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presente nimero da Revis-

la da ABPI traz a continua-

¢do (partes II, lll e [V) do

longo e aprofundado estu-

do do Dr. Nuno T. P. Carva-
Iho, sobre o regime juridico dos
inventos de empregados na nova
Lei de Propriedade Industrial. Ao
lado deste alentado artigo, publi-
camos um artigo do Dr. Marcelo
Avancini Neto, a respeito das al-
teracdes de 1995 na regulamen-
tacdo do Agravo de Instrumento,
e outro, a respeito do papel do
INPI na transferéncia de tecnolo-
gia, do ex-Presidente do INPI (e
ex-Diretor de Contratos de Trans-
feréncia de Tecnologia), Dr. Be-
nedito Adeodato.

Nossa associada Maria Thereza
Wolff, sempre s voltas com a com-
plexa questdo da biotecnologia,
nos traz, desta feita, artigo escla-
recedor a respeito de outra ques-
tao, ndo menos complexa, relati-
va aos chamados cultivares.

José Antonio B. L. Faria Correa, em
interessante artigo, discorre a res-
peito da eficdcia dos registros de
marca e da abrangéncia de sua
protecao.

Trazemos ainda, nesta edigio, o In-
forme da Propriedade Industrial no
Mundo, se¢do organizada por nos-
sa inestimavel e permanente cola-
boradora Dra. Elizabeth Kasznar
Fekete, a secao Agenda, de respon-
sabilidade do Dr. Ivan B. Ahlert, e
resultados de reunides das Comis-
soes de Estudos da ABPIL

José Roberto d'Affonseca Gusmao
Diretor-Editor

———
CARTAS

Prezado Senhor:

Acusamos o recebimento da Revista da ABPI
n* 21, capeada pela correspondéncia de 13 do
corrente desse prestigioso orgao.

Desnecessdrio enalter o periddico ofertado,
pois V. 54, melhor do que ninguém, sabe avalia-
lo. Na Biblioteca Eunépio Borges, de nosso Ins-
tituto, os diversos niimeros, tio gentilmente
ofertados, tém sido inestimdvel fonte de con-
sulta para nossos associados.

Mais uma vez externamos sinceros agradecimen-
tos, almejando pleno sucesso em todas as inicia-
tivas da Associacao,

Respeitosamente,

Fernando Mendonga

Fresidente

Instituto Carvalho de Mendonga de Direito
Comercial

A redagio da Revists da ABFY também receben os agrade-
cimentos de: Desembargador fosé Lisboa da Gama Malcher
(Gatinere da Presidéncia do Tribumal de Justica) - Prof. Paulo
Abeantars Gornes (Reilor da Universidade Federal do Bro de
Janetra) - Antonio Nosi Brum ((hefe de Assessoria de Comy-
nicapdo Social do Ministério de Mings e Energia ) - Jose Gregori
(Chefe de Gabinete do Ministre da Justica) - Margareth de
Cissag Sarracini (Billiotecdria Chefe - FMU - Faculdedes Me:
tropolitanas Unidas )} - Indeio Muzzi (Coordenador de Comuni-
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Ko Poula) - Newton Clevde Peixoto (Presidente da 0AB -
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farddey o Rior de Jareira ) - Edson (Tisses de Meto (Presidente da
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Rocha, Joel de Hollonds, José Sxemey, Lawro Campos, Lucidio
Partella, Ney Svatsana, Renan Calfveiros
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F_AR“I‘E 2 — INVENCOES DE SERVICO - contrato de trabalho em vigor;

- expressa previsao da atividade inventiva ou, na sua falta,
expressa previsao de atividade cuja natureza implique a exe-
cugao de atividades inventivas.

Nao serd muito ficil descortinar diferencas conceituais notd-
veis entre afividade inventiva prevista e atividade inventiva decor-
rente ou resultante da atividade contratada. Mas alguma diferenca
certamente existe (de outra forma, a lei néo teria feito referén-
cia a dois tipos de atividades). A meu ver, ha previsdo expressa
da atividade inventiva quando o contrato de trabalho define as
tarefas do empregado como sendo as de desenvolver novos
produtos e processos industriais ou as de aperfeigoar produ-
tos e processos conhecidos. A hipotese serd rara — porque

2.1. As invencoes de servigo. Seu conceito no Direito
brasileiro. A atividade inventiva contratada e os
empregados de alto nivel hierdrquico.

De acordo com o disposto no artigo 40 do Cédigo de 71, sao
invencgoes de servico “[0]s inventos, bem como os aperfei-
¢oamentos, realizados durante a vigéncia do contrato expressa-
mente destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade inven-
tiva do assalariado ou do prestador de servicos seja prevista, ou
ainda que decorra da prdpria natureza da atividade contratada”.

E o artigo 88 da Lei n” 9.279/96 define os inventos de servigo
como sendo 0s que decorrem*[D]e 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 ser-
vigos para os quais foi o empregado contratado”,

Eis, pois, os trés requisitos legais cumulativos necessérios a
conceituacdo do invento de servigo;

- existéncia de uma invencio (pa acepcao ampla da palavra
“invengao” e independentemente de ela ser patentedvel ou
patenteada, conforme j foi exposto);
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excessivamente especifica — nos contratos de emprego, mas é
sem divida comum em contratos de prestacao de servicos. E
havera atividade inventiva “decorrente” ou “resultante” em
qualquer contrato que envolva tarefas de pesquisa aplicada.
Assim, s0 serd plausivel encontrar atividades inventivas expres-
samente previstas e contratadas nos laboratérios de pesquisa.
Mas atividades inventivas decorrentes ou resultantes podem
encontrar-se (embora nio se encontrem necessariamente) em
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departamentos de projetos. A Lei n® 9.279/96 diz que o contra-
to devera ter por objeto “a pesquisa ou a atividade inventiva’.
Ao utilizar a disjuntiva, o legislador esta afirmando que as duas
atividades podem ser distintas. A diferenca entre a pesquisaea
atividade inventiva certamente é muito ténue, mas a diferenca
poderd estar nos resultados: um pesquisador pode tanto reali-
zar descobertas como invengoes, enquanto que o trabalhador
dedicado exclusivamente & atividade inventiva sempre cuidard
- de encontrar solucdes novas. Além disso, a atividade inventiva
pode ser desempenhada de modo eventual — por isso a Lei n®
9.279/96 diz que ela pode ocorrer de forma indireta, como re-
sultado “da natureza dos servicos™ contratados. Assim, um téc-
nico pode ser contratado (como empregado ou autdnomo, nao
importa) para resolver um determinado problema de opera-
¢ao de uma méaquina. Essa maquina produz x mas a empresa
precisa que ela produza y. A empresa contrata entao alguém a
quem atribui as fungoes de fazer com que a maquina atinja aque-
le resultado. Claro, o contrato ndo prevé diretamente a ativida-
de inventiva. Mas esta pode ocorrer, de modo indireto. Basta
que, a0 pesquisar as solugdes jd existentes para 0 mesmo pro-
blema, o técnico contratado néo encontre alguma que o satis-
faga, preferindo entdo exercer a sua criatividade para conse-
guir o resultado pretendido pela empresa contratante. Vale di-
zer, ao admitir que a atividade inventiva pode ser indiretamen-
te contratada, que a lei nao exige que a realizagao de inventos
seja expressamente prevista — no exemplo dado, o contrato
teria por objeto a busca de uma solugdo para um problema
técnico, A invencdo ndo estd ai expressamente prevista, mas
ela seria um resultado natural da atividade contratada. Ou, por
outras palavras, a invengdo nao estaria expressamenfe previs-
ta, mas estaria implicitamente contratada.

Um ponto controverso que surge quando se trata de exami-
nar as fungdes inventivas de um empregado é o de saber se
existe alguma relagio entre essas fungdes e a posicio do em-
pregado na hierarquia da empresa. Por outras palavras, a
questio estd em se saber se & medida em que a posigao hie-
rirquica do empregado sobe na empresa, os seus deveres fun-
cionais sao ampliados de modo a incluir o desempenho de
atividades inventivas. Noutros sistemas juridicos, isto ocor-

94. Neste sentido, na fungo de arquiteta que chefia secio de projetos
inclui-se a apresentacio de novas idéias (TRT - 28 Regifio, Ac. 8.154/77,
em 27/6/77, TST-RR-4.861/77, Ac. 14 T - 1.BT7/T8, em 5/9/78; e STF-RE-
04 2564, de 20/9/83). Mas ¢f. infra nota 96,

95. Cf fnfra, Parte 2, 2.3,

96. Cf. artigo cit. supra nota 22, p. 470, Neste sentido, cf. th. Thomas R.
Savitsky, “Compensation for Employee Inventions”, Journal of the Patent
and Trademark Office Society (set, 1991), 645, 648,

re. Por exemplo, a lei britanica inclui na definicao de inventos
de servico aqueles realizados por empregados com particula-
res responsabilidades na empresa.® Também no direito nor-
te-americano esta regra prevalece. Como assinalam Witte &
Guttag, “Com base na sua colocagéo hierdrquica na compa-
nhia, certos empregados de alto nivel podem ter especiais
deveres para com o seu patrao com relagao a inventos por
eles realizados e, por conseguinte, um dever mais amplo e
mais claro de ceder todos ou a maioria de seus inventos”.®

Esta hipdtese da lei britanica nao tem equivalente na legislagio
brasileira. E verdade que um diretor-empregado, um superin-
tendente, um gerente, tém particulares obrigagdes de promo-
ver os interesses do empregador. Mas dai a dizer que a ativida-
de inventiva esta incluida nas suas tarefas contratadas vai uma
grande distancia. Dada a ji assinalada clareza do artigo 40 do
Codigo de 71 e do artigo 58 da Lei n® 9.279/%6 — e dada a sua
restritiva abrangéncia —, aplica-se aos empregados de nivel su-
perior a mesma regra que prevalece para o trabalhador de ni-
vel inferior: a descricio das atividades contratadas é que vai
definir se os inventos por aqueles realizados estao contratual-
mente previstos ou ndo. Mas ndo serd o simples fato da coloca-
¢ao hierdrquica que servird como elemento definidor. Por exem-
plo, se um gerente de recursos humanos de uma fabrica de
automdveis desenvaolve um novo sistema de freios para carros,
trata-se, em principio, perante o direito brasileiro, de um inven-
to misto, ja que aquele empregado se obriga, em face de suas
relevantes fungdes, a assumir particulares responsabilidades,
mas ndo a de inventar. A mesma questao se coloca para o ge-
rente de um departamento de pesquisas. 56 pelo fato de ele
estar colocado naquele departamento ndo se poderd concluir
que ele é obrigado a inventar. E que nem todos os que traba-
lham no laboratério sao contratados para inventar. Muitos es-
tao 1a para desempenhar tarefas administrativas. O caso do
gerente terd que ser examinado em face do contrato e das cir-
cunstancias concretas. Se as funcdes que lhe sdo destinadas e
que o patrdo dele espera sio de mera coordenacio dos traba-
lhos do departamento, se ndo lhe é exigida a participacdo pes-
soal no desenvolvimento das tarefas de seus subordinados,
entdo, caso ele invente, a invencéo serd mista.”

97. Neste sentido, l&-se no voto do Relator do acordio do TRT da 3* Regido
(1.940/72, [Tr 37/353); “Em razio de chefiar o laboratdrio quimico, néo
se poderia inferir tivesse o reclamante implicito em seu contrato ague-
la condicao [de pesquisa), jungido naturalmente a uma elaboragio in-
ventiva®, No mesmo sentido, decidiu a Comissio Nacional das Inven-
ches de Assalariados, da Franca: “No caso 814, julgado em 25 de feve-
reiro de 1982, um engenheiro eletrotécnico [...] foi contratado como
‘engenheiro chefe do gabinete de estudos e de desenvolvimento de
modelos’, ficando estabelecido na carta de contratacdo que as suas

Revista pa ABPI — n® 23 - JufAoo 1996



03 INVENTOS DE EMPREGADOS NA NOVA LEI DE PATENTES - Il

De qualquer modo, é de concluir-se que ndo ha atividade in-
ventiva — nem prevista nem decorrente — nos contratos de
pesquisa pura, de cardter tedrico-cientifico. Esta busca a des-
coberta, isto é, a apuracio e a explicacio de fendmenos da
natureza. Jd a atividade inventiva, partindo, evidentemente,
da utilizacio das leis naturais, manipula (mediante o empre-
go de artificios) aqueles fendmenos, na busca de solugdes
vidveis para determinados problemas préticos. Como o Juiz
Stone, da Suprema Corte dos EUA, disse, no seu voto diver-
gente em LS. v. Dubilier Condenser Corp. (1933), ao caracteri-
zar a atividade dos inventores: “Eles ndo haviam sido, certa-
mente, contratados para inventar, no mesmo sentido em que
um carpinteiro é contratado para fabricar um cesto, mas eles
foram empregados para conduzir investigagdes cientificas
num laboratério dedicado especialmente & ciéncia aplicada,
€ nao & ciéncia pura, com total conhecimento e expectativas
por parte de todos os envolvidos de que as suas investiga-
¢oes poderiam normalmente levar, como efetivamente leva-
ram, a invengoes”.*

0 conceito de invengao de servico estd bem enunciado tanto
pelo artigo 40 do Codigo de 71 quanto pelo artigo 88 da Lei n®
9.279/96. Deve ressaltar-se, entretanto, que se trata de um
conceito muito restritivo, ndo s6 pelos destinatirios que
abrange (em face da realidade do mercado de trabalho no
Brasil, onde sio relativamente poucos os empregados con-
tratados para desenvolver atividades de pesquisa aplicada),
mas também no delineamento do instituto, como se verd a
seguir, mediante comparacac com normas estrangeiras,

fungdes seriam ‘essencialmente voltadas para as atividades de expor-
tacio implicando freqlientes deslocacdes tanto na Franca quanto ao
exterior’, Foi ainda dito pelo empregador que o empregado limitou-se
a dirigir o conjunto da equipe do departamento de pesquisa e de de-
senvolvimento'. A Comisso concluiu que o contrato de trabalho que
ligava M.Lei 4 sociedade S.E. ndo contém uma missio Inventiva carac-
terizada”. La Comission Nationale des Inventions de Salariés, Collogue

2.1.1. O elemento de conexdo entre o invento de servigo e o
empregador, na auséncia de definicdo contratual: o objeto
social do empregador.

Na auséncia de definicao contratual dos campos da atividade
inventiva do empregado, o invento s6 é de servigo quando
existe o elemento de conexio entre a sua aplicagdo e o campo
de atividade do empregador. Se a invencao nao diz respeito 4
atividade empresarial do patrao, e se a sua natureza (externa
a essas atividades) ndo foi expressamente prevista, entao nao
importam as circunstancias que envolveram a sua realizacio:
a invencao nao € de servico (pode ser mista ou livre, depen-
dendo das outras caracteristicas que se fizerem presentes),

Tome-se, para exemplo, uma grande empresa fabricante de
bens de capital. Dado o porte da empresa, realizam-se dentro
dela uma grande variedade de atividades acessdrias, de su-
porte ao objeto social (que consistird essencialmente na fabri-
cacao de equipamentos, na sua montagem, no fornecimento de
projetos de engenharia e de servigos de assisténcia técnica).

Se um pesquisador a servigo dessa empresa gasta algum de seu
tempo a aperfeigoar um circuito de um aparelho de telefone, ape-
sar de ele ser empregado da empresa, apesar de ser um pesqui-
sador e apesar de eventualmente a idéia lhe ter surgido em razao
do uso didrio daquele aparelho de telefone (e de nele a ter even-
tualmente testado), ainda assim a inven¢io ndo serd de servigo
— com efeito, aquele inventor ndo foi contratado para desenvol-
ver tecnologia na area das telecomunicagoes e, nessa qualidade,
a invengao vai incidir numa das outras categorias (no caso, a

de ['TRFL ed. Librairies Techniques, Paris, 1984, p. 67. Noutro caso, a
Comiss3o entendeu que dois empregados ndo estavam contratados
para Inventar pelo simples fato de que trabalhavam num centro de
pesquisas. Isto, porque a localizacio geogrifica onde o empregado
exerce a sua atividade ndo ¢ fator suficiente para a caracterizacio da
atividade inventiva. Id. p. 68,

98 . US. v Dubilier Condenser Corp., 289 US. 178, 211 (1933).
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invengio seria mista). Outros exemplos, com referéncia & mes-
ma empresa, poderiam ser citados: inventos relativos a servigos
graficos, projetos de mobilidrio de escritorio, etc.

() primeiro divisor de dguas deverd ser o objeto descrito no con-
trato social (ou no estatuto, em se tratando de sociedade andni-
ma). As atividades exercidas pela empresa em cardter acessorio ao
desempenho daquele objeto apenas originam invengdes livres.
Pode apontar-se um outro divisor: séo de interesse do em-
pregador (e, portanto, serdo de servico quando realizadas
por empregado contratado para inventar) as invencdes que
nio possam ser reveladas a terceiros pelo empregado-inven-
tor sem que este cometa falta grave, tal como definida pela
alinea “g" do artigo 482 da CLT (violagao de segredo de em-
presa).” A questdo agora seria a de conhecer e delimitar a
amplitude do conceito do segredo de empresa.' Claro que
estamos falando aqui de inventos. Logo, nio interessam os
segredos comerciais e sim os industriais. Ora, estes, para as-
sim serem considerados e merecerem a protecao legal, de-
vem ter um vinculo, ainda que mediato, com a linha de pro-
ducao da empresa. Desta forma, 56 seriam de servigo aqueles
inventos que pudessem ser aplicados na linha de produgao
da empresa. Os demais seriam mistos ou livres.

