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1. INTRODUGCAO

Assim como, nos contratos de uso ou exploracao
de obras literarias, artisticas ou cientificas, sdo
previstas clausulas estabelecendo a cessdo, pelo
autor, dos direitos patrimoniais sobre a obra a ser
usada ou explorada (por exemplo, mediante edicdo
ou execucdo), geralmente em carater oneroso! ,
também costumam os contratos de pesquisa e
desenvolvimento de inovacbes tecnoldgicas
estipular a titularidade dos direitos patrimoniais
sobre as invencbes resultantes, o que &
considerado praxe, sendo em geral necessarias
negociacbes entre as partes para se estabelecer tal
titularidade. Em ambos os casos, existe liberdade
contratual para a cessdo dos direitos patrimoniais
sobre as criacbes (intelectuais no primeiro e
industriais no segundo) decorrentes do contrato.

Entretanto, no caso especifico das inovacbes
tecnologicas resultantes de relagoes
empregaticias, embora as empresas caiba o fruto
do trabalho intelectual dos empregados por ela
contratados, as questdes ligadas a alienacdo dos
direitos patrimoniais sobre as invengbes geram
muitas dividas. Em particular, questionam-se as
empresas sobre a validade das clausulas gerais de
cessao dos inventos futuros dos seus empregados,
sobre a existéncia de limitacdo temporal de tais
clausulas e sobre seus requisitos em geral.

O objeto destas breves consideracgbes diz respeito
justamente a cessdo dos direitos patrimoniais
sobre invengbes futuras de empregados do setor
privado. Ao contrario do direito moral de
nominacdo dos inventores, cuja inalienabilidade foi
prevista de longa data, no art. 4° da Convencdo da
Unido de Paris e na Lei da Propriedade Industrial
(Lei n® 9279/96 doravante LPI)? , ndo foram
claramente prescritas, no sistema legal brasileiro,
as restrigbes implicitamente impostas a cessdo as
empresas, pelos empregados, dos direitos
patrimoniais sobre invencdes, modelos de utilidade
e desenhos industriais futuros, quer patenteados
ou mantidos em regime de segredo industrial®.

Enquanto na Lei de Direitos Autorais existe regra
expressa assentando que a cessdo dos direitos de
autor sobre obras futuras abrangera, no maximo, o
periodo de cinco anos?, a LPI so trata da cessio de
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patentes ou pedidos de patente sobre invencoes ja
existentes, ndo de inventos futuros® , e seus arts.
88 a 93, que regulam a propriedade e os demais
direitos sobre as invencbes decorrentes de
relagies contratuais® , nada regulamentam
expressamente a respeito daquelas que vierem a
ser, futuramente, criadas.

Em outras palavras, precisamos indagar, em tema
de cessdo de invencbes futuras, se seria valida
uma estipulacdao aberta, irrestrita, pela qual o
empregado se comprometesse a ceder ao
empregador todas as invengoes e
aperfeicpamentos que viesse a realizar durante a
vigéncia da relagdo laboral, e as respectivas
patentes ou segredos industriais.

Procuraremos analisar, portanto se ha restricbes a
alienacdo gratuita dos direitos patrimoniais sobre
as invengdes futuras, mediante estudo de cada
categoria de invencdo, eis que as empresas, tendo
investido na remuneracdo dos recursos humanos e
na montagem da estrutura industrial, almejam o
direito de wusar gratuitamente as invencoes,
modelos e desenhos relacionados com suas
atividades, que vierem a ser criados pelos seus
empregados em geral, ndo somente pelos
empregados da area de pesquisa e
desenvolvimento, incumbidos estes por previsao
expressa ou pela natureza do cargo de gerar
produtos e processos tecnolégicos novos, no
objetivo de obter o pleno direito de fabricar tais
produtos e explorar tais processos no Brasil e em
outros paises ou, se for o caso, de licenciar as
respectivas patentes ou know-how.

LSegunde o caput do art, 50 da Led n® 9.610/98 = Lel de Direitos Autorals,
doravante LDA, a cessio total ou parcial dos direitos de autor, que se fard sempre
PO escrito, presume-se onenssa.

