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g INVENCAO PRODUZIDA PELO EMPREGADO
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

Quais sao os direitos do empregado e do empregador com relagao 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 obrigacdes 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 "invengado" somente quando devidamente patenteado no INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual, que é o 6rgao responsavel pela analise e prote¢do de uma invengéo.

Uma patente é 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 Invencdo (Pl) - produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade, e
aplicacéo industrial; e

e Modelo de Utilidade (MU) - objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicagdo industrial, que apresente nova

forma ou disposic¢ao, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagéo.

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

concepgdes puramente abstratas;

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

fiscalizagao;

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

programas de computador em si;

apresentagao de informagdes;

regras de jogo;

técnicas e métodos operatérios ou cirargicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagnostico, para aplicagdo no corpo

humano ou animal; e

* o0 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 biolégicos naturais.

(Art. 10 da LPI)
Nao séo patenteaveis:

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

* as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificacdo de suas
propriedades fisico-quimicas e o0s respectivos processos de obtengdo ou modificacdo, quando resultantes de
transformagéo do nucleo atdbmico; e

e o0 todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos* que atendam aos trés requisitos de
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicagao industrial e que ndo sejam mera descoberta.

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

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

o inventor pode ndo querer patentear a sua invengao;

0 inventor nao tinha recursos financeiros para bancar o processo de registro;

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

outros motivos.

Direito de propriedade da invencao e o modelo de utilidade
Basicamente, temos trés hipoteses, 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 0 empregado contratado. Salvo
quando ajustado em contrato, ndo ha nenhuma retribuicdo pela invengdo, 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 apos a extingdo do vinculo empregaticio. No entanto, o empregador, podera conceder ao empregado,
participagdo nos ganhos econémicos 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
premiacao de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a titulo de incentivo, na forma e
condigbes previstas no estatuto ou regimento interno da entidade (Administracdo Publica, direta, indireta e fundacional,
federal, estadual ou municipal).

2) E do empregado(*), desde que desvinculado do contrato de trabalho e ndo decorrente da utilizacdo de recursos, meios,
dados, materiais, instalagdes 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 disposi¢ao contratual em contrario. Sendo mais
de um empregado, a parte que lhes couber sera 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 remuneracdo. 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 hipéteses de
falta de exploracéo por razées legitimas. No caso de cessao, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condi¢des, podera
exercer o direito de preferéncia.
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(*) Aplica-se, também nas relagbes entre o trabalhador autdbnomo ou o estagiario e a empresa contratante e entre empresas contratantes e
contratadas.

TST confirma pagamento de indenizacao a trabalhador inventor

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou, por unanimidade, o direito de um ferroviério a ser indenizado
pela autoria de inventos utilizados nas atividades da empresa. "Em caso de ‘invengao de empresa’ de autoria do empregado,
no curso da relagdo de emprego, embora seja comum a propriedade e exclusiva a exploragao do invento pelo empregador, a
lei assegura ao empregado o direito a uma justa remuneragdo resultante de sua contribuicdo pessoal e engenhosidade”,
afirmou o ministro Jodo Oreste Dalazen, relator da questdao, 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 instalagbes da
empresa", acrescentou o relator, ao manter decisdo do Tribunal Regional do Trabalho da 32 Regido (MG), favoravel ao
trabalhador, que inventou ferramentas a partir de material de sucata da prépria empregadora.

Apobs 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 Divin6polis (MG) reivindicando, dentre outras verbas, indenizacdo diante da auséncia de qualquer
contrapartida pelo uso das invengdes, copiadas e usadas pela empregadora sem o pagamento de royalties.

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

A constatagdo levou a concessdo da indenizagdo 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 servigo para fins de aposentadoria. A sentencga 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 prescrigdo sobre a indenizagdo, a inexisténcia do direito do ferroviario, além de questionar a autoria dos inventos, dentre
outros topicos. Todos os argumentos foram refutados.