Um terceiro divisor seria o da circunstancia de, imaginando
gue o assalariado tivesse condigdes materiais para explorar
diretamente a invenco, estar ele, nesse caso, praticando “ato
de concorréncia & empresa para a qual trabalha” e, assim,
cometendo falta grave (CLT, artigo 482, “b™). Todo o invento
que estivesse nessas condigdes seria de servico. Os demais,
isto &, aqueles que o empregado pudesse explorar diretamen-
te sem concorrer com o patrao, seriam mistos ou livres.
(Quero crer que esses divisores apresentam apenas indicios que
ajudardo o juiz no exame do caso concreto. Apenas indicios. Mas
nao poderdo servir de parametro rigido, ja que a vida real & muito
mais rica em hipdteses do que qualquer teoria poderd imaginar
Com eleito, imagine-se agora um inventor a servico de uma
empresa sidertrgica que introduz aperfeicoamentos, ndo no

99, D0, Lewis cita uma decisdo de um tribunal britanico neste sentido. CF.
“Inventions d'employés: le régime de propriété et d'indemnisation des
inventions au Rovaume-Uni®, La Propriété fndusirielte, 1980, pp. 263,266,

100. Cf. supra nota 89, o conceito de segredo de empresa estabelecido
pelos TRIPs.

101. O tema tem contornos mais amplos quando o empregador se inserir
num grupo econdmico, no qual as atividades industriais sejam
diversificadas. Poderd ocorrer entdio que o invento realizado pelo em-
pregado ndo se insira nas atividades da empresa em que trabalha
mas interesse a uma outra empresa do mesmo grupo. Os mesmos

L=

processo de producdo de ago mas, por exemplo, num conver-
tedor (equipamento que sopra o oxigénio na panela de gusa).
Ora, o objeto da siderdrgica nio € fabricar equipamentos e sim
produzir aco. E se o empregado os fabricar, ndo estara concor-
rendo com o empregador. Mas nem por isso aquele invento
deixard de ser de servigo. O fato de a siderirgica ndo fabricar
equipamentos nao altera, por si s, a classificacao da invencao.
Isto porque o aperfeicoamento iria melhorar, ainda que de for-
ma mediata, indireta, o processo produtivo da empresa. O con-
vertedor nao € acessdrio — € um elemento essencial, precisa-
mente porque localizado no cerne da operacdo da empresa,
() mesmo se diga com relagao a dispositivos de seguranca. Mas
estes, como naquele outro exemplo, devem de algum modo ser
inerentes ao processo operacional. E o caso de uma alteracao
introduzida num equipamento que o torne mais seguro. Mas se
o empregado aperfeicoa umas luvas, um capacete, umas botas,
entdo a invencio ndo serd de servico. Configura-se ai uma total
independéncia do invento em relacdo & operacio da empresa.
As hipdteses podem ser muitas e tudo, repito, vai depender
da apreciagdo de cada caso concreto. Mas um critério geral
pode, na minha opinido, ser enunciado: a invencao sera de
servico, dependendo do teor do contrato de trabalho sempre
que haja uma relagio de causa e efeito entre a sua aplicacao e
o resultado operacional do empregador.'”

Escusado sera salientar que este elemento de conexéo s6 é indis-
pensével & caracterizacio do invento de servico quando nao hou-
ver clausula expressa no contrato de trabalho ou circunstancias
faticas que revelem que o campo das atividades inventivas contra-
tadas com o empregado ultrapassam o dmbito da empresa. Supo-
nha-se, por exemplo, que aquela empresa sidertirgica quer ampliar
0 escopo do seu objeto social e quer comecar a desenvolver ativi-
dades na drea de telecomunicagoes. Nada impede que ela contrate
um ou mais empregados e lhes atribua fungoes de pesquisa nesse
setor. Neste caso, os inventos que estes realizarem serao de servi-
o e pertencerdo exclusivamente ao empregador, sem necessida-
de legal de remuneracio adicional.

mativos que levam a considerar a solidariedade trabalhista entre as
empresas do grupo induzem a conclusao que aquela invencio serd
de servico — afinal, a ficgdo trabalhista criada pelo artigo 22, § 2¢, da
CIT nio poderd operar apenas contra o patrio. £ o fque esclarece
Russomaro: “Nio queremos, entretanto, afirmar que, sempre, a in-
vocagio do artigo 2¢, pardgrafo 2¢, da Consolidagio das Leis do Tra-
balho, seja benéfica ao empregado. Quando o legislador estabelecen
a responsabilidade solidiria da empresa principal e de cada uma das
empresas subordinadas, implicitamente, conferiu a todas elas certos
direitos em relagio & pessoa do trabalhador”. (Mozart Victor
Russomano, Comentdrios... cit., supra nota 20, p. &).
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2.2. Conceito de invencoes de servigo em alguns
ordenamentos juridicos estrangeiros: Alemanha, Japao,
Franca e Inglaterra.'™

A lei alemd, em seu artigo 4%, define as invencies de servigo
como as realizadas durante a vigéncia da relacao de emprego
e que (i) tenham resultado das atividades do emprego na
empresa privada ou no servigo piblico, ou (i) estejam essen-
clalmente baseadas na experiéncia ou nas atividades da em-
presa ou do servico piblico.

Para a lel alemd, portanto, nio ha invencdes mistas, na medi-
da em que, quando o empregado, ndo contratado para inven-
tar, recorrer a dados, meios e experiéncias do empregador,
estard produzindo um invento “essencialmente baseado na
experiéncia ou nas atividades da empresa”. A lei alema, as-
sim, englobou na categoria dos inventos de servico o que,
para a lei brasileira, seriam invengdes mistas.

Ja a lei de patentes do Japdo (Lei n® 121, de 1959) oferece
um conceito de invencdo de servigo mais limitado do que o
da lei alema (e mais semelhante ao da lei brasileira). Nos
termos da lei japonesa (artigo 35), invencao de servigo é
aquela que, em razao da sua natureza, se inclui dentro do
objeto da atividade do empregador e desde que um ou mais
atos de que a invencao tenha resultado facam parte dos de-
veres passados ou presentes do empregado, praticados em
favor do empregador.

A lei francesa de patentes de invencio, de 1978, caracteriza
as invencdes de servico como aquelas realizadas pelo empre-
gado no cumprimento, seja de um contrato de trabalho com-
portando uma missdo inventiva que corresponda as suas fun-

102 . Uma andlise do Direito Comparado de um grande nimero de paises
nao faz parte do escopo deste trabalho, até porgue, em matéria de
inventos de empregados. as leis dos paises variam em tomo dos trés
tipos de invencies que decorrem da natureza das atividades contrata-
das: de servico. mistas e livres. Portanto, os modos de alocacio de
direitos entre patrdes e empregados seguem regimes semelhantes, com
alguma pequena variagio agui e ali, talvez com excecio dos dois siste-

= i = SmperSpespema.
il = Kl ; =i =
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cies efetivas, seja de estudos e de pesquisas que lhe sejam
explicitamente confiados (artigo 1').

() conceito, de acordo com a lej francesa, € um pouco mais
amplo que o enunciado pela lei brasileira. Como se verd, o
fato de a invencdo resultar de uma pesquisa encomendada
pelo empregador néo a transforma, & luz do Direito Brasileiro,
numa invencao de servico se o empregado nao foi contratado
para inventar. Aquela determinagio implicaria uma alteracao
unilateral do contrato de trabalho, considerada nula pelo arti-
go 468 da Consolidacao das Leis do Trabalho. Uma invencao
realizada naquelas condicdes seria mista, com as consequén-
cias legais dai decorrentes, como se examinara mais adiante.

Alei britanica, de 1977, define ainvencao de servico como aquela
realizada no decorrer do atendimento das fungdes normais do
empregado ou no decorrer de fungdes que nao sao as suas
fungdes normais mas que lhe foram especificamente atribui-
das, e se as circunstincias, em ambos os casos, eram tais que
se podia razoavelmente esperar que uma invencio resultasse
do atendimento de suas fungdes (artigo 39, “a").

Esta posicao € semelhante & da lei francesa, e valem aqui os
comentérios feitos acima, 0 segundo caso, pela lei brasileira,
diz claramente respeito a invengdes mistas.

Mas a lei britanica, na alinea *b” do mesmo dispositivo, conside-
ra ainda como inventos de servico aqueles feitos no decorrer do
cumprimento das funcdes de empregado, se este tinha, no mo-
mento em que realizou a invencéo, uma obrigacio de promover
os interesses da empresa em razao da natureza das suas fungoes
e das particulares responsabilidades dela decorrentes. Esta hi-
pitese nao prevalece na lei brasileira, como ja se viu.

mas que sdo paradigmaticos: o alemio e o norte-americano, Assim
uma andlise detalhada da matéria seria um tanto estéril, porque ne-
cessariamente repetitiva. As referéncias as leis japonesa, francesa e
inglesa, no entanto, sdo aqui feitas porque elas apresentam alguns as-
pectos interessantes quando postos em contraste com a lei brasileira.
No entanto, repito, este trabalho nao & de Direito Comparado, portan-
to ndo pus muito rigor no estudo dagueles diplomas estrangeiros.
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2.3. A propriedade sobre as invencoes de servico.

As invencdes de servico pertencem exclusivamente ao em-
pregador. £ o que dispdem o artigo 40 do Codigo de Tl e o
artigo 88 da Lei n* 9.279/96. Como ji ficou dito, essa disposi-
¢ao justifica-se no contrato de trabalho pois, se o empregado
foi contratado para inventar, € natural que as invengoes —
como resultado do trabalho — pertengam ao empregador.'™

2.4, A remuneracao do empregado-inventor e sua
natureza juridica.

Nos termos tanto do § 1° do artigo 40 do Cédigo de 71 quanto
do § 1° do artigo 88 da Lei n® 9.279/96, néo cabera nenhuma
compensagao especial em virtude da invengo de servigo, uma
vez que essa ¢ a finalidade para a qual o empregado foi con-
tratado. O saldrio que ele recebe ja lhe paga os inventos, por
mais valiosos que eles sejam. Por injusto que isso parea, e
nos expressos termos da lei, “a compensagao do trabalho ou
servico prestado serd limitada & remuneragdo ou ao saldrio ajus-
tado” (texto do Cédigo de T1) ou “a retribuicao pelo trabalho
[inventivo] limita-se ao saldrio ajustado” (texto da nova lei).

A norma é de cardter supletivo, pois poderd haver expressa
disposicao em contrario em contrato (individual ou coletivo)
ou em regulamento de empresa, atribuindo ao empregado uma
compensagao pela invencéo,

Com efeito, & relativamente comum as grandes empresas es-
tipularem, em regulamento interno, alguns tipos de prémios
para os empregados que, contratados para atividades de pes-

103. Cf. supra Parte 1, 1.3

104. A habitualidade em matéria de premiacio de invencdes ndo € um con-
ceito inteiramente despropositado. Everdade que o trabalho do inven-
tor profissional & de resultades muito aleatdrios. Pelo que nao se po-
dem esperar sucessos regulares, a ensejar o pagamento de gratifica-
¢ies igualmente periodicamente regulares. A habitualidade aqui ndo
significaria regular e repetida continuidade, mas sim o pagamento sem-
pre que a invengao fosse realizada (ou, a critério exclusivo do empre-

guisa, atingem resultados felizes. Nao haveria necessidade
sequer de a Lei n® 9.279/96, no caput do artigo 89, autorizar a
liberalidade. Por isso, esses prémios, quando pagos, assumem
a natureza de prémios-producao. Constituiriam, em principio,
modalidade de saldrio, nio fosse a linguagem expressa do
paragrafo dnico do artigo 89, que diz que a liberalidade “nao
se incorpora, a qualquer titulo, ao salério do empregado”.

() pardgrafo Gnico do artigo 89 € claro quando expressa a sua
aplicabilidade tanto a premiagdo estabelecida em regulamen-
to de empresa quanto aquela que é negociada eventualmen-
te. Esta ultima, que seguiria o regime das gratificacdes, pode-
ria constituir saldrio quando paga habitualmente, se nio fos-
se o dispositivo legal em sentido contrario.'™

A lei brasileira nao cuida de tentar garantir uma proporcionali-
dade entre a remuneracio do empregado contratado para in-
ventar e os ganhos econdmicos obtidos pelo patrdo com a ex-
ploracéo dos inventos de servigo. O patrio que respeitar essa
proporcionalidade, assegurando ao inventor uma participacao
nos resultados, estard, como exposto atrds, praticando libera-
lidade. Mas hi leis estrangeiras que apontam para um trata-
mento diferente da matéria, nomeadamente a austriaca e a in-
glesa. A lei austriaca manda o patrao pagar ao autor de uma
invencio de servico uma remuneracao suplementar, se a que
tiver sido contratada for julgada insuficiente, Para apurar a in-
suficiéncia da remuneracio do inventor contratado, a lei aus-
triaca manda comparar o valor econdmico da invencao (e os
lucros obtidos com a sua exploragio) com o salirio. A lei ingle-
sa manda ainda que outros fatores, como as dimensdes e a

gador, sempre que a invencio fosse objeto de carta-patente; com efei-
to. ndo sendo obrigado a pagar a gratificacdo, o patrio pode
predeterminar as condigdes em que o fard — na origem dessa gratifi-
cagdo hi um ato de liberalidade). Observe-se que esta discussdo ndo é
puramente académica, Enquanto o Codigo de 71 estiver em vigor e
produzir efeitos, hi possibilidade de um empregado pedir a integracio
an salario de prémios de invencio pagos com habitualidade.
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de 26 de Janeiro de 1946
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natureza da atividade da empresa, sejam levados em conta na
apuracao da necessidade de uma compensagio adicional."
Opositores desta orientacao podem alegar que, se o que importa
é a proporcao das contribuicdes econdmicas dos dois polos do
contrato de trabalho, entdo haveria que se cogitar também da
compensacao ao patrdo em caso de insucessos repetidos pelo
inventor — afinal, como lembrado ji virias vezes neste trabalho,
a atividade inventiva é essencialmente aleatdria. Portanto, se ao
patrao.fosse imposta uma obrigagio de suplementar a remune-
racio do inventor excepcionalmente bem sucedido, em tese o
inventor mal sucedido deveria compensar o patrio pela ausén-
cia do sucesso (por exemplo, devolvendo o salario).
Entretanto, os opositores da idéia esquecem que para o in-
ventor mal sucedido o mercado ja tem uma resposta; ele aca-
bard perdendo o emprego.

O problema verdadeiro ndo estd na idéia da remuneracao su-
plementar em si — que € inteiramente louvivel e assente em
principio juridico de peso ponderivel, o da vedacdo de enri-
quecimento sem causa — mas sim na sua aplicabilidade pré-
tica. Com efeito, é extremamente dificil, primeiro, apurar quan-
do é que uma invencio traz ganhos inesperados para a em-
presa, sobretudo considerando que os inventos tém uma fase
de maturagao econdmica, podendo por vezes demorar muito
para produzir resultados aprecidveis. Em segundo lugar, serd
muito dificil medir em quanto € que o invento ultrapassa a
expectativa de mais-valia que um patrdo tem com relacéo a
determinado empregado. E, por fim, 0 mercado também ji
tem uma resposta para este tipo de situacies, pois um inven-
tor excepcionalmente bem sucedido adquire poderes de bar-

105, Neste mesmo sentido. José de Oliveira Ascensio menciona que a lel
portuguesa de direitos de autor permite que o eriador de obra, mesmao
quando contratado para criar, receba remuneragio suplementar “a)
quando a criacio intelectual exceda claramente o desempenho, ainda
que zeloso, da fungdo ou tarefa gue lhe estava confiada; b) quando da
obra vierem a [azer-se utilizagdes ou a retirar-se vantagens nao inclui-
das nem previstas na fixacdo da remuneracao justada™ O autor
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ganha que lhe permitem negociar melhor salirio com o pa-
trdo ou, eventualmente, com um concorrente do patréo.

2.4.1. Os inventos dos servidores ligados a instituigdes
piiblicas de pesquisa. A remuneragdo adicional instituida
pela Lei n® 9.279/96. A pesquisa universitdria.

Como ja referido anteriormente, a Lei n® 9.279/96 cria um re-
gime especial para os inventos de servico realizados por ser-
vidores piblicos. Nos termos do pardgrafo dnico do artigo
93, “Na hipdtese do artigo 88, serd assegurada ao inventor, na
forma e condi¢oes previstas no estatuto ou regimento inter-
no da entidade a que se refere este artigo, premiacao de par-
cela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a
patente, a titulo de incentivo”,

Observe-se que este dispositivo ndo contém uma mera auto-
rizagdo ou permissao para as entidades mencionadas no co-
puf do artigo (ou seja, as entidades da administracao piblica)
estabelecerem um mecanismo de premiagio aos inventores
contratados. () dispositivo diz “serd assegurada” e nao “po-
deré ser assegurada”. Portanto, trata-se de um mandamento
a0 qual as instituigtes pablicas de pesquisa nao poderao fu-
gir Na omissao do estatuto ou regimento interno da entida-
de, o servidor poderd recorrer ao Judicidrio pedindo que a
lacuna seja integrada por juizo de eqiiidade (pelo qual o Judi-
cidrio poderd estabelecer um percentual de participacido so-
bre os ganhos extraidos da patente pela entidade).

Em segundo lugar, o dispositivo nao estabelece um regime (ini-
co para todos os servidores, havendo margem para as entida-

acrescenta: “Hepare-se que eslas remuneragdes se vao aplicar em
casos em que, em principio, a criagdo intelectual fora ja prevista e
atribuida 3 empresa, e como tal remunerada”. José de Oliveira As-
censdo, Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra Ed., Coimbra,
1992, p. 143. C. em K.R. Wotherspoon, supra nota 23, uma discussio
do conceito de ganhos extraordindrios, num caso envolvendo a British
Steel e um empregado. id. pp. 128 e ss.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO
Rua Marqués de Olinda, 70 Av. Indiandpolis, 739
Telefone: ((021) 551-3142 Telefone: {O11) 5375-2024
Fax: (021) 352-6049 Fax: (011) 540-2300
Cuixa Postal 2142 Caixa Postal 57065
20001-970 Rio de Janeiro RJ 04093-970 530 Paulo SP

SADPAULO

s



05 INVENTOS DE EMPREGADOS NA NOVA LEI DE PATENTES - I

des, em suas constituicdes internas, estabelecerem critérios e
parametros que mais lhes convier. Um critério de ordem objeti-
va, entretanto, foi introduzido: a remuneracio suplementar
deverd ser calculada tendo em base “o valor das vantagens
auferidas com o pedido ou com a patente”. Nao pode, pois, ser
um valor aleatério ou simbélico. Também ndo podera referir-
se a maior ou menor complexidade da invencao, & maior ou
menor dose de criatividade utilizada no seu desenvolvimento.
E que o texto é claro ao dizer que o beneficio a ser obrigatoria-
mente levado em conta é o auferido “com o pedido ou com a
patente”, e nio com o invento. Neste caso especifico, portanto,
a premiacao do inventor depende da formalidade do depésito
no INPI. Claro, nada impede que a entidade estabeleca em seu
regimento interno um tratamento mais favordvel ao inventor-
pesquisador contratado, que nao dependa da formalidade —
mas nio estd legalmente compelida a fazé-lo.