L. As leis que antecederam a LPT também a previam.

3. Sobre o segredo de indistria, v, nosso O Regime Juridico do Segredo de Indistria
e Comércio ne Direito Brasileire, Rio de Janeiro: Forense, 2003,

4. Art. 51 da Lei n® 9,610/ 98 (LDA).

5. Art. 58 da LPI: "o pedido de patente ou a patente, ambos de conteddo indivisivel,

poderdo ser cedidos, total ou parcialmente”,

6. Os arts, 88 a 93 formam o capitule XIV do Titule I da LPI, sobre “A Invencio e o
Modelo de Utilidade Realizado por Empregado ou Prestador de Servigo™.
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Fica ressalvado que nao trataremos aqui da cessao de
inventos entre pessoas juridicas, nem das invengbes
do setor publico’ , embora os artigos 88 a 93 da LPI
se apliguem também a essas relacbes, mas tao
somente das criagbes realizadas por pessoas fisicas,
contratadas como empregados em regime celetista.

2. A INALIENABILIDADE DO DIREITO MORAL DE
NOMINACAO QUANTO AS INVENGOES, FUTURAS OU
NAO

Se analisarmos que o inventor tem um direito natural acs
frutos morais do seu empenho criativo, veremos uma
regra que se aplica a todas as categorias de inventos de
empregados, partindo do reconhedmento de que as
pessoas juridicas ndo podem ser “inventoras”, existindo
necessariamente, para a criacdo de qualquer invento, um
cérebro humano, cujo “dono” é uma pessoa fisica: a da
protecio do “direito de nominacdo”, que tormou-se
norma internacional, por forca do ja mendonado art. 4°
da Convencao de Unido de Paris, reiterada no art. 6°, § 4°
da LPI, garantindo ao inventor o direito de ser
mencionado como tal na carta patente®,

J4 registrava JOAO DA GAMA CERQUEIRA: "o direito
do inventor a ser designado como tal é intransmissivel
e irrenunciavel, eis que, constitui o reconhecimento
do direito moral do inventor, inalienavel por sua
natureza® . Ndo teria portanto qualquer efeito
juridico uma clausula pela qual o inventor prometesse
renunciar ao direito de ser mencionado. Trata-se
também de direito imprescritivel.

Contudo, em matéria de Direito Industrial, outros
direitos morais, como o de impedir modificacbes da
criacdo ou de manté-la inédita, ndo se aplicam, pois
criariam obstaculos ao desenvolvimento tecnolégico e
causariam entraves a atividade empresarial, caso o

inventor empregado pudesse coibir o
aperfeicoamento da inovacdo ou a publicacio do
conteido do pedido de patente.

3. ANALISE DA ALIENABILIDADE DOS DIREITOS
PATRIMONIAIS SOBRE AS IHVEN'I;E}ES FUTURAS

O direito de obter patente (privilégio temporario para
a utilizacdo exclusiva da invencdo) & estipulado na
Constituicdo Federal, que garante essa faculdade aos
autores de invencdes industriais’® , ou seja, as
pessoas fisicas que as criaram.

Ndo obstante, o direito do "autor da invencao”
(inventor) a obtencdo da patente admite excegoes,
podendo requerer o privilégio, além do proprio
inventor, seus herdeiros e sucessores, pessoas
juridicas para tanto autorizadas, ou ainda
eventuais cessionarios, como prevé o art. 6°, § 2°
da LPI, desde que provem tal qualidade!!. E ainda,
segundo o § 3° desse mesmo artigo, quando a
invencdo tiver sido realizada em conjunto por
varias pessoas, o privilégio pode ser requerido por
todos ou qualquer um dos co-inventores, sendo a
patente concedida a todos em co-propriedade.

Ponto pacifico e que nao existe qualquer restricéo
a cessdo dos direitos patrimoniais sobre invento
futuro, por parte de um inventor independente, ao
cessionario com o qual ndo tenha relacdo
empregaticia ou de prestacido de servicos.
Tampouco se coloca a indagacdo da existéncia de
restricies entre duas empresas do setor privado.
Contrariamente, o problema a ser trinchado surge
quando existe uma relacdo empregaticia entre o
inventor e a empresa cessionaria, matéria em que
& preciso partir do principio de que a cessdo devera
obedecer as normas da LPI em conjunto com os
principios do Direito do Trabalho.