O relator do recurso explicou que a disputa judicial nasceu da relagéo de trabalho. "Conquanto ndo tenha por objeto prestacao
tipicamente trabalhista inequivocamente o processo guarda relagdo de causalidade com o contrato de emprego"”, disse o
ministro Dalazen, que também negou a prescrigdo. Quanto a autoria, lembrou que a propria 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 invengbes que envolvem o trabalho do empregado:
invencao de servigo, invengao livre e invengado de empresa. A primeira é a que decorre da atividade do trabalhador contratado
para a fungao de inventor. A invengao livre provém da atividade criativa do trabalhador sem qualquer vinculo com a existéncia
€ execugao do contrato de emprego.

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

A auséncia de patentes para as invengdes também nao 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, nao tendo visado ao mercado nem a obtencado 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 méo de obra, tempo despendido, melhorias técnicas ou vantagens econémicas, bem como a medicina e
seguranga do trabalho), entendo que a falta do requisito formal (expedi¢ao de carta patente), ndo pode servir ao indeferimento
da indenizagao", concluiu. (RR 749341/2001.5).

Fonte: Noticias do Tribunal Superior do Trabalho, 16/08/2006 (Secretaria de Comunicagdo Social do Tribunal Superior do Trabalho).
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AJUDA DE CUSTO E DIARIA DE VIAGEM

No direito do trabalho, ndo ha uma definicdo e nem distingdo clara e precisa entre "ajuda de custo" e "diaria de viagem". Em
ambos, caracterizam-se meramente pela sua forma compensatéria derivada das despesas em que 0 empregado suporta em
funcdo de seu deslocamento a servigo da empresa.

Originalmente a "ajuda de custo" era submetida as viagens. Com o decorrer do tempo, a ajuda foi estendida para outras
necessidades, tais como: alimentagao, pedagio, quilometragem, combustivel, etc.

Vendedor externo. Ressarcimento de despesa com o combustivel. Natureza de ajuda de custo, porque ndo se destina a retribuir o trabalho, mas
cobrir despesa da execugdo do servigo. E despesa do negociante e ndo se integra nunca ao salario (CLT, 457, § 2°). (TRT-SP 19990564674 - RO -
Ac. 09%T. 20000649931 - DOE 19/12/2000 - Rel. LUIZ EDGAR FERRAZ DE OLIVEIRA).

Assim, entendemos que a expressao "diaria de viagem" foi designada apenas para custear as despesas com viagens. Ao
passo que "ajuda de custo" tem uma amplitude maior. Ambos tém a mesma finalidade. Pode ser eventual ou decorrente de
um unico pagamento (despesas imprevistas e ocasionais) e ndo se aplica somente nos casos de transferéncias de local de
trabalho.

Natureza Salarial

De acordo com o § 2° do art. 457 da CLT, as referidas verbas quando ndo excedam a 50% do salario percebido pelo
empregado, nao tem natureza salarial .

Se o valor exceder a 50% ficara caracterizado a natureza salarial. Para todos os efeitos, inclusive para fins de tributagao
(INSS, FGTS e IRRF), a sua base serd o montante do valor das didrias de viagem e ndo apenas no que exceder, no
respectivo més de competéncia. Deve-se ainda, computar para efeito de célculo do 13° salario, férias, DSR, adicionais
compulsoérios e FGTS.

Por outro lado, a Instru¢cdo Normativa n® 8, de 01/11/91, bem como o Precedente Administrativo n® 50, faz a distingéo se esta
ou ndo sujeita a prestagédo de contas, critério esse nao previsto na CLT. Se nao estiver sujeito a prestagdo de contas, tem
natureza salarial. Caso contrario, ndo ha caracterizagao salarial.

Entenda-se que, quando ha prestagio de contas, o empregado recebe um adiantamento por conta e devolve o dinheiro que
Ihe sobra, ou cobra a diferenga, fazendo um acerto de caixa na empresa. A operacdo é meramente denominada de
"reembolso de despesas mediante prestagao de contas". Assim, ndo ha de se cogitar em natureza salarial, porque a operagao
nao integra ao patriménio do empregado.

TST - Simula n® 107 - DIARIAS DE VIAGEM. SALARIO.

Integram o salario, pelo seu valor total e para efeitos indenizatdrios, as diarias de viagem que excedam a 50% do saldrio do empregado, enquanto
perdurarem as viagens. (Primeira parte - ex-Sumula n® 101 - RA 65/1980, DJ 18.06.1980; segunda parte - ex-OJ n® 292 - Inserida em 11.08.2003)
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