Assim, levanta-se um problema pratico: hi pedidos que nao
resultam necessariamente em patentes, ou porque sao in-
deferidos ou porque séo arquivados. De acordo com a lei, a
entidade empregadora nao precisard de esperar pela expe-
dicdo da patente para premiar o inventor. Portanto, se a
entidade empregadora licenciar o pedido a um terceiro, com
pagamento imediato de royalties, pode ocorrer que o inven-
tor receba o incentivo de lei para, depois, a patente acabar
por ser indeferida. Caso isto ocorra, havera situagoes cons-
trangedoras, pois a empregadora poderd cobrar de volta
aquilo que foi pago indevidamente. A entidade empregado-
ra, por seu turno, deverd ter que restituir os royalties cole-
tados de terceiro licenciado, pois tendo o contrato de licen-
¢a perdido o objeto, este quererd ver de volta o que terd
pago indevidamente, '

As vantagens auferidas “com o pedido ou com a patente”, a rigor,
seriam apenas os royalties que a instituicio receber de terceiros
licenciados. Ganhos obtidos com a exploracéo direta da inven-
¢do (uma fundacao piblica que produza e venda um remédio

106. Ha hipdteses em que a perda do objeto do contrato de licenca nao
implicard obrigatoriamente o direito de o licenciado repetir o indébito.
O licenciante poderd ter comunicado know-how ao licenciado ou po-
derd ter-the dado treinamento que, mesmo na auséncia da patente, lhe
atribuem uma situagio de vantagem no mercado.

107, Ci. Lei 9.279/96, artigo 89, pardgralo dnico, cfc Lei 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (que instituiu o regime juridico dos servidores
civis da Unido), artigo 41. Este dispositivo diz que a remuneracio
do servidor é formada pelo vencimento do cargo “acrescido das
vantagens pecunidrias permanentes”. Ora, a gratificacio por su-
cesso em atividade inventiva ndo €, claro estd, de cardter perma-
nente. Ou é paga de uma vez (ainda que este método nio seja reco-
mendavel, posto o critério legal é o de proporcionalidade entre o
incentivo e as vantagens auferidas com a patente) ou & fixada em

10

patenteado nao estara auferindo vantagens com a patente, mas
com a exploragdo do invento) nao estariam incluidos. Ficara por
conta das entidades abrangidas, em estatuto ou regimento inter-
no, ampliar o calculo das vantagens auferidas de modo a incluir
os ganhos obtidos na exploracéo direta dos inventos. A diferen-
ciacao, entretanto, terd poucas implicagbes praticas, posto que a
exploragdo direta de atividades produtivas pela Administracio
Publica direta e fundacional é muito rara.

Este incentivo serd pago aos servidores além dos vencimen-
tos a que fizerem jus e ndo integrard a sua remuneracao, in-
clusive para fins de cilculo do respectivo teto'"”

Apesar de o caput do artigo 93 mencionar as entidades da
Administragao Publica direta, indireta e fundacional, o incen-
tivo nao pode ser imposto & empresa plblica, s sociedades
de economia mista e a outras entidades que explorem ativi-
dade econdmica. A estas aplica-se o “regime juridico préprio
das empresas privadas, inclusive quanto as obrigacies traba-
Ihistas”, conforme estabelece o § 12 do artigo 173 da Consti-
tuicao Federal. Portanto, podem estabelecer, por iniciativa pré-
pria, regimes de remuneracdo suplementar (como, repetin-
do, desnecessariamente autoriza o caput do artigo 89), mas
nao podem ser compelidos a fazé-lo.

No que diz respeito as invencdes realizadas por pesquisadores li-
gados a instituicdes piiblicas de ensino universitirio, o pargrafo
tnico do artigo 93 s6 € novo quanto ao critério estabelecido, pois
antes ja existia determinacao para que elas fossem objeto de remu-
neracao suplementar. Segundo o regime supletivo'™ estabelecido
pela Lei n*6.182, de 11/12(74, regulamentada pelo Decreto n® 76.924,
de 29/12/75, os professores universitarios e pesquisadores faziam
jus a incentivo funcional, estabelecido em percentuais sobre os
vencimentos, sendo que um dos fatores a considerar na determi-
nacéo do incentivo era o fato de a produgio técnica considerada
relevante estar expressa sob a forma de “patentes e licencas regis-
tradas” (Decreto 76.924/75, artigo 6°, alinea “c")."™

percentual sobre a participacio nos ganhos auferides pela entida-
de com a exploracio do invento, percentual esse que serd pago
engquanto a patente durar,

108. O regime legal € supletivo em face do artigo 207 da Constituicio Fede-
ral, que dotou as universidades de autonomia “administrativa e de ges-
tao financeira e patrimonial”. Dentro desta autonomia, as universida-
des podem dividir com os pesquisadores os ganhos obtidos com a ex-
ploragdo e o licenciamento de invengdes,

109. Aparentemente, nem o regime supletivo era seguido nas universida-
des brasileiras. Cf. Sérgio H. Ferreira, “A Descoberta Académica e os
Direitos de Propriedade Intelectual”, 83 Cigncia Hoje 43 (1993). 0 au-
tor discorre igualmente sobre invengdes e descobertas produzidas nos
laboratérios das universidades brasileiras, e queixa-se da inexisténcia
de incentivo econdmico 4 sua produgio.
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A partir da entrada em vigor da nova lei, portanto, as univer-
sidades piiblicas deverdo estabelecer regulamentos de remu-
neracio suplementar, a titulo de incentivo pela realizacao de
inventos que venham a ser objeto de patentes,

Esta é uma pritica muito comum nas universidades norte-
americanas. Na verdade, se a lei dos Estados Unidos nio é
generosa com os inventores contratados para inventar (e
mesmo com o0s inventores que nao sao contratados para in-
ventar, como se expord na Parte seguinte), as universidades
tém-se encarregado de criar e manter programas de incenti-
VO 205 5eus pesquisadores — e talvez isto seja uma das ra-
zoes para o sucesso das universidades norte-americanas em
desenvolver pesquisas que geram produtos comerciais (e,
conseqiientemente, que geram receitas para a propria uni-
versidade). Apenas para mencionar alguns poucos exemplos
de sistemas de incentivo aos inventos de servigo que sdo ge-
rados dentro das universidades, vale referir os regulamentos
das Universidades do Minnesota, de Ohio, de Stanford, da
Cornell University e do Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT)."® Os regulamentos a seguir mencionados, claro, cui-
dam de pesquisas realizadas com recursos das universidades,
e nao de programas patrocinados por entidades externas.

A Universidade do Minnesota, no caso de ser requerida e expe-
dida uma patente, atribui 33 1/3% da renda liquida derivada do
invento ao Office of Patents and Licensing (isto & o departa-
mento encarregado do gerenciamento das atividades de Pro-
priedade Intelectual da universidade), 33 1/3% & unidade onde
0 pesquisador-inventor esta lotado (sendo que esse percen-
tual & assim destinado: 8% dos rendimentos vao para a faculda-
de, e os restantes 25 1/3% vao para custear a pesquisa em que

110, Os regulamentos destas instituigdes podem ser encontradas na Internet:
University of Minnesotta gopherortta.umn.edu; University of Ohio
www.ochiowedu/ictto/ttod.html; Cornell University gophercornell.edu;
M.LT. web.mit.edu/tlo/www/ipguide tec html; Stanford University www-
portfolio stanford edu/101243,

o inventor estd no momento envolvido) e 33 1/3% ao inventor
(ou inventores, sendo que, neste caso, o percentual serd dividi-
do na proporcio que eles estabelecerem entre si). 3e nao for
requerida a patente, 25% do rendimento liquido vai para o Offi-
ce of Patents and Licensing e 75%, para o(s) inventor(es).

Na Cornell University, o inventor recebe 50% dos primeiros
cem mil dblares obtidos pela universidade, a titulo de royal-
ties liquidos, e 25% dos valores que superarem aquele piso.

A Universidade de Ohio deduz dos rovalties auferidos as des-
pesas com a obtencao da patente e o respectivo licenciamen-
to (despesas de marketing da invencao sao ai incluidas). Dos
primeiros cem mil dolares anuais que resultarem dessa dedu-
¢do, 50% é pago ao(s) inventor(es), 15% é transferido ao de-
partamento onde ofs) inventor(es) esta(ao) lotado(s), 10% &
creditado a faculdade a que o departamento pertence e 25%
vai para a universidade. Valores acima de cem mil délares se-
guem um outro critério de distribuicao.

O MIT, primeiro, apura a renda bruta dos royalties. Dessa ren-
da bruta, deduz 15% para cobrir custos administrativos do
Technology Licensing Office. A seguir, deduz as despesas de
custeio, como despesas com a obtengdo e manutencao da
patente, e o respectivo licenciamento. Eventualmente, a de-
ducao pode incluir fundos para a constituicio de uma reser-
va para futuras despesas de custeio (em caso de excesso, esse
fundo ¢ distribuido também). A seguir, 1/3 do valor apurado
vai para o(s) inventor(es). 0 que sobra sofre ainda outras
dedugbes, antes de ser dividido entre o fundo geral do MIT e
o departamento ou laboratdrio do(s) inventor(es).

A Stanford University também comega por deduzir 15% da re-
ceita auferida com royalties, percentagem esta que vai para o
Office of Technology Licensing. Do que sobra, deduz as despe-
sas incorridas na obtencao e manutengio da patente. E do que
resulta dessa subtracao, 1/3 é pago ao(s) inventor(es), 1/3 vai
para o departamento do(s) inventor(es) e 1/3 vai para a facul-
dade a que o departamento pertence.
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Os regulamentos mencionados séo, obviamente, muito mais
complexos e cobrem vérias situacoes que podem surgir no
gerenciamento de direitos de propriedade intelectual no dia-
a<lia de grandes universidades norte-americanas, cuja dedi-
cacdo & atividade de pesquisa é mundialmente reconhecida.

Sem diivida, a experiéncia norte-americana poderia servir de
pardmetro para as universidades brasileiras, agora que elas
tém que se adaptar em obedi€ncia & Lei n® 9.275/96.

2.5. Patente requerida por empregado até um ano
depois da extincio do contrato de trabalho.
Natureza da presuncéao legal.

Em principio, de acordo com o § 2° do artigo 40 do Codigo de
71 e com 0 § 2* do artigo 88 da Lei n® 9.279/96, os pedidos de
patente de invencac depositados por empregado contratado
para pesquisar até um ano depois da extincao do mesmo con-
trato serdo considerados como tendo por objeto inventos
feitos durante a vigéncia do contrato. Consideram-se, por via
de conseqiiéncia, invencdes de servico e pertencem, como
tal, ao empregador,

() dispositivo, aplicivel também mutatis mutandis 4s invencdes
mistas, visa coibir a fraude pelo empregado que poderia deixar
de comunicar um determinado invento ao empregador e res-
cindir o contrato para, em seguida, iniciar a sua exploracio ou
ingressar em empresa concorrente, servindo-se do conhecimen-
to daquele invento para negociar condigdes vantajosas de sald-
rio (e beneficiando, assim, o novo empregador).

0 que o dispositivo contém é uma presuncao juris tantum'. £
que é perfeitamente plausivel que, no prazo de um ano conta-
do da extingdo do contrato, o ex-empregado que se tenha es-
tabelecido por conta prépria desenvolva integralmente um
invento. Neste caso, este pertencer-lhe-d, A hipotese também
se coloca para o ex-empregado que vai trabalhar para uma
empresa concorrente do ex-empregador. Esta hipitese serd
examinada adiante, pois envolve algumas particularidades.

111. “Portanto, caso de presuncéo, ou de meiaficgio legal, e exemplo de
eficicia residual do contrato, que ndo pode ser desvinculada da nio-
concorréncia”, José Martins Catharino, Compéndio de Direito do Tra-
batho, vol. 2, 2 ed., Saraiva, 5o Paulo, 1981, p. 26. A natureza juris
fanfum da presuncio estd expressa na Lei 9.279/96, pois o § 2 do
artigo 88 comega por dizer “Salvo prova em contririo”,

112. Jean-Pierre Gridel, ob. cit., supra nota 24, pp. 14-15,

113. A mengdo & prioridade da invencio justifica-se porque no direito nor-
te-americano, ainda hoje, prevalece a first to invent rule, ou seja, se dois
inventores atuando independentemente requerem patente para o mes-

Dificuldades podem surgir, no entanto, se o ex-empregado
iniciou os trabalhos preparatérios ainda no decorrer da ex-
tinta relacao de emprego. Por trabalhos preparatérios enten-
da-se a coleta de dados, a consulta a relatdrios internos da
empresa, a elaboragao de experiéncias preliminares, etc.

Neste caso, para que se desfaca a presuncdo, o ex-empregado
deverd provar que aqueles elementos foram coletados antes
de lhe ter surgido a idéia inventiva. Porque, afinal, é nesta que
reside a invencio.

Gridel detecta duas fases distintas na atividade inventiva: uma, a da
descoberta, e outra, a da “fase laboriosa da realizacao técnica”.
Segundo esse autor, “[Alinda que a idéia seja constantemente
referida pela jurisprudéncia preocupada em definir a inven-
¢ao, a descoberta que nao se preocupa com a aplicagao prati-
ca do que encontrou ndo &, ou nio é ainda, a invengao. Falta,
com efeito, a fase laboriosa da realizacao técnica. E preciso
entdo comparar o principio teérico, previamente obtido, com
os dados materiais utilizdveis, aperfeicoar o primeiro e modi-
ficar os segundos para melhor apreciar o interesse coletivo
da invengao em gestagao”.'”

Mas o Court of Customs and Patent Appeals dos EUA, em deci-
sio de 1929, expds um entendimento diferente: “0 principio é
hoje pacifico na jurisdicio deste tribunal no que diz respeito ao
que € necessario para constituir a concepcao e a divulgacao de
um invento. [citacao omitida] Uma completa concepgio, en-
quanto requisito de prioridade da invencio'”, & uma questao
de fato, e deve ser claramente estabelecida mediante prova. A
concepcao dainvencio consiste na completa realizagao da parte
mental do ato inventivo. Tudo o que sobra para ser completa-
do de forma a aperfeigoar o ato ou o instrumento passa a ser
matéria de construcdo, ndo de invencéo. Assim, é a formacio
na mente de um inventor de uma idéia permanente e definida
da invengdo completa e operativa como mais tarde serd aplica-
da na pratica, que constitui uma efetiva concepgao dentro do
significado do direito de patentes™ '™

mo invento ou inventos equivalentes, tem prioridade quem inventou
primeiro (o direito norte-americano é uma excecio i regra geral da
first to file rule, segundo a qual a prioridade é de quem depositou pri-
meiro — cf. Lei 9.279/96, artigo 7). Certamente, ambas as regras co-
nhecem excegdes € atenuantes que as aproximam um pouco. O siste-
ma juridico norte-americano, entretanto, poderd vir a ser alterado no
futuro pois a diferenca entre as regras de prioridade gera algens confli-
tos e incompatibilidades. Este acérdao, precisamente, trata de uma
disputa entre dois inventores sobre a mesma inven¢ao — um procedi-
mento que, na linguagem técnica, se denomina de “interferéncia”,

114, Townsend v. Smith, 36 F2d 292 (C.CPA. 1929), p. 205,
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Em tese, a invencéo pode ser definida como um dos passos
do processo de solugio de problemas técnicos, processo esse
que se desdobra em trés fases: a primeira € a da detecgéo do
problema, a busca de dados e solugdes ji existentes; a segun-
da é a da reflexdo e do achamento da solugio nova, mediante
um ato criativo, e nao de simples deducao lgica; a terceira é
a da verificacio prdtica da solucdo encontrada e da sua ade-
quacao as necessidades e as condicdes do mercado.

A atividade inventiva propriamente dita localiza-se naguela
segunda fase."® As outras duas podem perfeitamente ser rea-
lizadas por qualquer um com normal experiéncia no assunto.
Pelo contrario, a idéia inventiva, isto &, a solucdo técnica, s
surge para alguns dotados de espirito imaginativo e criador.
Neste mesmo sentido, ainda que noutro contexto, ja decidiu
o Tribunal Regional do Trabalho da 3¢ Regido. Um operador
de maquinas na trefilaria da Belgo-Mineira Bekaert, empresa
fabricante de arame, observou que os emendadores de fio (o
qual se quebra normalmente durante a operacao de enrola-
mento) postos & sua disposicao pela empresa eram de efi-
ciéncia bastante limitada. O empregado divisou entdo um novo
emendador, de desenho mais simples, mas aparentemente
mais eficaz. Apresentada a idéia aos seus superiores, ele foi
encorajado a continuar o desenvolvimento, para o que teve o
apoio da empresa. Os prototipos demonstraram que o inven-
to poderia substituir, com vantagens quanto a qualidade e ao
preco, os emendadores importados. A empresa passou de-
pois a usar os emendadores idealizados por aquele emprega-
do (que mais tarde foi demitido sem justa causa)."®

115. Neste sentido, cf. Edouard Claparéde, ob. cit, supra nota 17, citando K.
von Engelmeyer.

116. TRT 3 Regido - RO 5519/90 - Ac. 13 T, 30/%/91 - Rel. Juiz Antonio
Fernando Guimaraes - Rev. LTr 36-05/5352. Eu participei da redagao
da peticao inicial desta reclamacio, quando ateava como consultor
juridico externo do escritdrio Luis de Franca & Associados, em Belo
Horizonte. Apesar de conter um equivoco sério. quanto 4 definicio
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Em sua defesa, a empresa alegou que o empregado nao havia
efetivamente inventado o aparelho, mas apenas colaborado
com uma equipe que aperfeicoou um equipamento existente
e depois 0 adaptou as condigdes de operagio. O tribunal res-
pondeu: “[A invengdo €] o momento da criagéo, e a execugéo
e desempenho sio-he posteriores e incapazes de turvéo,
mistifica-lo, pluralizando e ou indeterminando a autoria con-
forme laborem ou participem pessoas determinadas ou des-
conhecidas.[...] Invencdo, portanto, é ato conceptivo, ato de
criacao, fruto da intelectualidade e engenhosidade, caracteri-
zado instantaneamente, uma vez de serventia & obtencéo de
resultado de industrialidade, e ai o direito protetivo de pro-
priedade industrial ja incidiu. Significa dizer, na espécie, com
o conteido probatdrio dos autos, que os testes e a participa-
cao de outros empregados nao descaracterizam o invento do
reclamante, nem tipificam pluralidade de inventores. O mes-
mo se di em relacdo ao aprimoramento do engenho consis-
tente na introdugao de agulha central para dar maior unifor-
midade & emenda”.'"

