicial nasceu da relagédo de trabalho. "Conquanto ndo tenha por objeto prestacédo
tipicamente trabalhista inequivocamente o processo guarda relacdo de causalidade com o contrato de emprego", disse o
ministro Dalazen, que também negou a prescrigdo. Quanto a autoria, lembrou que a prépria Centro Atlantica afirmou, nos
autos, que "alguns equipamentos inventados pelo reclamante (trabalhador) continuam a ser utilizados, outros nao".

Em seu minucioso voto, o ministro Dalazen distinguiu as trés formas de invengdes que envolvem o trabalho do empregado:
invencao de servigo, invengao livre e invengdo de empresa. A primeira é a que decorre da atividade do trabalhador contratado
para a funcdo de inventor. A invencao livre provém da atividade criativa do trabalhador sem qualquer vinculo com a existéncia
e execugao do contrato de emprego.

Um meio termo entre as duas modalidades é a invencdo de empresa, que pode resultar de invento criado pelo esforgo
intelectivo de determinado empregado em situagao ndo prevista no contrato de trabalho. "O caso concreto qualifica-se como
‘invengdo de empresa’, ja que os inventos criados no curso da relagdo contratual ndo decorreram da natureza das atividades
desenvolvidas pelo artifice de mecéanico".

A auséncia de patentes para as invengdes também ndo pode impedir o ressarcimento do trabalhador. "O trabalhador nao foi
contratado para o exercicio de atividade inventiva, mas apenas e tdo-somente desenvolveu projeto para suprir as
necessidades diarias que o servigo reclamava, ndo tendo visado ao mercado nem a obtengéo de lucro”, observou o ministro
Dalazen.

"Diante da prova testemunhal e pericial colhida, no sentido da existéncia de lucro pelas empresas com a utilizagdo dos
inventos (quer em mao de obra, tempo despendido, melhorias técnicas ou vantagens econdmicas, bem como a medicina e
seguranga do trabalho), entendo que a falta do requisito formal (expedi¢do de carta patente), ndo pode servir ao indeferimento
da indenizacgao", concluiu. (RR 749341/2001.5).

Fonte: Noticias do Tribunal Superior do Trabalho, 16/08/2006 (Secretaria de Comunicagao Social do Tribunal Superior do Trabalho).
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D HOMOLOGACAO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
— SISTEMA HOMOLOGNET - ENTIDADES SINDICAIS
/—\

A Instrucao Normativa n® 17, de 13/11/13, DOU de 14/11/13, da Secretaria de Relacoes do Trabalho, estabeleceu
procedimentos e cronograma para utilizagdao do Sistema HomologNet pelas entidades sindicais de trabalhadores, para
a assisténcia e homologacao de rescisao de contrato de trabalho. Na integra:

O Secretario de Relagdes do Trabalho, no uso da atribuicdo que lhe confere o art. 52, inciso IX, do Regimento Interno da
Secretaria de Relagdes do Trabalho, aprovado pela Portaria Ministerial n.? 483, de 15 de setembro de 2004, e tendo em vista o
disposto na Portaria n.? 1.620, de 14 de julho de 2010, e no § 2° do art. 1° da Portaria n.2 855, de 14 de junho de 2013, resolve:

Art. 1° - As entidades sindicais de trabalhadores interessadas em utilizar o Sistema HomologNet para a realizagdo de
assisténcia @ homologacao de rescisdo de contrato de trabalho deverdo atender aos requisitos e procedimentos previstos
nesta Instrucdo Normativa.

Art. 2° - O acesso pelas entidades de trabalhadores ao médulo de assisténcia a homologacdo de rescisées de contrato de
trabalho do Sistema HomologNet sera feito exclusivamente por meio de certificagao digital, emitida de acordo com a Infra-
Estrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil).

Art. 3° - Para cadastramento no Sistema HomologNet, a entidade sindical laboral devera estar com o seu registro atualizado
no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES e formalizar pedido a Secretaria de Relagdes do Trabalho, pra sua
habilitagdo ao médulo de assisténcia a rescisdo de contrato de trabalho.

§ 1° - A entidade sindical laboral devera emitir procuragédo digital e cadastrar, no Sistema HomologNet, os assistentes de
homologagéao autorizados a prestar assisténcia aos trabalhadores da categoria.

§ 2° - Os assistentes de homologacao cadastrados deverdo possuir certificado digital, emitido de acordo com o padrdo
ICPBrasil, para acesso ao sistema e prestagédo de assisténcia aos trabalhadores da categoria.

§ 3° - E dever e responsabilidade da entidade sindical laboral revisar periodicamente as procuragdes concedidas, revogando
aquelas relativas aos assistentes que ndo componham mais o seu quadro nesta qualidade.

§ 4° - Caso nado sejam revalidadas pela nova diretoria, as procuragées digitais concedidas serdo revogadas automaticamente
pelo sistema trinta dias apos:

| - a data da substituicdo do mandato da diretoria do sindicato laboral que a delegou, ou
Il - a data da substituicdo no CNES do responsavel legal pela entidade sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 4° - O assistente de homologacao devera assinar digitalmente, no sistema HomologNet, termo de responsabilidade, pelo
qual se compromete a adotar as medidas de seguranga definidas

Art. 5° - A entidade sindical laboral podera prestar assisténcia a homologacdo apenas aos trabalhadores pertencentes a sua
categoria, de acordo com a informagao constante no campo 32 do Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho - TRCT.

Art. 6° - As entidades sindicais laborais interessadas em adotar o Sistema HomologNet, e que tenham pactuado Acordo ou
Convencgéo Coletiva de Trabalho que estabelecam forma de calculo rescisério diferente do previsto na legislagédo trabalhista,
poderdo formalizar o pedido a Secretaria de Relagdes do Trabalho para incorporacdo dessas regras de calculo no
HomologNet.

Paragrafo Unico - As solicitagbes apresentadas serdo catalogadas e sistematizadas pela Secretaria de Relagdes do Trabalho,
com vista a promover solugao integrada no Sistema HomologNet.
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Art. 7° - As Superintendéncia Regionais do Trabalho e Emprego deverao obrigatoriamente utilizar o Sistema HomologNet na
assisténcia a homologacéo da rescisao do contrato de trabalho, relativa a categoria representada por entidade sindical laboral
que tenha adotado o médulo de assisténcia a rescisao do sistema.

Art. 8° - A disponibilizacdo do moédulo de assisténcia a rescisdo do contrato de trabalho as entidades sindicais de
trabalhadores observara o seguinte cronograma:
| - Projeto Piloto para entidades sindicais laborais com sede em Brasilia, a partir de 18 de novembro de 2013;

Il - Ampliagdo do projeto para entidades sindicais de trabalhadores das demais unidades da federagao, a partir de 12 de agosto
de 2014; e

IIl - Abertura do moédulo de assisténcia a rescisdo a todas as entidades sindicais de trabalhadores interessadas, a partir de 1°
de fevereiro de 2015.

Paragrafo Unico - Para implementacdo do cronograma previsto nos incisos | e Il deste artigo, as entidades sindicais
interessadas, observando sua circunscricao, deverdo efetuar inscricao perante a Secretaria de Relagbes do Trabalho, a qual
selecionara aquelas cujas regras de calculos rescisdrios correspondam as mesmas previstas na CLT e legislagdo esparsa.

Art. 9° - Os casos omissos serdo tratados pelo Secretario de Relagbes do Trabalho.

Art. 10 - Esta Instrugcdo Normativa entra em vigor na data de sua publicacao.

MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO
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