7. A respelto da inovagio no setor plblico, v. DENIS BORGES BARBOSA et al, Direito
da Inovacdo, Rio de Janeiro: Lomen Jiris, 2006. Scientla 2000: propriedade
intelectual para a academia, CLAUDIA INES CHAMAS, MARILYN NOGUEIRA &
SIMONE HENRIQUETA COSSETIN SCHOLZ, (coord.), Rio de Janeiro: Fundagio
Oswaldo Cruz, MCT, Fundacio Konrad Adenauver, 2003; GERT EGON DANMEMANMN,
Direitos de Propriedade Industrial, Pesquisa e Desenvelvimento, Revista da ABPI n®
56, Jan Fev 2002, pp. 3-5; Palestras de Oswaldo Massambanl e Denls Borges
Barbosa sobre Led da Inovacio: Entrosamento (ou Falta de) entre Universidade &
Empresa, in Anais do XXVIII Seminario Macional da Propriedade Intelectual, 2008,
P 159 @ s5.; Roberto de Alencar Lotufo: A Experiéncia da Agéncia de Inovacio da
Unicamp, in Anals do XXV Semindrio Naclonal da Propriedade Intelectual, 2005, p.
63 & s5; a sérle "Encontros de Propriedade Intelectual @ Comerclalizacio de
Tecnologia® do REPICT - Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro
{http:/ fwrww.redetec.org.br); Elisabeth Kasznar Fekete, Consideracies sobre o
Projeto de Lel da Inovacdo a Luz do Direlto da Propriedade Intelectual, in Anals do
XXIV Semindric Naclonal da Propriedade Intelectual da ABPI. Agosto de 2004 -
Brasilia, pp. 57-63 & da mesma autora, A Lei da Inovacio Tecnoldgica (Lei n®
10.973/04) & os respectives incentivos fiscais [Lei n® 11.196/05), in: Propriedade
Imaterial — Direitos Autorals, Propriedade Industrial @ Bens de Personalidade.
Ellane Y, Abriio (org), 580 Paulo: Ed, SENAC, 2006, pp. 71-89,

B.V., sobre o direito de nominacio do empregado, FRANK FISCHER, CARLOS
EDUARDO ELIZIARIO DE LIMA & PAULA SANTOS SILVA, Critérios de Nomeacio de
Inventores & Autores segundo a Pratica Intemacional e a Legislacio Brasileira,
Revista da ABPI n® 95, JulfAgo 2008, pp. 47-50.

9.In Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1956, ».2., p. 285.
10. Art. 59, inciso XXIX. V. também o art. 62 da LPI, que estabelece as regras gerais
sobre autoria, propriedade e titularidade das criacies industriais.

11.Em casos de usurpagio, sio cabivels as agbes adjudicatérias de patentes. V.
MARISSOL GOMEZ RODRIGUES, A Acho de Adjudicacio de Patente como
Ferramenta Reivindicatéria do Usurpado ¢ LETICIA PROVEDEL, Adjudicacio e
Nulidade no Direito Patentario, in Reivindicando a Criagio Usurpada (A Adjudicacio
dos interesses relativos & Propriedade Industrial no Direito Brasileiro). No que
concerne as invenges de diretores e acionistas, v. ELISABETH KASINAR FEKETE, As
Invencies nas Sociedades Andnimas: Questies Societarias e Concorrenciais e Acfes
Reivindicatorias de Patente, todos in DENIS BORGES BARBOSA (org), Reivindicando
a Criacio Usurpada (A Adjudicacio dos interesses relativos & Propriedade Industrial
no Direito Brasileiro), Editora Lamen Jiris, Rio de Janeiro, 2010,
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Quando se trate de relacbes abrangidas pela
Lei Federal da Inovacdo (Lei n® 10.973/2004)
e pelas Leis Estaduais da Inovacgao, tendo
como partes servidores pilblicos e instituicbes
cientificas e tecnolégicas do setor publico, a
cessdo se submetera as regras previstas na
legislagao pertinente, adicionalmente.

JOAO DA GAMA CERQUEIRA admitia a cessdo
antecipada, pelo inventor, dos direitos
patrimoniais decorrentes da invencao,
principalmente o de requerer a patente, o que
segundo ele, ndo contraria o principio da
propriedade do inventor inscrito na lei, pois a
propriedade, nesse caso, & adquirida a titulo
derivade e ndo originario'?. Para o
tratadista'® , a omissdo da lei a respeito da
cessdo das patentes futuras ndo significa que
ela se oponha & cessdo dos direitos pelo
inventor, antes de requerido ou de concedido
o privilégio, ficando a cessdo sujeita as regras
do Direito comum!?. Havendo contrato que
disponha expressamente sobre as obrigactes
do empregade e sobre a propriedade das
invencoes para cuja realizacao tenha sido
contratado, ou sobre a propriedade das
invengbes eventualmente realizadas quando o
empregado ndo tiver essa missdo especial -
prosseguia o mestre -, as davidas se
desvanecem, executando-se o que o contrato
dispde.