Esta colocacao do invento numa seqiiéncia ordenada de trés
passos constitui, claro, um mero esquema, que nem sempre
serd necessariamente obedecido. Muitas vezes o inventor nao
comega por pesquisar o assunto: como uma inspiracdo, a idéia
surge-lhe de imediato. 56 depois € que ele vai comparé-la com
outras solugdes ja existentes no mercado. Por outro lado,
muitas invencdes nio atingem a terceira fase — que, rigoro-
samente, é conhecida como a fase da inovacdo. E ficam es-
quecidas em anotacdes, manuais, relatdrios, arquivos.

da natureza da remuneragio percebida pelo empregado-inventor em
pagamento da licenga de exploragio de um invento misto (cf. infra,
Parte 3, 3.3), este acirdio talvez seja aguele que, na jurisprudéncia
brasileira, mais demorada e esclarecidamente examinou virias das
dificeis questdes relativas aos inventos de empregados.

117. M. p. 555,

V) Vieira de Mello, Werneck Alves

Advogados S/C
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Voltando agora ao texto da lei, a invencao s pertencerd ao
empregador se aquela segunda fase tiver ocorrido ainda na
vigéncia do contrato de trabalho. De outra forma, a invencao
serd do ex-empregado. Portanto, se o pedido de patente tiver
sido depositado pelo ex-empregado durante o prazo de um
ano, contado da extingdo do contrato de trabalho, a presun-
Ao juris tanfum opera a favor do ex-patrdo. O 6nus da prova
em contrario € do ex-empregado.

Entretanto, se o depédsito tiver sido efetuado depois de decorri-
do um ano da extingao do contrato, a presungao é ainda juris
fanfum, mas operando agora a favor do exempregado. O dnus
da prova em contrdrio inverte-se e passa ao ex-empregador,

Isto em se tratando de invento que é objeto de pedido de patente.

Mas se o ex-assalariado mantém o invento em sigilo, a ques-
tdo torna-se bem mais complexa,

Certamente, ainda que inexista o pedido de patente, serd sempre
de se aplicar a regra geral do caput do artigo 40 do Cédigo de 71 e
do artigo 88 da Lei n” 9.279/96: as invengdes realizadas durante a
vigéncia do contrato de trabalho (e desde que o empregado seja
contratado para inventar) pertencem ao empregador.
Entretanto, o legislador (tanto o de 71 quanto o de 96) res-
tringiu a presuncdo a duas hipiteses:

- em primeiro lugar, tem que haver um pedido de patente; e,
- em segundo lugar, esse pedido de patente terd que ter sido
depositado pelo ex-empregado.

A primeira hipotese explica-se porque € o titulo (ou o respec-
tivo requerimento) que serve de exteriorizacao ao invento,
dando eficicia (no sentido comum da palavra, isto é, eficién-
cia) aquela presungao. O que vale dizer que, inexistindo a
patente (ou o seu requerimento), a invencao realizada por
pesquisador na vigéncia da antiga relacio de emprego ainda
¢ do ex-patrdo. 50 que ndo lhe assiste qualquer presuncao. 0
onus da prova, numa eventual acdo de indenizacio, é dele,
nio importa o tempo que tenha ocorrido entre a extingao do
contrato e 0 momento em que ele descobriu ter o ex-empre-
gado iniciado a exploragao do invento.

A segunda hipitese € de ser invocada no caso em que o ex-
empregado € admitido a trabalhar para um outro patrio e lhe
comunica o invento realizado na vigéncia do anterior empre-
go, sendo que este novo patrao requer patente para esse in-

118. A agdo reivindicatria serd objeto de comentério adiante (item 2.7,
infra).

119, Se o antigo patrdo for bem sucedido na agio reivindicatéria, poderd
exercer plenamente os direitos de propriedade industrial, inclusive con-
tra o novo patrio de seu ex-empregado, ndo s exigindo que ele se

vento. Nao hd, nesta hipitese, como se invocar a presuncio
porque nenhum vinculo, ainda que residual, liga o ex-patrao
do inventor ao novo patrdo. Os pélos da vinculagao obriga-
cional eram ocupados pelo antigo patrao e pelo antigo em-
pregado. Além do mais, se presuncac houvesse e se ela ope-
rasse nos mesmos moldes ja referidos, o empregador seria
submetido a um sério constrangimento: afinal, todos os pedi-
dos de patente que ele depositasse durante o periodo suspei-
to e dos quais constasse o nome daquele empregado como
inventor, estariam sujeitos a impugnacao pelo ex-empregador.

Nio se pretende dizer, € claro, que o antigo patrdo nio tem
meios de defesa de seus direitos decorrentes do extinto con-
trato de trabalho contra o concorrente que contratar o seu
ex-empregado. Ele poderd acionar o novo patrio de seu ex-
empregado, pleiteando que o pedido de patente (ou a paten-
te, se esta tiver sido entretanto concedida) seja transferida
para sua titularidade."™ 56 que, também é claro, posto que
nao lhe assiste qualquer presungao, deverd provar o direito
a0 que pede, isto €, que a invencio lhe pertence porque o seu
autor a havia desenvolvido enquanto ainda era seu emprega-
do."” Em caso de segredo de empresa, serd ainda mais dificil
a0 ex-patrao provar que aquele invento terd sido desenvolvi-
do pelo ex-empregado na vigéncia do vinculo empregaticio
anterior. Mas se for bem sucedido, os TRIPs trazem uma ino-
vagao que da mais eficicia aos principios da lealdade de con-
corréncia. Anteriormente, se um empregado comunicava ao
novo patrdao um segredo obtido enquanto a servico do ex-
patrao, este poderia acionar o ex-empregado, mas dificilmen-
te conseguiria sucesso numa demanda contra o novo patrao
se nao provasse méa-fé por parte deste. Por exemplo, deveria
provar que foi o conhecimento daquele segredo que levou o
novo patréo a contratar o ex-empregado ou que, mesmo que
1850 néo tivesse ocorrido, que o novo patrao sabia que o ex-
empregado estava quebrando um dever de confidencialidade.

Hoje, com a redacao dos TRIPs, a situagio mudou. Uma vez
que na origem da comunicacio do segredo a um novo pa-
tréo estd um ilicito, o antigo patrao (e legitimo detentor do
conhecimento sigiloso) pode pedir a um juiz a expedicio de
preceito cominatdrio visando impedir que esse novo patrao,
ainda que de boa fé, utilize o conhecimento que lhe foi ilici-
tamente comunicado.'®

abstenha do use do invento como também exigindo o ressarcimento
de perdas e danos. Perdas e danos serdo calculados para o periodo
posterior & citagio na agho reivindicatdria e, caso aquele novo patrio
estefa de mé-ié, incluirio também o periodo anterior.

120 TRIPs, artigo 39, § 2=
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2.5.1. Natureza supletiva da regra. A atribuicdo
de direitos sobre inventos realizados antes e apds
extinto o contrato de trabalho.

Também a regra do § 2° do artigo 40 do Codigode Tl e do §2°
do artigo 88 da Lei n® 9.279/96 € de natureza supletiva, admi-
tindo ajustes em contrario. Mas estes ajustes conhecem limi-
tes, dependendo de incidirem ou néo sobre inventos ocorri-
dos depois de extinto o contrato de trabalho. Tratase de hi-
piteses notavelmente diferenciadas.

Com efeito, ao empregador pertencem os inventos realizados
pelo inventor contratado antes de este deixar o servigo. Por-
tanto, como quem pode o mais, pode o menos, nada impede
gue o patrio permita que o empregado se aproprie de inven-
to realizado antes de deixar o emprego. Por exemplo, se, na
hora de deixar o emprego, o inventor comunica ao patrao
que estd no meio do desenvolvimento de uma dada invencéo,
e este manifesta desinteresse ou autorizacdo para que o in-
ventor continue o trabalho por sua prépria conta, podendo
ficar com os respectivos resultados — nada hé a opor. Da
mesma forma, o empregador pode qualificar a autorizagao,
autorizando o inventor a explorar o invento por conta pro-
pria, mas nao o autorizando a transferi-lo para terceiros, in-
cluindo um eventual futuro empregador.

Mas existe a hipitese contriria: o empregador impde ao empre-
gado cliusula segundo a qual os inventos que este realizar apds
deixar o emprego pertencerao aquele. No caso, trata-se de inven-
tos livres, e portanto a solucdo é estabelecida em termos um
tanto diferentes — ainda que o principio da proibicao do enri-
quecimento sem causa continue sendo o elemento determinan-
te do ponto de equilibrio entre os interesses conflitantes,

121. Essa comparacio permitird a0 empregador avaliar as possibilidades
de sucesso de um eventual pedido de patente a ser submetido ao exa-
me técnico pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPT).
Ou, se a solugio apresentada pelo empregado nio for objeto de pedi-
do de patente (quer porque incide sobre drea tecnolfgica nio

2.6. Obrigacdes do empregado.

Nao estd expresso nem no Codigo de 71 nem na Lei n® 9.279/
96, mas decorre de suas disposicdes que o assalariado é obri-
gado a comunicar a realizacio de um invento de servigo ao
patrao. E ndo s6. Deve também guardar sigilo da invengéo.

() ndo cumprimento de qualquer dessas duas obrigacdes po-
derd acarretar a rescisio do contrato de trabalho pelo em-
pregador por justa causa, com base nas alineas “e” e “g” do
artigo 482 da CIT.

A lei alema e o decreto francés (n® 79-797, de 4/9/1979) relati-
vos as invencgdes de assalariados determinam que aquela co-
municacio se faca imediatamente.

Também no Brasil deve ser assim. A imediatidade poderd ser
aferida ndo s6 pela quantidade de tempo decorrida entre 0 mo-
mento em que a invencéo foi dada como pronta e 0 momento em
que o empregado fez a comunicagao, mas também pelo empe-
nho e pelo zelo do empregado em comunicar. E que hé inven-
¢oes que, por serem extremamente complexas, demandam uma
descricdo cuidadosa e, consegiientemente, demorada.

Além disso, o relatdrio ndo deverd ocultar dados. Devera ser
suficientemente completo para que o patrao possa verificar a
possibilidade de depositar o pedido de patente, comparando
o invento, inclusive, com o estado da técnica.'

A imediatidade justifica-se pela natural exigéncia de que o
depésito do pedido de patente seja efetuado sem demoras. A
inércia do empregado constituird desidia.

Por outro lado, deve o assalariado colaborar com o patrio na

obtencdo, por este, dos direitos de propriedade industrial —
vale dizer, deve ajudé-lo a cumprir eventuais exigéncias técni-

patentedvel quer porque o palrdo nio se interessa pelo requerimen
to), ainda assim & conveniente aferir da novidade, pois ela ¢ requisito
essencial para se aferir da real existéncia de um invento (e, como se
viu, as regras do Cadigo de 71 e da Lei 9.27%96 56 se aplicam a inventos,
patenteados ou ndo).

e T N T = -
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cas que o INPl venha a formular em relacio ao pedido de pa-
tente, a contestar oposicoes que terceiros possam fazer, a
recorrer de um eventual indeferimento, ete.

() empregado nao pode divulgar o invento antes de o empre-
gador ter requerido a patente ou antes de este manifestar o
seu desinteresse em manter o sigilo. Isto, porque a divulga-
¢ao do invento antes do depdsito prejudica irremediavelmen-
te o mérito do pedido de patente, nos termos do artigo 6 do
Cédigo de 71, a ndo ser que, antes, o patrao tenha requerido
a garantia de prioridade.'™ Nos termos da Lei n® 9.279/96, nio
existe mais essa garantia de prioridade, mas ha um periodo de
graca de um ano anterior i data do depésito, durante o qual a
divulgagéo do invento pelo inventor nao prejudica a novida-
de do pedido." A divulgagao, por outro lado, desconstitui o
segredo industrial. Portanto, de um modo ou de outro, esta-
ria o empregado afetando o patrimdnio do patréo.

A divulgacao incidird na violagao de segredo de empresa, Hi jus-
ta causa para a rescisao do contrato de trabalho, pois o emprega-
do que é contratado para inventar, tem, em razdo de suas fun-
¢oes especificas, particulares responsabilidades dentro da em-
presa, nao [he assistindo a possibilidade de alegar desconhecer
o interesse do empregador na manutengao do sigilo."™

0 Codigo de 71 impde dois deveres ao empregador:

- toda a invengdo de servico deverd ser obrigatdria e priorita-
riamente depositada, como pedido de patente, no Brasil (Co-
digo, artigo 40, § 3%);

-a circunstincia de que a invencao resultou de contrato, bem
como o nome do inventor, constarao do pedido e da patente
(Codigo, artigo 40, § 4°).

Ambos os dispositivos devem ser entendidos em termos.

122, Lei 5.772(71, artigo 7=, caput: “Antes de requerida a patente, a garantia de
prioridade poderd ser ressalvada quando o autor pretenda fazer demons-
tracio, comunicacio a entidades cientificas ou exibicio do privilégio em
exposicies oficiais ou oficialmente reconhecidas”,

123, Lei 9.27%96, artigo 11, § 12 ¢/c artigo 12, |

124. A questao & colocada porque uma das caracteristicas essenciais do segre-
do € o elemento volifivo. Isto € ndo € pelo fato de o empregado divulgar
uma qualquer informacio interna da empresa que ele poderd ser despedi-
do por justa causa. E necessario que o patrio (i) tenha interesse em guar-
dar o sigilo e (ii) que ele tenha tomado medidas para guardélo. CI. TRIPs,
artigo 39, § 2=, alinea “c”. Assim, 50 poderd ser despedido o empregado
que tivesse sido previamente informado daquele interesse ou que. por sua
posicao (hierdrquica ou profissional) na empresa, tivesse o dever funcio-
nal de discernir o que era sigiloso,

Um outro ponto relevante consiste na impossibilidade de o empregado se
insurgir contra o dever de confidencialidade, ainda que na sua mais pro-
funda conviegio o sigilo seja desnecessério, “Pratica falta grave o empre-

Vejamos.

0 § 3° do artigo 40 chega a determinar que a invencao de
servigo seja obrigatéria e prioritariamente pafenteada no Bra-
sil. Evidentemente, o legislador exagerou. Quem patenteia nio
€ 0 patrao, e sim o INPL. E a autarquia federal 56 expedird a
carta-patente se presentes os requisitos legais (novidade, ati-
vidade inventiva, suscetibilidade de aplicagao industrial e ndo
incidéncia nas imprivilegiabilidades do artigo 9"). Estaria mais
acertado se constasse do dispositivo a obrigatoriedade do
deposito — este, sim, dentro das forcas do empregador. E
mesmo assim, como se verd a seguir, sem grandes possibili-
dades de imposicao coativa da norma.

0 dispositivo pretendia evitar que invencies desenvolvidas
no Brasil sejam depositadas no estrangeiro, antes de o serem
aqui, de modo a que nao venham as patentes a ser licencia-
das a empresas nacionais como se tivessem origem estran-
geira e ndo déem origem & remessa de royalties para o exte-
rior.'® O dispositivo, neste aspecto, dirigia-se sobretudo as
empresas multinacionais.

A desobediéncia a esse dever tem sua respectiva sangio esta-
tuida na alinea “f" do artigo 55 do Cédigo: serd nula a patente
concedida para invento realizado no Brasil, em razio de con-
trato de trabalho aqui estabelecido, se acaso for consegiién-
cia de pedido depositado — em data posterior a idéntico de-
posito feito no exterior, independentemente de ter sido ou
nao requerida a prioridade da Unido de Paris e independente-
mente da data da expedicao da patente, O que importa é a
data em que o depdsito foi efetuado.

Aparentemente, o Cddigo nao estaria apenas determinando
que, se fosse requerida a patente, o fosse em primeiro lugar

gado que revela fatos dos quais tivera ciéncia em razio da relevante fun-
rao que Ihe fora confiada e sobre os quais estava obrigado a manter o mais
rigoroso e absoluto sigilo. Nao cabe ao empregado perquirir da convenién-
cla em ser mantido determinado segredo, como tal considerado pelo em-
pregador”, TRT do antigo Estado da Guanabara, cit. por Evaristo de Morais
Filho, A Justa Cawsa na Rescisdo do Contrato de Trabalho, ® ed., ed. Foren-
se, RJ, 1968, pdg. 325,

125. Deacordo com a alinea *b" do pardgrafo Gnico do artigo 30 do Codigo, nao
serd autorizada a remessa de divisas, a titulo de royalties, para pagamento
de cessdo ou de licenca de patente depositada sem a reivindicacio de
prioridade prevista pela Convengao da Unido de Paris ou por outro tratado
interacional a que o Brasil tenha aderido (é o caso, por exemplo, da Con-
vencio Interamericana de Patentes, de 1910, e os TRIPs, de 1994, que in-
corporaram as regras da CUP). Entre outras conseqiincias, isto significa
que 50 a patente de origem estrangeira (e, mais especificamente, de ori-
gem em um dos paises membros da CUP ou signatirios de outro tra-
tado de que o Brasil participe) poderd gerar a remessa de divisas
para o exterior. A Lei 9.279/96 ndo contém dispositivo neste sentido.
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no Brasil. Uma superficial leitura do dispositivo poderia fazer
concluir que o legislador pretendia, antes de tudo, que o pe-
dido fosse depositado — isto é, estaria proibindo que a in-
vengao fosse mantida em sigilo.

Mas acontece que o requerimento de patente é um direito
subjetivo piiblico que assiste ao inventor (ou seus sucesso-
res), nao um imperativo legal. O titular da inven¢éo pode re-
querer ou deixar de requerer a patente, assumindo as conse-
qiiéncias disso. Isto, sem esquecer que hd invencdes que se-
quer sao patentedveis. Portanto, a tnica conclusao possivel
¢ a de que o legislador ndo quis impor o dever de depositar o
pedido, mas sim o de, caso a patente seja requerida, efetuar o
depdsito, em primeiro lugar, no Brasil. Outra imposicio ndo
faria sentido, até porque néo haveria sancao para ela.'
Quando a Lei n® 9.279/96 entrar em vigor, esta matéria estard
superada, pois a nova lei ndo contém aquelas duas (desne-
cessdrias) exigéncias.

2.7. Competéncia e prescricao.

Todos os dissidios surgidos entre o empregado, tanto na ini-
ciativa privada quanto na administragio piblica, e o empre-
gador, relativos a inventos de servio, sdo processados e jul-
gados pela Justica do Trabalho, nos termos do artigo 114 da
Constituicao Federal.

Se a acao é motivada pelo § 2° do artigo 40 do Codigo de 71 ou
pelo § 2° do artigo 88 da Lei n® 9.279/96, trata-se de acio rei-

126. Outra hipdtese seria a de a filial de uma empresa estrangeira comuni-
car & matriz um invento desenvolvido no Brasil e esta, sem requerer
patente, transferi-lo para uma outra empresa brasileira, a qual, em pa-
gamento, remeteria divisas para o exterior. Seria um caso de fraude de
dificil comprovacio pelas autoridades brasileiras.

127. “Na realidade trata-se de uma acio de declaracio da titularidade do di-
reito e do conseqiiente direito do titular, assim reconhecido, a requerer
a inscricio da patente em seu proprio nome”, (Tulio Ascarelli, Teoria de
fa Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, ed. Bosch, Barcelona, 1970,

' CRUZEIRO/NEWMARC

vindicatdria'”, na qual o patrao solicitard que a presuncio le-
gal opere em seu favor (no periodo inicial de um ano, apés o
qual, como se viu, a presun¢ao opera contra ele), cabendo ao
empregado destrui-la. Uma vez que, na agéo, o pano de fundo
da discussao serd o contrato de trabalho e as tarefas atribui-
das contratualmente ao inventor, sem diivida a Justica do Tra-
balho € a competente, ainda que o pedido do patrio verse ne-
cessariamente sobre a transferéncia de direitos reais.

0 raciocinio € igualmente vilido para o caso em que o patrio
acione o ex-empregado mesmo antes de expedida a carta-pa-
tente, isto € mesmo antes de existente o direito de proprieda-
de (entédo o patrio estard pleiteando a transferéncia para o
seu nome de uma mera expectativa de direito).

0O prazo de prescricao para a propositura da agio reivindi-
catdria ndo € o que rege os créditos resultantes das rela-
¢oes de trabalho'™, mas sim o que rege a propriedade. E
isto porque, afinal, o ex-empregador nao esta postulando
meros efeitos trabalhistas de um contrato: ele estd preten-
dendo € o reconhecimento (e a conseqiiente transferéncia)
de um direito de propriedade.

Logo, esse prazo prescricional rege-se pelo artigo 177 do Cé-
digo Civil: 10 anos, entre presentes, e 15, entre ausentes, con-
dicionados (mas nao necessariamente confinados) os prazos
4 duragdo da patente. E de notar-se, entretanto, que ha dois
prazos de prescri¢ao a distinguir aqui; um é o prazo para rei-
vindicar a titularidade do direito (e é este que se rege pelo
artigo 177 do Cadigo Civil); outro € o prazo para exigir o res-

trad. espanhola da 34 ed. italiana, pp. 333334). Hoje a matéria estd ex-
pressa na Lei 9.279/96, artigo 49: “No caso de inobservincia do disposto
no artigo 6 [isto €, caso a pessoa com legitimidade para requerer e ob-
ter a patente néo sefa corretamente nomeada), o inventor poderd, alter-
nativamente, refvindicar, em acéo judicial, a adjudicacio da patente”.

128, Esse prazo é de cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de
dois anos apds a extingio do contrato, e de até dois anos apds a
extingio do contrato, para o trabalhader rural (Constituigao Fede-
ral, artigo 72 inciso XXIX),
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sarcimento dos danos e perdas que a fraude do ex-emprega-
do causou ao ex-patrao (agora a agio tem, cumulativamente,
natureza de uma contrafacao, aplicando-se, ao pedido even-
tualmente cumulado, a prescrigao de cinco anos estabelecida
pelo pardgrafo 10, inciso IX, do artigo 178 do Cédigo Civil e,
quando entrar em vigor, pelo artigo 225 da Lei n® 9.279/96).'%
Um outro tipo de reclamagdo que pode surgir quanto is inven-
¢oes de servigo (e até mais comum do que a agdo reivindicatd-
* ria) € a referente & remuneracdo suplementar ajustada, no caso
de sucesso na atividade inventiva do empregado. Vimos que essa
remuneragao nao assume natureza salarial, por ressalva expres-
sa da Lei n® 9.279/96, mas a sua natureza trabalhista é inequivoca.
Neste caso a competéncia € ainda, evidentemente, da Justica do
Trabalho. E o prazo de prescricio, desta vez, é o trabalhista —
afinal, trabalhista € a natureza do direito que se pleiteia.

PARTE 3 — INVENCOES MisTAs

3.1. Conceito de invengao mista no Direito brasileiro.

O conceito das chamadas invengdes mistas ou dependentes (ou,
ainda, ocasionais) € fixado pelo caput do artigo 42 do Codigo de

129. Dir-seda, numa perspectiva pouco atenta, que tio logo extinta a patente,
nan mais se poderia propor ago reivindicatdria. Ou, se a extingéo ocorres-
se durante a tramitacio da acio, que esta perderia o objeto. Afinal, nio
haveria como disputar o dominio de um bem que ji ndo existe, Mas nao &
bem assim. £ que a sentenga que julgue procedente o pedido reivindicatrio
terd efeitos ex hunc, isto €, os eleitos retroagiro 4 data do depésito. lsto,
porque a lei, ao atribuir a presuncio ao ex-empregador, dithe o direito de
exercer 0s respectivos direitos em sua plenitude. E o pardgraio tnico do
artigo 23 do Codigo de 71 diz que esses direitos podem ser exercidos
considerando, inclusive, o perfodo que separa a data do depésito do pedi-
do de patente da data da expedicdo (data em que a expectativa do direito
se aperfeifoa, e em que este nasce com efeitos retroativos & data do depd-
sita). Logo, se o ex-assalariado exerceu direitos com base numa fraude,
deve ser reconhecida ao ex-patrio a possibilidade de se ressarcir inteira-
mente. Se o ex-assalariado contratou uma licenca de exploragio da paten-
te, por hipdtese, deverd perder para o ex-patrio os royalfies recebidos.
Nao poderd ser tolerada a fraude nem permitido o enriquecimento ilicito,
Se asentenca s6 produzisse efeitos para a frente, seria isso o que iria acon-
tecer. Claro estd que esses efeitos esbarram num limite (porque algum
limite a0 exercicio do direito sempre tem que haver, em obedigncia ao
principio da seguranca juridica): a prescrigio aplicivel 3 indenizacio em
matéria de patentes. Esta & de cinco anos, Em resumo: a sentenga traba-
Ihista reconhecendo a procedéncia da reivindicagio poderd gerar efeitos
em sentido retroativo até um mdximo de cinco anos, contados, para tris, a
partir da citagio do ex-empregado.

Observe-se que a Lei 9.27%/96 inovou em matéria de retroatividade de
efeitos da patente: segundo o caput do artigo 94, o titular 6 poders
requerer indenizagho por utilizagdo ilicita feita por terceiro apds a pu-
blicagdo do pedido (e ndo mais apds o depdsito). A alteracio é inteira-

71 e pelo caput do artigo 91 da Lei n® 9.279/96." Aparentemente
0s dispositivos apontam caminhos diametralmente opostos. Mas
na esséncia, nio houve alteracio conceitual relevante. Vejamos

3.1.1. Definigdo de invengdo mista no Cédigo de 71.

Segundo o Cédigo de 71, invento misto é aquele invento

-nao compreendido no disposto no artigo 40 (portanto, quan-
do 0 empregado ndo € contratado para inventar, explicita ou
implicitamente);

- quando decorrer da contribui¢io pessoal do empregado; e

- quando decorrer também de recursos, dados, meios, mate-
riais, instalacdes ou equipamentos do empregador.™

Estes requisitos sdo cumulativos. Na auséncia de um deles
nao ha invencao mista,

Por via de conseqiiéncia, se o empregado fora contratado para
exercer atividade inventiva, a invengao serd de servico. Tam-
bém se o empregado que ndo é contratado para inventar reali-
za uma invengao sem fazer uso de dados ou equipamentos do
empregador, ainda que a invengao se insira, por sua natureza,
no negocio do patréo, a invencio serd livre e nao mista.

mente pertinente, pois antes da publicagio um terceiro de boa fé ndo
poderd sequer tomar conhecimento da existéncia do pedido. Nesse
aspecto, o Codigo de 71 estabelecia um sistema de responsabilidade
objetiva. A Lei 9.279/96, corretamente, acrescenta que se o terceiro
tomou conhecimento de que um pedido de patente havia sido depo-
sitado para aquele invento, entéio a indenizacio pode calcular o periodo
anterior & publicacio (§ 1° do artigo 44). Este dltimo dispositivo ainda
contém um defeito: diz que a indenizacio serd contada a partir do mo-
mento em que o terceiro iniciou a exploracdo. Entretanto, pode ocorrer
que o terceiro tenha iniclado a exploragao depois de depositado o pedi-
do de patente mas s6 depois & que veio a saber que um pedido havia sido
depositado. Neste caso, a indenizacio s pode ser calculada a partir do
momento em que aquele terceiro tomou conhecimentoe do pedido, sob
pena de se estar perante um outro caso de responsabilidade objetiva,

130. A integra destes dispositivos estd transcrita supra, na nota 6.

131. Alei francesa refere-se ao conhecimento ou & utilizacio de técnicas ou
de meios “especificos da empresa”. A partir deste qualificativo “espe-
cilicos”, Bouju sustenta que isso implica que “os conhecimentos forne-
cidos pela empresa e que tenham possibilitade o invento do assalaria-
do ndo sejam banais (tais como a consulta a livros da biblioteca da
empresa)”. CLL artigo cit,, supra nota 25, p. 206. O artigo 42 do Codigo
brasileiro nio exprime essa restrigio tao claramente, mas ela vale aqui
também. E que os dados tém que ser do empregador, isto €, tém que
Ihe pertencer. 0s dados de um livro de facil consulta ndo sao do em-
pregador. J4 os dados de um manual de operagies sio. Mas se o assa-
lariado consultou o livro na biblioteca durante o hordrio de trabalho
(ou, se fora dele, ganhou horas extras), entéo ele esteve fazendo uso
de recursos do patrio: precisamente o horario remunerado. Estas ob-
servagoes valem também para a Lei 9.279/96,
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3.1.2. Defini¢dio de invengdo mista na Lei 9.279/96.

De acordo com o artigo 91 da Lei n® 9.279/96, é mista a inven-
¢do quando, cumulativamente,

- resultar da contribuicio pessoal do empregado; e

- resultar da utilizacao de dados, meios, materiais, instala-
¢oes ou equipamentos do empregador.

A lei, portanto, eliminou a referéncia ao primeiro dos requisi-
tos enunciados pelo Cédigo de 71 (e que era a circunstancia
de o empregado ndo ter sido contratado para inventar).

Poderia parecer que o sentido desta alteracao seria a de que,
a partir da entrada em vigor da nova lei, inventos realizados
por empregados que ndo foram contratados para inventar
poderiam ser inteiramente apropriados pelo patrio, desde que
nao resultassem da contribuicao pessoal do inventor, Por
exemplo, seria de servi¢o o invento que fosse realizado por
empregado nao contratado para inventar mas que o fizesse
em cumprimento de tarefa determinada pelo patrio.™®

Entretanto, esta nio € a interpretacao correta do dispositivo,
como exponho a seguir.

3.1.3. Contribuicdo pessoal do empregado. Significado
da expressdo. O desvio de fungdes do empregado
e as respectivas conseqléncias juridicas.

0 requisito da contribui¢io pessoal do empregado ja estava
previsto no Codigo de 71 e foi novamente incluido na Lei n®
9.279/96. Este requisito merece atencao pois € a sua inclusio

132, A lei briténica de 1977 e a francesa, de 1978, por exemplo, contém
dispositivos neste sentido,

133. O TRT da 3 Regido, em acérdao j4 citado vdrias vezes neste traba-
Iho, afirmou que, no caso em exame, nio poderia haver equiparacio
do reclamante a inventores “porquanto inexiste a funcio de inventor
que possa ser referenciada”. Mas o Tribunal acrescenta que, inclusi-
Ve, essa equiparacio € impossivel quando a atividade inventiva do
reclamante for de natureza eventual, fortuita, RO 5519/90 - Ac. 4 T,

que faz parecer, & primeira vista, que, para que a invengéo se
caracterize como mista, necessario se faz que tenha sido rea-
lizada por iniciativa do empregado. Se acaso este tiver inven-
tado no decorrer de uma tarefa que o empregador lhe tenha
atribuido, entao o invento ji nao seria misto mas de servico.

Esta orientacdo, entretanto, é incompativel com o sistema
juridico brasileiro.

Se o empregador determina a um operador de méaquinas, por
exemplo (e que, obviamente, nao foi contratado para inven-
tar), que solucione um determinado problema técnico — por
hipétese, que corrija um defeito numa maquina que ele opera
e que estd sempre dando problemas em virtude de um erro
no projeto —, o empregador estd alterando as funcoes para
as quais o operador foi contratado. A todo o assalariado se
exige diligéncia no desempenho de suas tarefas — no caso: a
operacdo das maquinas segundo as recomendagdes do ma-
nual do fabricante. Mas essa diligéncia nio comporta o exer-
cicio da atividade inventiva, porque ndo contratada.

Para que aquele desvio de funcdes fosse vilido, mister seria
que 0 patrdo pagasse ao operador de maquinas o saldrio que
pagaria a um empregado expressamente contratado para in-
ventar — o desvio de fungdes representaria, na verdade, uma
promogao. Na falta do aumento de saldrio, poderia o operador
recusar a tarefa. Ou poderia aceité-la, pleiteando o direito que
lhe é reconhecido pelo artigo 460 ou pelo artigo 461 da CIT
(este tltimo dispositivo, que preveé a equiparacio salarial, s6
se aplicaria no caso em que o empregador tivesse A sua dispo-
sicao outros empregados contratados para inventar).'

30/9/91 - Rel. Juiz Anténio Fernando Guimaraes - Rev. LTr, 56-05/552,
557. Isto € verdade, Mas nem sempre a atividade inventiva, mesmo
de natureza mista (isto & nao previamente contratada), & fortuita,
Basta que o empregado seja transferido para um departamento de
pesquisas ou lhe seja dada uma tarefa continuada de pesquisa apli-
cada. No primeiro caso, estd bom de ver que a equiparacio é perfei-
tamente possivel. No segundo, ela é possivel se houver na empresa
quem exerca fungoes assemelhadas.

Gouvéa Vieira, Mitaini & Jucad

Propriedade Industrial
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Suponhamos, entretanto, que o operador ndo recusou a tare-
fa nem postulou a equiparacao e que, ao fim de algum tempo,
descobriu a solugio — mediante uma inven¢ao — para o pro-
blema proposto. Suponhamos ainda que o patrao reivindicou
para si a propriedade sobre a invencéo, alegando que esta €
de servico pois resultou de uma tarefa expressamente con-
signada ao inventor.

0 que houve, na verdade, foi uma alteracao unilateral do contrato
de trabalho: com efeito, foram mudadas as fungoes do empregado
sem que o patrdo lhe tivesse pago o saldrio correspondente. Aque-
la determinacio de nova tarefa €, pois, nula, inexistente.”

Além disso, mesmo que, por hipotese, o empregado ocupas-
se fungoes de relevo, altamente remuneradas (e, portanto,
nio houvesse que falar em prejuizo no que diz respeito a alte-
racio de fungdes), a transformagao de um invento misto em
invento de servico traz sempre, forcosa e automaticamente,
um prejuizo para o empregado: € que, dessa forma, o invento
passa a exclusiva propriedade do empregador e o assalariado
nao tera direito a qualquer compensacéo. Isto vale também
para o caso de empregados que sao transferidos, na vigéncia
do contrato de trabalho, para o departamento de pesquisas.
Se essa transferéncia nao for acompanhada por uma compen-
sacdo salarial, a alteracéo do contrato é nula, e os inventos
por eles desenvolvidos continuam sendo mistos.™ Com efei-
to, inventos realizados antes da transferéncia gerariam para
os empregados direito a participarem dos ganhos da explora-
¢éo. A transferéncia, em iltima andlise, implicaria a elimina-
cao desse direito.

Tanto num caso quanto noutro, portanto, tudo se passa como
se a invengdo mista sempre decorresse da iniciativa pessoal
do empregado. ;

Contribuir, no Diciondrio de Laudelino Freire, € definido como
“Concorrer com outrem nos meios para a realizacao de uma
cousa”, “Cooperar” e “Ter parte em um resultado™.'* Por-
tanto, “contribuicio pessoal”, para os fins da lei de paten-
tes, significa que o empregado tem que ter participado da

134, “[5]e o contrato pelo qual o empregado se obrigou ainventar foi por este
assinado estando & no emprego e trabalhando numa tarefa distinta da
pesquisa, poderd ocorrer que esse contrato sejanulo por ter sido assina-
do sob coacio irresistivel. Esta guestio deverd ser decidida examinando
e pesando cuidadosamente os antecedentes de fato, Por exemplo, se
houve uma alteragio na fungdo do empregado e se este tiver passado a
trabalhar com salério maior no Departamento de Pesquisa, pode presu-
mir-s¢ que o contrato foi livremente pactuado”, (. C. Breuer Moreno,
Tratado de Patentes de lnvencidn, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Adres, 1957,
vol. |, pag. 210).

atividade inventiva, que ele deve ter tido parte no resultado
inventivo, Assim, a mencao da lei & contribuico pessoal do
empregado refere-se & necessidade de que este, para que
algum direito lhe assista, participe da atividade inventiva. O
que nio ocorre, por exemplo, quando o empregado apenas
participa dos servigos de apoio a que me referi quando falei
sobre as invencoes de estabelecimento'. 0 mero trabalho
de apoio, de coleta de dados ou de simples experimentacdo
nio legitima o assalariado a exigir participacao nos ganhos
da exploragéo do invento.

Duas observacoes adicionais se impoem.

Em primeiro lugar, muitos contratos de trabalho incluem cldu-
sula que estabelece as tarefas do empregado de modo amplo
ou indefinido. Certamente esse tipo de cliusula nio € suficien-
temente explicito para, por si s, caracterizar o contrato como
sendo de pesquisa ou como tendo a atividade inventiva como
objeto indireto." O que vai definir a abrangéncia do contrato
sio as tarefas inicialmente designadas ao empregado. Assim,
um engenheiro que assina um contrato de trabalho segundo o
qual o empregador poderd determinar que ele exerca quais-
quer atividades dentro do escopo da empresa, e que comega
por trabalhar no departamento de manutencao, s6 podera de-
pois ser transferido para o departamento de pesquisa se rece-
ber a correspondente compensagao salarial. Se esta nao for
paga, o desvio de funcbes nao produz efeitos em termos de
transferéncia dos direitos sobre inventos.