BUY DE BARROS

Antes dele, ja assim

explicava:

"Os direitos do inventor pré-existem ao titulo
legal — a patente -, 0 qual apenas declara a
existéncia do direito ao invento. Como,
entretanto, o  direito ao invento &
incontestivel e a pessoa que dele é senhor
pode dispé-lo a seu modo, é também passivel
de transferéncia, podendo o autor do invento
cedé-lo a terceiros para que esses obtenham o
privilégio de que fala a lei, mesmo em se

12. Ob. cit., p. 257.

13. Idem, p. 248.

14, Segundo GAMA CERQUEIRA (ob. cit., p. 423), & cessdo de patentes aplicam-se
as normas sobre a cessfio de créditos (Codigo Civil, arts. 1065 & 5), bem como os
principios gerais da compra e venda (se a cessio for onerosa) ou os da doacio (se
ela for gratuita).

15, In Direito Industrial e Legislacio do Trabalho, vol. I Ed. A. Coelho Branco Filho,
Rio de Janeiro, 1940, p. 186,
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tratando de invencdes futuras. E, assim, antes
de reguerida a patente, a transferéncia em
guestio se regula pelas normas de direito
civil, no tocante 3s normas inerentes aos
contratos.’*”

Entretanto, estes ensinamentos ndo se
referiam as relagdes empregaticias, em que
intervém o Direito do Trabalho, pois a matéria
versada deixa de ser exclusivamente de
Direito da Propriedade Industrial.

Formando-se uma dualidade disciplinar, nas
questbes que envolvem simultaneamente o
Direito da Propriedade Industrial e o Direito
do Trabalho!'®* , cada um destes ramos
complementa o outro, orientando com seus
principios os arts. 88 a 93 da LPI naquilo que
mais lhe diz respeito. O Direito do Trabalho,
cujos preceitos sdo em grande parte de ordem
publica, aplica-se, mas podemos falar também

numa pluralidade, incidindo as regras,
subsidiariamente, do Direito Civil
(particularmente, quando houver co-

propriedade) e do Direito Administrativo,
sempre que o inventor for um funcionario
publico, ambos além do Direito da
Propriedade Industrial.

PONTES DE MIRANDA sustentava que a cessado
de direitos patrimoniais sobre invencodes
futuras é contraria a politica legislativa do
trabalho'’. Lembremos que essa politica
baseia-se nos principios da "protegdo ao
trabalhador” e da “irrenunciabilidade™® , de
maneira a compensar o desequilibrio
decorrente da subordinacido de uma das
partes a outra, embora ndo impliquem que o
juiz deva sempre concluir pela interpretacao
que favoreca o empregado?®,

16. Indo mals longe, JEREMY PHILLIPS encara as invencies de empregados como
um problema realmente multidisciplinar & analisa a posicio do inventor sob os
pontos de vista psicoligico, econdmico, juridico, ldeclégico e filoséflico = In
Employee’s inventions: an analysis of the nature of the subject, artigo editado na
obra por ele coordenada, Employee's Inventions = a Comparative Study, Fernsway
Publications, Sunderiand, Tyne and Wear, 1981, p. 9 & ss,

17. In Tratado de Direito Privade. Parte Especial, tomo XVI, 4° ed. S50 Paulo:
Revista dos Tribunals, 1983, p. 298, Sobre uma andlise do renomado jurista da
natureza do direito do Inventor antes da patente, v, pp. 256 e 55,

18. A respeito destes principios, v. ARNALDO SUSSEKIND, Principios do Direito do
Trabalho, in Instituicies de Direito do Trabalho, vol. I Amalde Slssekind, et al ,
orgs., 580 Paulo: LTr, 2002, p. 146,

19. Consulte-se DELIO MARANMAD, Aplicacio e Interpretacio do Direite do
Trabalho, in Instituicbes de Direito do Trabalho, wol. I. Amaldo Sissekind, et al,
orgs., 580 Paulo: LTr, 2002, p. 196,
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Em razdo da presenca dos principios
preconizados no Direito do Trabalho, no nosso
entender, a apreciagao da validade da
clausula aberta de cessdo dos direitos
patrimoniais sobre todas as invencdes futuras
dos empregados exige examinarmos a
liberdade de que as partes dispéem para
deliberar sobre a propriedade, com relacido a
cada uma das categorias de inventos laborais,
nos aspectos concernentes a titularidade da
patente e a remuneracdo do empregado.