Em segundo lugar, e porque o regime legal do condominio
sobre as invengoes mistas é supletivo, muitas empresas
incluem no contrato de trabalho uma clausula-padrao pre-
vendo a cessdo ao empregador das invencdes realizadas
na vigéncia da relacdo de emprego, independentemente das
fungdes para as quais o empregado serd designado. Esta
clausula, por si s6, nao tem o resultado de incluir as fun-
¢oes inventivas dentro da atividade normal do emprega-
do. Com efeito, dada a diferenca entre o tratamento legal
reservado as invencdes realizadas por empregado que é

135. O direito norte-americano também aponta neste sentido. CI. Liggett

Group, Inc. v Sunas, 437 S.E.2d 674 (N.C. App. 1993}, p. 678.
Laudelino Freire, Grande e Novissimo Diciondrio da Lingua Portugue-
sa, Livr. José Olympio Edit., Rio de Janelro, 1957, vol. ll, p. 1567,

Cf. supra, Parte 1, 1.4

Neste mesmao senlido decidiu o Supremo Tribunal dos Estados Unidos
em U5, v. Dubilier Condenser Corp., 289 LS. 178 (1933): “Por outro
lado, se o [contrato de] emprego for geral, ainda que ele cubra uma
drea de trabalho e de esforco no desempenho do qual o empregado
concebeu a invengio para o qual obteve a patente, o contrato ndo é
interpretado de modo a exigir a transferéncia da patente”. Id. p. 187.

136.

137,
138,
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contratado para inventar e as desenvolvidas por aquele
que ndo € para tal fim contratado, a solu¢do contriria se-
ria uma porta aberta & fraude, permitindo que o patrao
simplesmente eliminasse a figura legal da invengao mista,
transformando todas as invengdes de empregado em in-
vencoes de servigo. Por outro lado, o contrato de traba-
Iho assume contornos que freqiientemente o transformam
em contrato de adesdo.'” A interpretagio de suas clausu-
las deve ser, pois, feita de modo sistemdtico, no seu con-
texto, e ndo isoladamente. Por isso, € comum nas grandes
empresas um pesquisador assinar um contrato de traba-
lho que é quase idéntico ao que é assinado por um técnico
de manutencdo. Ora, a existéncia daquela clusula de ces-
sdo de inventos, por forca do principio do contrato-realida-
de, ndo pode transformar esse técnico num pesquisador.

3.2, A invencao mista em alguns ordenamentos estrangeiros.

Nagueles ordenamentos juridicos estrangeiros ja trazidos aqui
para fins de comparagao, as regras de tratamento das inven-
coes mistas sdo profundamente divergentes.

Como se viu, a lei alema equipara as invengoes mistas as de
servigo, nio so para fins de determinacdo do seu proprietd-
rio como para fins de atribuicio da remuneragio.

A lei japonesa sobre invencdes apenas se refere is invengdes
de servico; portanto, em sentido oposto ao da lei alema, no
Japio as invengdes mistas sdo, para os efeitos legais, trata-
das como livres.

Alei francesa faz distingao entre as duas espécies de inventos

de empregados. Nos termos do paragrafo 2° do artigo 1" des-
sa lei, invencio mista € aquela realizada por um empregado

139. MV Russomano, O Empregado e o Empregador no Direito Brasileiro,
S ed., Ed. LTr, S40 Paulo, 1976, p. 128,

140. Baker & Brunel, supra nota 14, p. 404,

—_— e
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no decorrer do cumprimento de suas fungées, no dominio
das atividades da empresa, com a utilizacao de técnicas ou de
meios especificos da empresa ou de dados por ela fornecidos.

(0 conceito de invencao de servigo, tal como se encontra na
lei britanica, engloba inventos que, 4 luz do Direito Brasileiro,
seriam mistos — aqueles decorrentes de fun¢oes do empre-
gado nao previstas no contrato mas que lhe tenham sido es-
pecificamente atribuidas pelo empregador. Fora isso, o artigo
39, paragrafo 2°, considera livres todas as invences que nio
sejam de servico.

3.2.1. O regime de inventos mistos no Direito norte-americano.

0 shop right.

0O regime juridico do shop right foi desenvolvido pela jurispru-
déncia norte-americana a partir do inicio do século XIX, em
conseqiiéncia da Revolugéo Industrial que entao se espalha-
va pelo pais.'" A moldar esse regime, portanto, duas nocdes
importantes ajudaram a estabelecer os seus fundamentos.
Primeiro, no século passado os contratos escritos eram a
excecdo, e nao a regra. Portanto, os tribunais dispunham so-
bre a matéria com assento no principio da liberdade de con-
tratar, e nao tinham em vista o desequilibrio contratual entre
as partes.'!! Segundo, os tribunais tinham a preocupacio de
apoiar o pequeno capital, a pequena indistria. Assim, a cor-
rente predominante era a de permitir que o capital exploras-
se 0s inventos a um menor custo possivel, sendo que a so-
ciedade se beneficiaria com esse crescimento.'®

A doutrina do shop right, como j& mencionado, foi consolida-
da pela Suprema Corte dos EUA no caso U.S. v. Dubilier Con-
denser Corp. (1933).'" Os fatos que geraram o conflito sio,
resumidamente, os seguintes: os inventores (Dunmore e Lo-

141, i, p. 404,
142, . p. 406,
143. US v. Dubifier Condenser Corp., 289 US. 178 (1933).
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well) trabalhavam na secéo de radio do Gabinete de Padroni-
zacao (Bureau of Standards), o qual pertencia ao Departamen-
to do Comércio. Trata-se de um drgao do governo, portan-
to."" O Gabinete tinha por missao fiscalizar e instituir padries
usados na pesquisa cientifica, na engenharia, na inddstria, no
comércio e em instituigdes de educacdo. Em 1915, o Congres-
so atribuiu ao Gabinete a tarefa de investigar e estabelecer
padries para as comunicagdes por radio. Em 1921, o Gabine-
te foi contratado pela Divisdo Aérea do Exército para desen-
volver quarenta e quatro projetos de pesquisa, sendo que dois
desses projetos diziam respeito 4 utilizacio do radio na avia-
¢ao. No curso da pesquisa, Dunmore e Lowell desenvolveram
trés inventos que nao eram diretamente relacionados com os
projetos contratados, mas que tinham aplicagio no mesmo
campo. O desenvolvimento dos inventos foi feito no labora-
tdrio do Gabinete e, mais tarde, autorizados pelo respectivo
chefe, aperfeicoaram os equipamentos que incorporavam os
inventos. Os inventores requereram patente em seu proprio
nome. A questdo surgiu porque os inventores eram de opi-
nido que o Governo podia utilizar os inventos sem pagar royal-
ties mas que as patentes lhes pertenciam, portanto eles pode-
riam opor 0s seus direitos contra terceiros. O Governo dos
Estados Unidos entendia que as patentes lhe deveriam ser
atribuidas ou que deveriam cair em dominio piblico."®

As questdes fundamentais examinadas por este acordao eram,
portanto, matéria de fato e de direito. Por um lado, cuidava-
se de saber se 0s empregados tinham missio inventiva e se,
por isso, estavam compelidos a transferir as patentes para o
Governo. O voto divergente do Juiz Stone era neste sentido, "

A maioria, entretanto, entendeu que os inventores nao ha-
viam sido contratados para desenvolver aqueles inventos. Por-
tanto, as patentes respectivas estavam sujeitas ao shop right.
“Ainda que o conceito mental esteja incorporado ou realiza-

144. Os inventos gerados a servico do governo nio estavam, na época, sub-
metidos a regime juridico especial. O acérdio foi especifico quanto a
este ponto: “Este tribunal j decidiu que a Constituicio ndo contém ne-
nhurma orientagao de ordem piblica no sentido de que o titular de uma
patente deva ceder o uso ou o beneficio da invengao aos Estados Unidos,
ainda que a descoberta se refira a matéria que s6 possa ser reqularmen-
te usada pelo governo; como, por exemplo, no caso de munigoes de guer-
ra. [citaghes omitidas] Nenhum servidor dos Estados Unidos foi por lei
impedido de requerer e obter patente para a sua invengio, com excegio
dos dirigentes e empregados do Patent Office durante o periodo em que
exerceram as suas fungoes. Assim sendo, este tribunal tem aplicado as
mesmas regras que prevalecem entre empregadores privados e os res-
pectivos empregados a relagio entre o governo e os seus dirigentes ¢
empregados. [citagdes omitidas]” US. v Dubilier Condenser Corp., 289
LS, 178, 188150 (1933). Hoje existe um regime especifico para os inventos

do num mecanismo ou num composto fisico ou quimico, a
incorporacdo no € a invencao e nao é objeto de patente. Esta
distingdo entre a idéia e a sua aplicacdo na pritica é a base da
regra segundo a qual o contrato para projetar ou construir
ou para estabelecer métodos de fabricacio ndo é o mesmo
que um contrato para inventar. O reconhecimento da nature-
za do ato da invengdo também define os limites do chamado
shop right, o qual, em resumo, consiste em o empregado que,
durante o horério de servigo, trabalhando com os materiais e
equipamentos do patrao, concebe e aperfeigoa uma invencio
para a qual obtém uma patente, ter que conceder ao seu pa-
tréo o direito nao-exclusivo de praticar a invencio. [citacdes
omitidas] Isto resulta da aplicagao de principios de eqiiidade.
Uma vez que o empregado usa o tempo, instalacées e mate-
riais do patrao para atingir um resultado concreto, este tem,
em eqiiidade, direito a usar aquilo que incorpora a sua pro-
pria propriedade e reproduzi-la sempre que utilizar equipa-
mentos semelhantes no seu negdcio. Mas o empregador, nes-
se caso, nao tem o direito eqiitativo de exigir a transferéncia
da invengao, a qual é uma concepcio original apenas do in-
ventor, na qual o empregador ndo teve parte. Esta continua
sendo propriedade de quem a concebeu, bem como o direito
decorrente da patente, de excluir todos os outros, fora o em-
pregador, de extrair beneficios dela™ ¥

Assim, segundo o shop right, o empregado que ndo é contrata-
do para inventar mas que o faz mediante emprego de dados,
recursos e meios do empregador, permanece como titular da
invengao e respectiva patente, cabendo ao empregador uma
licenga nao-exclusiva e gratuita. Esta é uma segunda excecao
a0 principio segundo o qual a patente é concedida ao inven-
tor, que pode opor-se a que terceiros explorem o invento sem
sua autorizacao. A primeira excegao, j se viu, ocorre quando
0 inventor € contratado para inventar.

de servidores piblicos, o qual atribui a estes uma participacao de pelo
menos 15% dos royalties recebidos pelo governo, em caso de licenca a
terceiros, limitado a um total anual de cem mil délares, Cf, Baker & Brunel,
supra nota 14, p. 412, Regime Juridico especial existe quanto a invencoes
desenvolvidas na Iniciativa privada (empresas e universidades) com uti-
lizagao de recursos piblicos. Cf. a Lel Norte-Americana de Patentes, 35
US.C. §§ 200-212 (1995).
145, Id. pp. 183-186.

146. Jd. pp. 209-223. CI. supra, Parte 2, 2.1, transcrigio de trecho do voto
do Juiz Stone. () voto divergente do Juiz Stone recebeu a concordin-
cia do Juiz Cardozo e, em parte, do Juiz Hughes. Este dltimo enten-
dew que as patentes deveriam ser canceladas, de modo a que as in-
vengdes caissem em dominio piblico. fd, pp. 223-224.

147, i, p. 189,
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A jurisprudéncia norte-americana tem indicado trés diferen-
tes razoes para esta segunda excegio. O Supremo Tribunal
dos EUA, no acérdao Dubilier, invocou o argumento segundo
o qual a idéia do inventor se incorporou ao capital material
do patrao, posto que ela foi desenvolvida mediante a utiliza-
¢4o deste. A teoria, portanto, é a de que ocorreu a especifica-
¢a0."™ 0 segundo argumento invocado é o da licenca implici-
ta e irrevogavel. Em McClurg v Kingsland (1843), o Supremo
Tribunal dos Estados Unidos entendeu que se o inventor, que
havia aperfeicoado equipamento do patrao, e que tinha co-
nhecimento de que este utilizava o equipamento aperfeicoa-
do, sem qualquer oposicao por parte do empregado e sem
qualquer exigéncia quanto a pagamento de royalties, entao é
de se presumir a existéncia de uma licenca implicita, a qual
continua em vigor mesmo depois de o empregado deixar o
emprego.'® A doutrina de McClurg foi depois confirmada em
Solomons v. United States (1890)", e em McAleer v, United Sta-
tes (1893)"'. O terceiro argumento, expresso pelo Supremo
Tribunal em Gill v United States (1896)', consiste no estoppel
in pais, o qual néo tem, a rigor, traducdo no Direito Brasileiro,
mas que equivale a um abandono do direito ou, talvez mais
apropriadamente, no que diz respeito ao patrio, a uma forma
de prescrigdo aquisitiva. Como disse o tribunal, “O principio

148. No Direito brasileiro, a especificacio é regulada pelo Codigo Civil, arti-
gos 611 a 614:
“Art. 611. Aquele que, trabalhando em matéria-prima, obtiver espécie
nova, desta serd proprietdrio, se a matéria era sua, ainda que 56 em
parte, e ndo se puder restituir & forma anterior.
Art. 612, 3e toda a matéria for alheia, e nio se puder reduzir A forma
precedente, serd do especificador de boa-é a espécie nova.
§ 1= Mas, sendo praticivel a redugan, ou, quando impraticivel, se a espé-
cie nova se obteve de méa-fé, pertencerd ao dono da matéria-prima,
§ 2 Em qualquer caso, porém, se o preco da mao-decbra exceder conside-
ravelmente o valor da matéria-prima, a espécie nova serd do especificador
Art. 613, Aos prejudicados nas hipiteses dos dois artigos precedentes,
menos a Gltima do artigo 612, § 1% concernente & especificacio
irredutivel obtida em ma-fé, se ressarcird o dano que sofrerem.

5
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[do shop right] é realmente uma aplicacio ou decorréncia da
regra do estoppel in pais, pela qual uma pessoa que conhece e
concorda com aquilo que ele tem poder de evitar, é conside-
rada como estando preclusa, a partir dai, de postular uma
acao de danos, Um caso comum € a de uma pessoa que estd
presente, enquanto se efetiva a venda de um bem sobre o
qual ela tem direitos, e nao faz qualquer reivindicacio, caso
em que ela é considerada como impedida [estopped) de pos-
tular essa reivindicacdo. O mesmo principio aplica-se a um
inventor que torna publica a sua descoberta, que tem conhe-
cimento e que permite que outros a utilizem sem qualquer
obje¢do ou cobranga de royalties. Neste caso considera-se que
ele abandonou a sua expectativa ao direito de uso exclusivo
da invengéo, o qual ele teria adquirido em razio da patente,
se acaso a tivesse requerido antes daquele uso”™.'®

A doutrina do shop right foi sendo ampliada, e foi aplicada a
Casos em que a invencgao ndo era patentedvel, em que a in-
vengao nao foi criada durante as horas de servico ou nio foi
testada nas instalagdes do patrio.™

Como dizem Baker & Brunel, hoje, mais de cem anos depois
que os tribunais norte-americanos comegaram a disciplinar
os conflitos entre inventores-empregados e patroes, “[as pre-

Art. 614. A especificacio obtida por alguma das maneiras do artigo 62
atribui a propriedade ao especificador, mas nao o exime & indenizagio”.
{ artigo 62 menciona trés modos de especificacio: [) A pintura em
relagdo A tela; 1) A escultura em relagio & matéria-prima; e Il A
escritura e outro qualquer trabalho grifico, em relagdo & matéria-
prima que os recebe,

149. McClurg v, Kingsland, 42 US, 202, 205, 208 (1343).
150. Solomons v United States, 137 US. 342 (1890).
151, MeAleer v United States, 150 US. 424 (1893).

152, Gill v. United States, 160 LS, 426 (1896).

153. id. p. 430.

154 Baker & Brunel, supra nota 14, p. 407,
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missas da eqgiiidade — um sentido de proporcao entre a con-
tribuicao e a recompensa — nao se aplicam mais a este rede-
finido conceito de shop right, pois ele concede aos emprega-
dores um direito que é excessivamente valioso para uma con-
tribuicao tao limitada"."* Do espirito original ficou, portanto,
apenas a idéia de valorizar e incentivar o capital, em detri-
mento do trabalhador.™

Acrescente-se que a caracteristica ndo-exclusiva da licenca a
que o patrao tem direito pouco serd mais do que um eufemis-
mo para esconder a sua natureza verdadeiramente exclusiva.
E que, como jé dito vérias vezes ao longo deste trabalho, serd
raro que o empregado consiga licenciar uma patente a um
concorrente do patrao sem ter que divulgar matéria que é
objeto de segredo. Ainda mais quando se trata de inventos
que ele desenvolveu a partir de dados, meios e experiéncias
do patrao, sem divida objetos nucleares da politica de confi-
dencialidade da empresa. A possibilidade de licenciamento a
concorrentes pode acontecer em caso de produtos finais, que
incorporem engenharia simples de produto. Mas mesmo nes-
te caso, a empresa podera querer estabelecer um design ca-
racteristico, compativel com o de outros produtos da mesma
linha — o que suscitaria problemas de marca ou de trade dress.
Enfim, a nao-exclusividade do licenciamento das patentes
mistas € mais uma teoria do que uma prética, apesar de nao
ser de todo invidvel.

3.3. A propriedade sobre as invencoes mistas.
A desnecessidade do elemento de conexao.

De acordo com o artigo 42, caput, do Codigo de 71, e 0 artigo 91,
caput, da Lei n® 9.279/96, as inven¢des mistas sao de proprieda-
de comum, em partes iguais, de empregador e empregado. Fica
garantido ao patrio o direito exclusivo da licenca de explora-

155. M. p. 407,

1536. id. p. 408. Ainda muito recentemente, o Instituto de Engenheiros Elétri-
cos e Eletrdnicos, que congrega mais de 230.000 engenheiros elétri-
cos, eletrinicos e de computagdo, aprovou uma resolucdo manifestan-
do a posigio da entidade quanto i alocagao de direitos sobre inventos
de empregados. A preocupagio do IEEE incidiu particularmente sobre
a pré-cessao de inventos livees, mas, no que respeita is invengies mis-
tas, o Instituto expressou concordancia com o sistema em vigor: “Uma
excecdo [ao regime dos inventos de servigo] ocorre no caso de uma
invengdo que nac € de servico mas que foi realizada por empregado
com use substancial do tempo, dos materiais, de equipamentos, de
instalagies ou de recursos do patrio. Nestes casos, o patrio pode exi-
gir do empregado uma licenca nao transferivel, ndu-exclusiva e gratui-
ta, para utilizar a invencdo, além dos outros remédios de que o empre-

¢ao, assegurada ao assalariado a remuneracio que for fixada.

() que € que justifica a atribuicao de direitos de propriedade ao
patrao, sendo que o empregado, ndo o patrio, é que inventou?

A exemplo do principio invocado pela Suprema Corte dos Esta-
dos Unidos, em U/S. . Dubilier Condenser Corp. (1933), 0 que
explica que o patréo possa ter atribuida a si a propriedade, ain-
da que parcial, do invento — o qual constitucionalmente é atri-
buido de modo origindrio ao inventor —, é a especificagio."™
Na medida em que o empregado associa a sua idéia a bens ma-
teriais do empregador e os modifica, ele gera uma espécie nova
e a redugao a espécie anterior torna-se impraticavel.

Na verdade, a aplicar-se analogicamente a regra do Cédigo
Civil, a propriedade sobre a espécie nova seria do especifica-
dor. Afinal, a especificagao provocada por uma obra intelec-
tual (como a de uma pintura sobre uma tela}, nos termos do
artigo 614, atribui a propriedade ao especificador, ficando este
obrigado a indenizar o dono da matéria-prima.”™ A razao des-
ta regra estd expressa no § 22 do artigo 611: o valor da obra
intelectual, como uma pintura ou uma novela, geralmente ul-
trapassa em muito o valor da matéria-prima alterada. Entre-
tanto, o mesmo paralelo nao pode ser transferido integral-
mente para a drea das criacoes industriais, em que a compa-
racao entre o valor da invencao e o valor dos materiais utili-
zados néo pode ser feita de modo tao imediato. Como afir-
mar, por exemplo, que uma invencao que altera o sistema de
circulagdo de dgua nas ventaneiras de um alto-forno é superior
ao valor do proprio equipamento? Como afirmar, noutro exem-
plo, que um aperfeicoamento num processo de soldagem utili-
zado na linha de montagem de uma fabrica de automadveis ul-
trapassa o valor da linha (com toda a série de equipamentos
e robots que a constituem)? Por outro lado, o inverso pode
ocorrer, Um invento pode superar em muito os meios materiais
de que o criador se serviu para o desenvolver,

gador possa dispor em razio da ulilizagio ndo autorizada do tempo,
dos materiais, dos equipamentos, instalagdes ou recursos”, Cf. JEEE, A
Bill to Ser Federal Standards for Permissible Emplovee Pre-nvention
Assignmen! Agreements, aprovado pelo United States Activities Board
do IEEE em dezembro de 1995 (hitp://wwwieee org/usab/dotuments/
forum/library/ positions federal html).

157, U5 v Dubilier Condenser Corp., 283 US, 178 (1933),

158, Os argumentos da licenga implicita e do abandono, adotados por ou-
tras decisies norte-americanas, ndo servem como regra geral, pois
eles pressupdem um invento [ em uso pelo patrao, Assim, esses argu-
mentos nao poderiam justificar que o patrio se aproprie em parte de
um invento que ainda se encontra em fase de testes, por exemplo.

159, Cf. o texto integral dos artigos 611 a 614 do Codigo Civil supra, nota 147,

Revista os ABPL - n® 23 - Juu/dco 1996



0 INVENTOS DE EMPREGADOS NA NOVA LEI DE PATENTES - 11

De qualquer modo, é o principio da especificacio que expli-
ca por que a atribuicio ao patrio de direitos de proprieda-
de sobre o invento nao ofende a regra constitucional segun-
do a qual a invengdo pertence ao inventor. Afinal, o patrao
si adquire o condominio em fungao de o invento ter aderi-
do ao seu capital e o ter transformado numa espécie nova.
Quanto ao problema da avaliagio econdmica da contribui-
a0 do empregado e dos materiais do patréo, tanto o Cadi-
go.de 71 quanto a Lei n® 9.279/96 adotaram uma solugao
salomonica: para evitar futuras questées de dificilimo des-
linde, atribuiu-se s partes comunhao em partes iguais. Fi-
X0u-5¢ assim, a priori, que as contribuicoes do inventor e
do patrao sao economicamente equivalentes,

E também o principio da especificagio que explica por que,
em se tratando de invencoes mistas, nao ha necessidade de
que elas incidam no campo de interesse empresarial do pa-
trao. Com efeito, a apropriagao, pelo patrao, resulta do uso,
pelo empregado, de recursos do patrao, e nao da natureza
técnica do invento. Portanto, se o empregado usou o capital
material do patrio para desenvolver um invento numa area
estranha ao objeto social da empresa, a idéia nao deixou de
se incorporar ao capital, criando uma nova espécie — a qual
pertence, em parte, ao patrao.'”

Segundo Gama Cerqueira,“Na realidade, o Codigo nio estabele-
ceu simples comunhéo, mas sociedade entre o empregador e o
empregado. Comunhao na propriedade do invento e socieda-
de na sua exploracio. Sociedade em que predominaré fatalmente
a desigualdade fundamental das partes e que dard, na maioria

160. Nalei francesa, o elemento de conexio &, por si s6, uma alternativa aos
outros elementos da invencio mista. Se o invento recai no dominio das
atividades da empresa, o patrdo pode reivindicar a propriedade ou o
direito de uso, nas condigdes que forem fixadas, mesmo que o empre-
gado (ndo contratado para inventar) ndo tenha usado dados, meios e
recursos da empresa. Lei 78742, de 13/7/78, artigo 1 (2), Esta hipé-
tese nio prevalece na lei brasileira, Noutro lugar, defendi um entendi:
mento contrario. C Nuno T. P. de Carvalho, “Anotagdes ao Codigo da

Pie-ic_- - T =
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dos casos, desfavordveis resultados para a parte mais fraca e
desprotegida. O empregado, em regra, ficard desamparado na
defesa de seus direitos e interesses, & mercé do empregador,
sem meios eficazes para compeli-lo ao cumprimento de suas
obrigagdes e para fiscalizar a exploragao do invento™.'®
Efetivamente, o regime de comunhao foi sendo abandonado
pelas leis de patentes de diversos paises por nio ter qual-
quer viabilidade pratica. Alids, uma simples consulta & Re-
vista da Propriedade Industrial mostra que séo rarissimos os
casos de pedidos de patente em que o empregado € indica-
do como co-requerente.

Precisamente porque a comunhéo leva o empregador a uma
situacio muito constrangedora (forcando-o, inclusive, a abrir
a sua escrita & inspegao do empregado-sicio, para fins de fis-
calizacio dos royalties pagos pela licenca exclusiva de uso),
das duas, uma: ou o0 empregador simplesmente ignora os di-
reitos do empregado, depositando o pedido de patente em
seu nome exclusivamente, ou, como se vai tornando cada vez
mais comum, insere no contrato individual de trabalho cliu-
sula de cessao dos inventos futuros.

3.3.1. A utilizacdo de recursos do patrdo e o momento
do exercicio da atividade inventiva.

Aplica-se igualmente as invengdes mistas — e também para evi-
tar fraudes do assalariado — o0 § 2 do artigo 40 do Cédigo de 71
e 0§ 2 do artigo 88 da Lei n® 9.279/96, que dispoem que serdo
consideradas feitas durante a vigéncia do contrato as invengoes

Propriedade Industrial — Artigos 12 a 58 (Patentes)”, 82 Rev. de Inform,
Legisl. 213 (1982), pp. 314/315. Mudei de opinido, entretanto. Nio me
parece hoje que faga sentido que um empregado utilize os recursos do
patrao, durante o hordrio de trabalho que este estd pagando, para
depois alegar que, por incidir noutra atividade, o patrio ndo pode exer-
cer o direito de co-propriedade sobre a espécie nova.

161. Jodo da Gama Cerqueira, ob. cit., supra nota 40, ps. 42/43.
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cujas patentes sejam requeridas pelo empregado até um ano de-
pois da extingao do mesmo contrato. As consideracoes feitas
para as invengdes de servico'™ valem para as invencdes mistas.
Cabe, entretanto, acrescentar uma observacao. Viu-se que a
atividade inventiva € um passo dentro de um processo. Ora,
pode ocorrer que o primeiro passo, isto € a andlise do pro-
blema, o estudo de solucoes ji encontradas no estado da téc-
nica (ou mesmo de solugdes mantidas em sigilo pelo patrdo),
tenha ocorrido antes de o empregado ter deixado a empresa,
Nao importa. A invencao nao € de servigo nem mista. E isto por-
que, como a invencao ainda ndo existia no momento em que o
empregado estava trabalhando com aqueles recursos do patréo,
a especificaco destes nao ocorreu, e ndo surgiu qualquer espé-
cie nova de que o patrao pudesse se apropriar parcialmente,

3.4, A exclusividade de uso das invencies mistas.

Nos termos do artigo 42 do Codigo de 71 e do artigo 91 da Lei n°
9.279/96, fica garantido ao empregador o direito exclusivo de licen-
¢a de exploracao da “metade” da patente que cabe ao empregado.
Ja que o legislador brasileiro optou pela co-titularidade, a solu-
¢do dificilmente poderia ser outra. E que seria inadmissivel que
o empregado licenciasse o seu quinhdo a concorrentes do em-
pregador, tornando-os socios deste. Além disso, a licenga a ter-
ceiros envolveria eventualmente a transmissio de know-how
(dados complementares sigilosos), o que poderia incidir na fi-
gura da concorréncia desleal (Decreto-Lei n® 7.903/45, artigo
178, inciso Xl e Lei n®9.279/96, artigo 195, inciso XI) e constituir
justa causa para a despedida (CLT, artigo 482, alinea “g").

Quanto a licenca exclusiva em si mesma, nao hi necessidade
da celebracao de um contrato entre o empregado e 0 emprega-
dor. A garantia decorre da lei e a simples mengédo dos co-reque-
rentes (e das circunstancias em que a invencao foi realizada)
no pedido de patente ja produz efeitos perante terceiros. O que
& conveniente € que se pactue por escrito a remuneracio e as
condicoes de seu pagamento para evitar futuras dividas.

Ha, entretanto, um ponto relevante de que o legislador nao cui-
dou. A exclusividade numa licenga tem diferentes graduagdes:
a) em geral, diz-se que a licenga é exclusiva quando o titular
promete ao licenciado que nédo autorizard nenhum outro a
explorar a invencéo; b) entretanto, essa exclusividade pode
ser ampliada de modo absoluto, o titular prometendo que até
ele mesmo se absterd do uso da invencao; ¢) a exclusividade,

162. CE. supra, Parte 2, 2.5,
163. Cf supra nota 92.

por outro lado, pode ser limitada 4 drea geografica do merca-
do do licenciado (pelo que o titular podera licenciar tercei-
ros, desde que estes nao entrem na drea do primeiro licencia-
do); e d) a exclusividade pode ser limitada quanto ao escopo
de aplicacao do invento; por exemplo, quando a patente incide
sobre uma mdquina que produz dois tipos diferentes de arti-
gos, o titular licencia-a a dois licenciados, atribuindo a cada
um, com exclusividade, o direito de fabricar um dos produtos.

Ora, a lei ndo diz a qual dessas graduagdes da exclusividade
se refere. A questao ganha mais importancia quando se cogi-
ta da possibilidade de o empregado sair da empresa para se
estabelecer por conta propria. Naturalmente, ele poderd que-
rer explorar a invencao da qual é cotitular. Mas se aquela [i-
cenca € absolutamente exclusiva, nem ele poderd exploré-a.

Parece-me que, na auséncia de definicio estatutiria, o conceito
que prevalece € o geralmente adotado: ou seja, pela licenca ex-
clusiva, o titular apenas promete que nio licenciaré terceiros (sem
referéncia a divisdes geogrificas ou aplicagdes técnicas da in-
vengao), mas retém o direito de exploréla. Entretanto, o empre-
gado nio poderd utilizar a invencao enquanto estiver sob a rela-
cao de emprego. A lei trabalhista profbe-o de concorrer com o
patrao. E mesmo depois de deixar o emprego, se ele tiver assina-
do pacto de naoconcorréncia com o ex-patrio (o qual é aceits-
vel, desde que remunerado e com sérias restrigdes de tempo e
de espago, como se viu'®), a exploragao do invento pode estar-
Ihe também vedada (pelo menos, temporariamente). Por fim, a
exploracéo pelo proprio inventor podera encontrar os obstécu-
los da protecéo aos segredos de empresa — o ex-empregado nio
podera utilizar know-how do ex-patrao, listas de clientes, conhe-
cimentos especificos de canais de distribuicao.

3.5. A remuneracao do empregado-inventor na hipotese
da co-titularidade. Sua natureza juridica.

0 artigo 42 do Cédigo de 71 e o artigo 91 da Lei n® 9.279/96
asseguram ao empregado uma remuneracdo, Esta remune-
racao € o pagamento que o empregador deve ao empregado
pela licenca exclusiva da exploragio da parte da patente que
cabe ao empregado.'™

Os dispositivos, contudo, usam linguagem diferente para esta-
belecer a remuneracio. O Cédigo de 71 diz que serd assegura-
da ao inventor “a remuneragao que for fixada”, A Lei n® 9.279/
96 diz que lhe serd assegurada a “justa remuneragio”. A rigor, a
diferenga na linguagem ndo implica diferenca nos conceitos.

164. A remuneracio ndo paga a apropriacio, pelo empregador, do outro
quinhdo da invengdo. Esta apropriacio, como se viu, resulta da
especificacdo (supra, 3.3).
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Nao se esperaria que o Cadigo de 71 propusesse o pagamento
de uma remuneragio injusta ao inventor. A diferenca estd ape-
nas em que a nova lei é mais clara ao expressar que a estipula-
¢do da remuneracio deve seguir um critério objetivo, externo
a vontade unilateral e discricionaria do empregador. Na falta de
acordo entre as partes, os tribunais dispoem de parametros para
estabelecer o valor da remuneragio, como explico abaixo.

Na verdade, seria mais acertado o emprego da palavra royal-
ties.(que, apesar de estrangeira, o legislador usou no paragra-
fo tnico do artigo 30 do Cédigo de T1), e que significa preco a
ser pago pela cessdo ou licenca de direitos de propriedade
industrial. £ que € esta a real natureza daquela remuneracio:
como diz o § 2 do artigo 91 da Lei n® 9.279/96, a remuneracio
é paga pelo patrao em contrapartida da licenca exclusiva.
Neste sentido, conforme decidiu o Tribunal Regional do Tra-
balho da 5° Regiao: “A remuneracao pela exploracao de in-
ventos ou aperfeicoamentos livres do empregado, por parte
do empregador, dé-lhe o direito, segundo a lei civil especifica,
4 uma remuneracao correspondente & metade do proveito
auferido pelo proprio empregador. Remuneracio, dentro da
Lei n' 5.772/71, ndo tem o sentido trabalhista de atribuicdes
econdmicas recebidas de terceiros, em razao do contrato de
emprego, nem de atribuicées econdmicas devidas e pagas
diretamente pelo empregador, como contraprestacio dos ser-
vicos recebidos. Assim, nao é remuneracio nem salario. E,

165. Ac. TRT 5¢ Regido, Proc. 43/77, Rel. Juiz Rodrigues Pinto, em 15/6/77 - este
mesma volo fol repetido, em parte, pelo Ministro Alves de Almeida, em voto
vencido no Proc. TST-RR-1426/79, Ac. 18 T-L163/80 (intera na Jurisprudén.
cigr Trabathista/TST, vol 9/1982). Parece haver, entretanto, um equivoco de
linguagem no voto. Com elefto, nio parece tratar-se de invento liore, mas sim
de invengdo mista (sendo ndo caberia falar em “remuneragio comesponders
te & metade do proveito auferido pelo proprio empregador”).

166. O Projeto de Lei n® 1.457/96, do Poder Executivo, que institui um regime
de proteciio de cultivares, torna a distingao bem nitida, £ a seguinte a
redagio do § 12 do artigo 30: “Para os fins deste artigo, fica assegurado
an empregador ou tomador dos servigos ou outra atividade laboral, o

sim, retribuicdo de patrimdnio, pois que a propriedade do
invento livre, sendo propriedade, é patriménio e, sendo pa-
trimdnio, produz rendimentos”.'

Portanto, o salério do empregado néo tem que ser chamado
para aferir ou servir de base 2 fixacio desses rendimentos.'®
Juridicamente, a situagdo é semelhante & de um empregado
que, sendo dono de um lote de terreno que interessa ao pa-
tréao, lho aluga por uma determinada renda mensal. Nio ha
como tragar uma conexao entre o salario do empregado e o
valor do aluguel que o patrao ird pagar. Este serd calculado
com base no valor do imével (area, localizagio, disponibili-
dade de servicos piblicos, etc). Também a “remuneracio
sobre a licenga exclusiva®, ou seja, 05 royalties, deverdo ser
pagos tendo em vista o valor intrinseco da invengéo.

Ha, contudo, entendimento diferente. O Tribunal Superior do
Trabalho, por exemplo, ji decidiu ser procedente o pleito de
integracao da remuneracao por invento misto no saldrio e
reflexos nas demais verbas. Isto, porque “A remuneracio de-
vida ao empregado em virtude dos lucros auferidos com sua
criagao (invento ou aperfeicoamento) por parte da empresa,
ainda que constitua participagéo nos lucros tem a caracteris-
tica remuneratoria trabalhista”™'™

Também o Tribunal Regional do Trabalho da 3* Regiao, em acér-
déo ja aqui citado vrias vezes, estabeleceu a remuneracio com

direito exclusivo de exploracio da nova cultivar ou da cultivar essenclal-
mente derivada e garantida ao empregado ou prestador de servicos ou
outra atividade laboral a remunerapao que for acordada entre as partes,
sem prejlizo do pagamento do salirio ou da remuneragio ajustada”,

Portanto, de um lado fica “a remuneracio que for acordada entre as
partes”, a qual € o retorno da licenga exclusiva de exploracio. E do ou-
tro, fica o saldrio (ou o pro fabore, caso se trate de prestacio de servi-
¢0s). 530 remuneracbes diferentes, com bases de ciloulo diferentes.