Recordemos que a lei brasileira prevé trés
categorias de invengdes empregaticias: as
invencdes de servigo, cuja propriedade é
atribuida ao empregador; as invencdes livres,
pertencentes ao empregado; e as invencdes
mistas ou de estabelecimento, para as quais é
determinado o regime da co-propriedade?®. A
nomenclatura destacada em italico, usada
para identificar os trés tipos de invencoes,
que a seguir descreveremos, ndo encontra
registro no texto legal brasileiro, sendo
originaria da doutrina.

A primeira categria engloba as “invencoes de
servico” (art. 88 da LPI): quando a pesquisa
de solugdes inovadoras (atividade de
inventar) tiver sido prevista explicita®® ou
implicitamente no contrato de trabalho, o©
invento pertence exclusivamente ao
empregador. Qualquer premiacdo deste tipo
de invento & uma liberalidade por parte da
empresa.

20. A sistematica brasileira corresponde &% propostas formuladas por RAMELLA, em
seu Trattato della Proprieth Industriale, vol, I, n® 26, resumidas por J0A0 DA GAMA
CERQUEIRA, no Tratado..., cit., wol. 1, p. 266.

21, Pedemos falar em previsio explicita quando as expressies usadas no contrato
para definir as funcies do empregado mostrarem claramente que entre suas
atividades, se inclul a missio de "inventar”, “estudar solucbes vécnicas®, “criar e
desenvolver aperfeicoamentos” (ou expressbes semelhantes), seja isoladamente,

seja atraves de pesquisa em equipe.

22. Ma realidade, segundo GUSTAVO FILIPE BARBOSA GARCIA, mais adequado &
entender que o termo “remuneracio” ndo fol utilizade, aqul, em seu sentido
téonico-juridico, pois o referido pagamento apresente nitida natureza de
Indenizacio devida a0 trabalhador, por estar o empregador exercendo a exploracio
de invento que também contou com a contribuicio pessoal do empregado, in Curso
de direfto do trabalho, 2* ed. revista, atualizada e ampliada, 550 Paulo: Método,
2008, p. 135,

Denomina-se "invencdées livres” aquelas
realizadas de forma independente pelo
empregado, sem relagdo com o contrato de
trabalho e sem a utilizagdao de recursos,
dados, meios, materiais ou equipamentos do
empregador, classificando-se estes inventos
na segunda categoria. Segundo o art. 90 da
LPI, estas invencoes pertencem
exclusivamente ao empregado ou prestador
de servicos, tendo a lei seguido aqui o
principio geral de que a invencao e o direito a
patente pertencem ao inventor, consagrado
na Constituicdo Federal, acima citado. A
empresa ndao tem qualquer direito sobre os
inventos livres de seus empregados.

As "invencbes dependentes” formam uma
terceira categoria, intermediaria entre duas
anteriores, sendo por isso mesmo chamadas
também de “mistas”. Estas invencbes sao
aquelas realizadas por empregados ou
prestadores de servicos nao contratados para
executar trabalho inventivo, e que, no
entanto, criam uma invencao aproveitando os
recursos, meios, dados, materiais, instalacoes
ou equipamentos da empresa. Em razdo desta
participagdo bilateral no invento, o art. 91 da
LPI estabelece a co-propriedade entre o
empregador e o empregado, como regime
supletivo da falta de estipulacao diversa pelas
partes. Assim, o empregado pode renunciar ao
quinhdo que lhe caberia na co-propriedade
sobre seus inventos dependentes, futuros ou
ja realizados, mas a Justica obreira
consideraria invalida sua rendncia a
remuneracao (excedente ao salario), a que
faz jus por forca do estipulado na parte final
do caput do art. 91 da LPI. Enquanto a
empresa cabe o direito exclusivo de explorar
o invento, o empregado tem assegurado o
direito de receber uma justa remuneracao??
pela sua criacdo (art. 91, § 2° da LPI), que na
nossa opinido nd3o necessita corresponder
obrigatoriamente a metade dos proventos da
exploracdo, devendo entretanto ser justa face
as circunstancias.
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Ja de acordo com o §1° do art. 91, sendo mais
de um empregado, a parte que lhes couber
sera dividida igualmente entre todos, salvo

ajuste em contrario.

Percebe-se logo de inicio que, no Direito
Brasileiro, a clausula de cessdo geral de
inventos futuros ndo tem validade com
relacdo as invencdes livres, pois o
empregador nao pode dispor
antecipadamente, de modo gratuito, sobre a
propriedade das invencbes a que se refere o
art. 90 da LPI?** . Pela inteligéncia deste
artigo, as invencdes ali descritas ndo se
submetem ao regime especial das invencbes
empregaticias, somente podendo ser
negociadas em condicdes comerciais livres,

Em segundo lugar, quanto as invencdes de
servico, a clausula seria redundante, ja que
elas pertencem originariamente ao
empregador, por estipulacdo legal.

O que se dessume desta analise juridica é
que, na realidade, somente ha liberdade de
cessdo dos direitos patrimoniais sobre
invencbes futuras ao empregador sobre as
invencbes dependentes, merecendo estas,
portanto, atencdao mais acurada. Nao é fato
raro a criacdo de invengbes por empregados
ndao “pesquisadores”, como engenheiros de
producdo, manutencao,

23, Pela exegese do art. 90 do LPL, seria wvalida a estipulacio de um direito
preferencial para o empregador para obter uma licenca exclusiva para adquirir a
patente sobre as Invencdes livres, E discutivel se uma clusula neste sentido, que
contém uma restricido das possibilidades de escolha do empregado-inventor para
negociar a invengdo com quem lhe convenha, desvirtua um beneficio minimo que a
lei Ihe garante, no sentido do art. 90 da CLT, mas pensamos que a liberdade
g tida pelo legislador a0 empregado para dispor das invengies desta categoria
nio & afetada por esta previsio.

24, A respeito do condominio sobre privilégios de invencio ou modelos
de utilidade, v. FRANK FISCHER, O Regime de Co-Propriedade am
Patentes, Revista da ABPI n® 76, Mal/Jun 2005, pp. 3-15.

25. JOAD DA GAMA CERQUEIRA denomina-as como invencies “de
empresa”™ ou “de estabelecimento” (Tratado..., cit.). A jurisprudéncia
francesa anterior & lel atual chamava-as de Invences “mistas,
condicionadas, Incidentals ou ocasionals®. J& a doutrina francesa
nomeia-as "mistas, dependentes ou atribuiveis®. A AIPPI ¢ a OMPI
também usam a expressio "dependentes”, refletindoe a dependéncia
existente entre esta categoria de Invencido e a contribuigie da
empresa, clrcunstinclia que a distingue das Invencdes livres. Na
Bélgica, & comum o uso do termo “invencdes conexas”. V. Elisabeth
Kasznar Fekete, O Regime Juridico das Criages Empresarials e
Terceirizadas, in: Anals do XX Semindrio da Propriedade Intelectual da
ABPI, ago. 2000, pp. 35-45 ¢ Quem & o Titular do Resultado da
Pesquisa Financiada com Recursos Pablicos? in Anais do IV Encontro
de Propriedade Intelectual @ Comercializagio de Tecnologla, REPICT =
Rio de Janeiro, 2001, pp. 45 & ss.

Revista

administradores, auxiliares de servigos
diversos, pessoal das areas de marketing e
publicidade, vendedores, etc, pelo convivio
que tém com as necessidades tecnologicas da
empresa. Cientes dos problemas que podem
surgir com a disputa pela propriedade de tais
inventos e procurando evita-los, bastantes
empregadores ja incluem na rotina de
contratacdo de empregados de qualquer area
a assinatura de um contrato de trabalho
especial ou de um aditive contratual prevendo
a cessao dos direitos patrimoniais sobre todas
as invencdes dependentes que os contratados
vierem eventualmente a criar.

Face a expressdo contida na parte final do
caput do art. 91 da LPI (“ressalvada expressa
disposicao contratual em contrario”),
sustentamos que o empregado, cujo contrato
ndao exige a atividade inventiva, pode
renunciar a parte que lhe caberia na co-
propriedade dos inventos ja criados ou que
vierem a ser futuramente logrados com a
colaboragdo intelectual ou material da

empresa, cedendo-lhe seu quinh3o. Esta
cessdo ndo se presume; ela deve estar
claramente ajustada contratualmente, nao
havendo, entretanto, exigéncia de

formalidades especiais. Destarte, embora o
regime da co-propriedade?* em partes iguais
seja previsto para as invencgdoes chamadas
“mistas”, "casuais” ou "de estabelecimento?®*”
, que resultam "da contribuicdo pessoal do
empregado e de recursos, dados, meios,
materiais, instalagdes ou equipamentos do
empregador”, importante ressaltar o carater
supletivo dessa norma de co-propriedade,
pois a ressalva inserida no final do caput do
art. 91 significa que as partes podem optar
contratualmente pela propriedade exclusiva
da empresa ou até mesmo pela co-
propriedade em quinhdes desiguais. A
renincia pelo empregado ao quinhdo que lhe
cabe na co-propriedade tanto pode ser
antecipada, por clausula de cessdo de todas
as invengbes "mistas” que vier eventualmente
a criar, quanto posterior a criacao do invento.

SAB s~




MOTAS SOBRE A CESSAO DE INVENGOES FUTURAS E SEUS EFEITOS SOBRE O

DIREITO DE DBTEHE_ DA PATENTE

Todavia, o direito do empregado a
remuneracdo especial pelas invencdes da
espécie mista & irrenunciavel, em razdo do
artigo 468 da CLT, segundo o qual a alteracao
das condicies de trabalho s6 é licita por
miuituo consentimento, e ainda assim, desde
gue nao resultem prejuizos diretos nem
indiretos ao empregado.

Cumpre-nos ter presente, portanto, que o
empregado pode abrir mdo de seu quinhdo
sobre a invencac "mista”, mas, tenha ele
optado pela co-propriedade ou pela
propriedade exclusiva do empregador, seu
direito a remuneragdo adicional por tal
invento é irrenunciavel, por tratar-se de
principio peremptorio de Direito do Trabalho,
ja que o invento excedeu suas atribuicbes
contratuais.

4, CONCLUSAOD

Tendo examinado a possibilidade de alienacao
dos direitos patrimoniais sobre invencdes
laborais futuras, sucessivamente sob os
aspectos de Direito da Propriedade Industrial
e seus efeitos conforme a inteligéncia do
Direito do Trabalho, vemos que para tal
alienacdo, ndo bastam os requisitos gerais
civeis de validade da avenca (agente capaz,
objeto licito e forma ndo defesa em lei).

Concluimos, em resumo, que a clausula
prevendo a cessdo antecipada de todas as
invengbes futuras & valida, desde que ndo
atinja direitos sobre invencbes livres, e que
ndao inclua a rendncia pelo empregado a
remuneragac que |he cabe pelas suas
invencoes dependentes, nem a seu direito
moral de nominacdo como inventor. Os
mesmos comentarios fariamos quanto a
cessdo das invencdes ja criadas.

Através da cessdo, o proprietario original ex
vi legis da invencdo, que pode ser o
empregador ou o empregado, conforme a
categoria em que for classificada, entre as
trés previstas no sistema juridico brasileiro,
pode transferir a propriedade do invento,

incluindo tal transferéncia, obviamente, a
faculdade de obter a respectiva patente.

E bom frisar que a simples previsio, no
contrato de trabalho, da cessdao das futuras
invencbes "mistas”, nao equivale a uma
estipulacdo pela qual a atividade inventiva
doempregado teria sido contratada explicita
ou implicitamente, para efeito de sujeitar a
invencdo ao tratamento do art. 88 da LPI,
como se de invencao de servico se tratasse. A
inclusdo no contrato de trabalho do pessoal
"nado técnico” do dever de contribuir para o
desenvolvimento dos produtos e processos da
empresa, poderia atingir esse efeito, porém a
validade da clausula limitar-se-ia a
circunstancias especificas, clamando por
matéria de prova.

Ainda quanto as invengbes "mistas”, a
estipulacdo prévia, seja pelo contrato
individual de trabalho, seja por convencdao
coletiva ou regulamento de empresa, dos
critérios e métodos de calculo da
remuneracao a ser paga aos empregados que
as criaram, é perfeitamente valida, desde que,
obviamente, as bases previstas sejam justas,
em funcdo da importdncia econdmica do
invento. Como é este o fator preponderante
que deve guiar o calculo, a determinacgdo
antecipada de uma quantia fixa, para cobrir
indiferentemente todas as invengbes,
encontraria suporte de validade, mas ndo em
todos os casos.
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