167. Ac. TST I* T. - RR 1426/79 - Rel. Juiz (convocads) Sebastiio Machado
Filho - DIU de 25/11/88 - Diciondrio de Decisdes Trabathistas, 220 ed.,
1989, ementa n° 2616, pp. 409/410,
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base no saldrio."® A razio invocada foi a de que “[A] exegese
do § 1° do artigo 40 [que, recorde-se, é o dispositivo do Cédigo
de 71 que diz que a remuneracao pelos inventos de servico é
limitado ao salirio do inventor] daquela norma legal irradia
efeitos para se encontrar a remuneragdo devida ao reclamante.
Isto porque aquele de atividade potencial de invento e para tal
contratado tem como ‘compensagao do trabalho ou servigo
ajustado’ a remuneragao do salrio ajustado”."® Com base nes-
ta analogia, o juiz-relator concluiu: “Ressalto que se trata de
remuneragio, e nao apenas de saldrio, o que implica em [sic]
que, pelo prazo do privilégio [...] deva a reclamada pagar ao
empregado-reclamante o guantum mensal correspondente a
funcéo de Operador de Maquina I, e também 13° saldrio™.'™

0 equivoco destas duas decisdes é manifesto, £ que o saldrio é
a contraprestagdo do trabalho — e ndo importa agora a acep-
¢ao (se ampla, se restrita) em que o termo € utilizado. Mas a
remuneragao a que o artigo 42 do Codigo de 71 e o artigo 91 da
Lei n? 9.279/96 se referem € a que decorre do gozo de um bem
— vale dizer, é a renda da propriedade. Como ja assinalado, a
recompensa ao inventor, por sua invengdo, é a propriedade (a
qual, na hipétese do invento misto, é diminuida face a utiliza-
¢a0 de meios do empregador). Alids, como também assinala-
do, é este o preceito constitucional em vigor no Brasil. Assim, a
remuneracao que o patrao paga, nos termos do artigo 42 do
Codigo de 71 e do artigo 91 da Lei n® 9.279/96, é a consegiiéncia
da licenca exclusiva. Trata-se de uma recompensa apenas indi-
reta e secunddria para o inventorempregado (ao contrério do
saldrio, que ¢ elemento essencial e principal do contrato de
trabalho). Com efeito, se o invento nio for bem recebido no
mercado, apesar dos esforgos sérios e efetivos realizados pelo
patrdo, o inventor poderd até ndo receber qualquer remunera-
¢ao. A sua compensagao pelo esforgo inventivo limitar-se-d tao
somente a co-propriedade sobre o invento.

168. TRT 3*Regido- RO 5519/90- Ac. 18T, 30/5/91 - Rel. Juiz Antdnio Fernando
Guimardes - Rev. LTr 56-05/552, p. 553.

169. K. p. 557.

1T0. M. p. 538. Esta solucio € inteiramente artificial. Qual é a justificativa para
dobrar o salario do empregado? Se ele tivesse inventado dez equipamen-
tos diferentes, serd que o salirio dele iria ser multiplicado por dez?

171. Uma das conseqiiéncias dessa distingio consiste no fato de o erédito do
empregado, enquanto inventor, ndo ter natureza preferencial sobre os de-
mais créditos quirografirios, na eventualidade da faléncia da empresa,

172, Nafalta de um acordo enftre as partes sobre o montante de rovalties que
o patrao deve ao empregado, poderd ser usada como referéncla a expe-
rigncia do mercado no licenciamento de invengdes do mesmo tipo e no
mesmo campo de tecnologia. Em sentido contrério, poderd dizer-se que
este pardmetro ndo deveria servir de referéncia, posto que nio tem pa-

Assim, repito, a remuneracio que o empregado-inventor re-
cebe como retorno da licenga exclusiva que a lei concede ao
patrao € rendimento de propriedade e nao rendimento de tra-
balho, e deve ser calculada tendo em vista o valor econdmico
do invento (valor econdmico esse que € auferido pela respos-
ta que o mercado oferece ao novo produto ou processo).'™

Na falta de estipulagao expressa em contrario, havendo codtitu-
laridade, em partes iguais, o empregado terd direito a receber
royalfies no valor de metade dos lucros apurados pelo empre-
gador na exploracio do invento. Nem mais nem menos.'” De-
vera ter-se em conta, inclusive, qualquer soma que o emprega-
dor tenha recebido a titulo de concessao de licenca (mista com
sublicenca, quanto ao quinhdo do empregado) a terceiros. E
que “o direito exclusivo da licenga de exploragio” a que o caput
do artigo 42 do Cddigo de 71 e 0 § 2 do artigo 91 da Lei n®9.279/
96 se referem significa, como j4 se disse, que o empregado nio
pode licenciar a patente a terceiros. Se alguém pode conceder
licenca a terceiros, esse alguém é o empregador. Este, na hipd-
tese, nao depende da anuéncia do empregado porque, nao es-
tando o assalariado autorizado a explorar o invento, o seu uso
por terceiro nao lhe afetaria o direito (que ele nao tem, repita-
se). Evidentemente, o patrdo deverd comunicar-lhe a realiza-
¢ao do negdcio, as condigtes em que ele é feito e, certamente,
repartir com ele os royalties recebidos. Mas a dispensa da anu-
eéncia (no caso, uma excegao a regra, pois a possibilidade de
conceder sublicenca deve ser expressa em contrato) ndo im-
plica que ndo assista ao empregado o direito de exigir do pa-
trao a remuneragao que razoavelmente lhe caberia, ainda que
este contrate a licenca a titulo gratuito ou mediante um prego
irrisdrio, desproporcionado com o valor econdmico do inven-
to. Afinal, o patrao estard administrando um patrimdnio que é
também, em partes iguais, do empregado. O patrio nio pode,
pois, agir de modo perdulério.

ralelo com a situagio do empregado-nventor, o qual néo tem como recu-
sar a licenga a sua natureza exclusiva, caso a remuneragio nio lhe agra-
de. Isto é verdade, mas note-se que a licenga s  absolutamente exclusi-
va se 0 empregado nao puder exploré-a por conta propria. E esta impos-
sibilidade decorre néo da patente ou da invencao, mas do dever de leal-
dade ao patrao (enquanto permanecer no emprego) e do dever de leal-
dade & concorréncia (depois de deixdlo). Nio faz jus a remuneragio
especial por isso. Assim, na falta de parimetro melhor, a Justica do Tra-
balho pode confiar nos critérios de remuneragio ditados pelo mercado:
estes sa0 objetivos e condizem com uma realidade econfimica. Assim, se
a pericia constatar que, numa determinada drea técnica, a indiistria paga
royafties de 10% sobre o prego liquido de venda, entio o reclamante de-
veria fazer jus, em principio, a que o patrio lhe pagasse 5% durante a
vigéncia da patente e condicionado o pagamento i exploracio efetiva
do invento. E se o patrao licenciou a patente a um terceiro, metade dos
royalties que este Ihe paga devem reverter para o empregado.
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A questao € um pouco menos complexa no que se refere i aliena-
¢io da parte ideal do empregador. Nos termos do artigo 1.139 do
Codigo Civil (e, quando entrar em vigor, nos termos do § 4¢ do
artigo 91 da Lei n® 9.279/96), o empregador pode ceder a tercei-
108 a sua meacao na patente, desde que antes a ofereca ao em-
pregado, tanto por tanto. O que ndo desconstitui os direitos do
assalariado & percepcéo de parte dos rendimentos auferidos pelo
novo scio. E se este for iniddneo, no caso de o patrio ser pouco
cuidadoso na escolha do seu sucessor em seus direitos exclusi-
vos de exploragio, ele podera ser responsabilizado solidariamente
pelo pagamento dos royalties ao empregado.

Os royalties, para maior seguranca do negécio juridico, s6 de-
verao ser pagos a partir da expedicao da carta-patente. Serdo
atribuidos em prestacdes sucessivas (a pritica dos contratos
de licenca indica o pagamento em prestagies anuais) durante
a vigéncia da patente, e serd computado inclusivamente o pe-
riodo que decorreu entre o depdsito e a expedicio da carta-
patente se, nesse tempo, o empregador fez uso da invengio.
Essas prestacies serdo pagas independentemente da circuns-
tincia de, entretanto, se extinguir o contrato de trabalho.'™

0 lucro, bem entendido, para fins de apuracio dos royalties,
nao € o lucro de balango, mas sim os ganhos diretos e indi-
retos com a exploragao do invento. Sio ganhos diretos os
obtidos com a venda do produto patenteado ou com a ven-
da do produto obtido mediante a aplicagdo do processo pa-
tenteado. Sao ainda diretos os ganhos decorrentes da dimi-
nuicdo de custos que resultarem da aplicaco da invencao
ao processo produtivo. Estes ganhos sofrerdo dedugio dos
custos que o empregador assume para explorar diretamen-
te o invento (matérias-primas, mao-de-obra, tributos, fretes,

173. Se o patrao iniciou a exploragho antes do depdsito do pedido de paten-
te, os lucros dai decorrentes deverdo também ser computados. Como
j se afirmou, o direito do empregado ndo se subordina 3 existéncia da
patente, mas ao resultado econdmico que o patrio aufere com a sua
atividade inventiva nio contratada.

embalagens, etc) bem como metade dos custos assumidos
na aquisicao e na manutencao dos direitos de propriedade
industrial (retribuicdes, anuidades e outras despesas). Os
ganhos indiretos sdo os que o patrao obtiver do licencia-
mento da invencdo a terceiros.

No que respeita aos custos de desenvolvimento da invengao
(aqueles recursos, dados, meios, materiais, instalacdes e equipa-
mentos mencionados pelo artigo 42 do Codigo de 71 e pelo arti-
g0 91 da Lei n® 9.279/96), néo vejo como possam ser deduzidos. E
verdade que o empregado terd inventado sem ter sido contrata-
do para o fazer, o que faz pressupor que a invencio fol feita sem
conhecimento do patrao (viuse que isto nem sempre ocorre, o
que nao descaracteriza o invento misto). Portanto, aparentemen-
te, o empregado teria feito algo de ilicito, ou seja, utilizar o seu
horério de trabalho e recursos do patrio para fazer algo que o
patrao nao queria que ele estivesse fazendo. Mas é precisamente
o fato de o empregado ter usado esses meios do patréo que leva
a que este se torne co-proprietario do invento. Nio se trata de
dizer que o patrao foi “ressarcido” pela atribuicio da cotitularida-
de, e portanto ndo tem mais o que recuperar Nio. A coproprieda-
de ao patrao nao constituiu ressarcimento, No sistema constitu-
cional brasileiro, ndo se atribui a propriedade sobre invencoes
como indenizacao ou reparacio, mas como reconhecimento da
atividade inventiva — que, escusado serd enfatizar, s6 o inventor
exerce, ndo o patrao. 0 que se trata é de especificagio, isto &, o
patréo adquire a co-propriedade precisamente pelo fato (ou me-
Ihor, pela ficgdo) de o inventor ter alterado aqueles dados, meios
e experiéncias de tal modo que se tornaram indistingufveis da
espécie nova resultante — o capital com uma invencio nele in-
corporada. Aqueles equipamentos que existiam anteriormente
deixaram de existir na configuraco original. Nao foram destrui-
dos, mas transformaram-se numa espécie nova, pois tém uma
invencao neles incorporada. E o patréo continua dono deles (além
de ser dono de parte da invencao). Nao hd, portanto, o que de-
duzir, posto que nada se perdeu, tudo se transformou, para pla-
giar o célebre principio de Lavoisier,
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Surge agora uma outra interrogacao: e como atuar no caso de
inexistir a patente? Acima, expus que as invencdes nio paten-
teadas seguem o regime geral das invencées de empregados.

Essas invengdes podem nao ser objeto de carta-patente por
duas razoes: ou por nao serem privilegidveis, nos termos do
artigo %° do Codigo de 71 e do artigo 18 da Lei n° 9.279/96, ou
porque ndo foi depositado o respectivo pedido no INPI.

Na falta de patente, como também expus, nio hé que falar propria-
mente em propriedade, pois s6 a patente & que gera a propriedade
(direito real oponivel erga omnes). Mas o segredo industrial gera
inegaveis vantagens econdmicas para o seu detentor. O patrao
ficard, portanto, autorizado a dele fazer uso exclusivamente (den-
tro da relativa exclusividade gerada pelo segredo) e a pagar, por
analogia, o que pagaria caso existisse a patente,

Também aqui € necessdrio levar em conta o valor econdmico
do invento, durante o tempo pelo qual vigoraria a carta-pa-
tente (no caso, o periodo desde que o empregado comunicou
ao empregador a realizacdo da invencao, do modelo ou do
desenho) ou, pelo menos, durante o tempo em que subsistiu
o segredo — isto €, enquanto nenhum concorrente tiver che-
gado a conhecimento idéntico e o tiver divulgado. E certo que
essa invengéo nao passou pela apreciacio do INPI quanto ao
seu mérito. Mas se o empregador negar o reconhecimento da
existéncia da invencao, pode o empregado, em agio judicial,
pedir a realizagdo de pericia, visando o exame técnico da inven-
¢ao (quanto aos requisitos materiais da patenteabilidade).'™

A natureza juridica da remuneragao a ser paga ao emprega-
do, na hipdtese de “co-titularidade”, ndo é, evidentemente, de
natureza trabalhista. O empregador paga royaities pelo uso
que faz de um bem de “propriedade” (parcial) do empregado
e no pela contraprestaco de servigos.

Em vez de comunhao e de licenca exclusiva, previstas em lei,
de modo supletivo, podem patrio e assalariado acertar a ces-
sao do quinhao do empregado. A solugdo é mais comoda para
ambos. Trata-se, na espécie, de um verdadeiro contrato de
compra e venda de direitos de patente. 0 verdadeiro nomen
Juris da remuneracao seria o de prego.

0 que ficou dito vale também para o caso de o invento ter sido
realizado por mais de um empregado. Neste caso, metade do

174. Neste sentido, cf. TRT 3 Regifio - RO 5519/90 - Ac, 18 T, 30/9/91 - Rel.
Juiz Antdnio Fernando Guimaries - Rer. LTr 5605/552, p. 553, Neste
acrddo, o tribunal mandou pagar a remuneragio do empregado ain-
da que a patente ndo tivesse sido depositada. Tratando-se de um meo-
delo de utilidade, o acirdio mandou que a remuneracio fosse paga
por um periodo de dez anos (Codigo de 71, artigo 24) a partir do més
em gue o invento foi testado. Este Gltimo critério justifica-se pelo fato
de que o empregador, conforme exposto atrds (cf. nota 115, supra, e

lucro da exploracao da invengéo seré repartido em partes iguais
entre os inventores, a ndo ser que eles tenham contratado en-
tre si de forma diferente. Os inventores tém toda a liberdade de
fazé-lo. Nao pode o patrao interferir nisso. Se houver patente, o
patrao serd titular de metade da parte ideal da invencio, Os
empregados repartirao entre si 05 outros 50% do condominio,
em partes iguais ou conforme tiverem convencionado entre si.
Também aqui o empregador néo pode interferir. Nem o INPL.'®

3.6. A cessao prévia das invencoes mistas por meio de
clausula do contrato de trabalho.

Foi j dito que o artigo 42 do Cddigo de 71 e o artigo 91 da Lei
n® 9.279/96 sdo normas supletivas, podendo solugio diversa
da legal ser ajustada entre empregador e empregado.

A solucao encontrada pelas grandes empresas € a de inserir
no contrato de trabalho uma clausula da qual conste que to-
dos os inventos realizados pelo empregado pertencerdo ao
empregador, mediante o pagamento de uma remuneragio
especial. Esta cliusula é incluida em contratos-padrio e, por-
tanto, ficam por ela vinculados empregados com as mais dife-
rentes fungdes e aptiddes profissionais.

A natureza dessa cldusula é a de um corpo estranho dentro
do contrato de trabalho. Trata-se, afinal, da cessio de bens
futuros, sujeita a condicao suspensiva, sem intima relagao com
as atividades que o empregado ¢é contratado para exercer. No
entanto, porque a clausula se insere no contrato individual,
ela adere a este e passa a ser uma parte integrante dele. Este
aspecto tem relevancia sobretudo para a questio da apura-
¢do da justica competente para resolver discussdes a propé-
sito da interpretacao e aplicagio da cliusula.

3.7. A remuneracao a ser paga pelo empregador pela
cessio de invengdes mistas em decorréncia de clausula

contratual. Valor e natureza juridica.

Foi exposto que, em caso de co-titularidade, o empregador
deveria pagar ao empregado, a titulo de royalties, metade dos
lucros obtidos com a exploragio do invento.

texto respectivo) acompanhou os trabalhos de desenvolvimento e de
teste da concepgio do empregado,

175. Otexto do § 12 do artigo 91 da Lei 9.279/%6, é, em certo sentido, supér-
flue, pois néo haveria necessidade de a lei manifestar que os co-inven
tores podem estabelecer regime nao equalitirio de distribuicio dos
royalties. Entretanto, o dispositivo serve para deixar bem claro que o
patrao ndo tem voz no assunto, e que ndo pode ser ele a comandar a
distribuicio de royaliies entre os empregados.
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A questao € a de saber se, na vigéncia de cliusula de cessio
de inventos futuros, o regime é o mesmo.

Em primeiro lugar, assente-se o seguinte: se o contrato de traba-
lho incluiu a cliusula de cessdo, o patrio nio pode deixar de
remunerar a invengao mista do empregado. Aquela cessao pre-
sume-se onerosa enquanto ndo provada a sua gratuidade (note-
se que, em se tratando de direito patrimonial, o empregado pode
renunciar a remuneragao pela invengao; o dificil — senao impos-
sivel — ¢ aceitar a possibilidade de essa reniincia ser feita previa-
mente, por ocasido da celebracao do contrato de trabalho'™), mes-
mo que nao conste da cliusula a obrigacao de pagar uma remu-
neracan, ou ainda que conste uma obrigacio de pagar menos da
metade dos lucros obtidos com a exploragao.'”

Em segundo lugar, é de ressaltar-se que a espécie de negocio
juridico é diferente: aquela cldusula é de compra e venda en-
quanto que o regime supletivo é de locacao.

Por conseguinte, o valor e a forma de pagamento hdo de ser
distintos.

176. Evidentemente, para que se aceite uma renincla de direitos pelo em-
pregado, é preciso, antes de tudo, que ele saiba precisamente ao que
esta renunciando. E ele 56 poderd saber disso depois de realizado o
invento e depols de ser [eita uma estimativa do seu valor econdmico.

177, 3¢ a cliusula (ou o regulamento de empresa) contém previsio de pa-
gamento de um valor fixo, essa estipulacio serd nula, precisamente
porgue pressupde um pagamento inferior a 30%, antes mesmo de a
invengao ter sido realizada. O que é recomendével é que néo se anteck-
pem parametros para o pagamento, e sim critérios para a sua apura-
¢an, Ver nota seguinte,

178, A fixacdo, em regulamento de empresa, do prego a pagar a0 empregado
pela cessio de invento futuro & sempre questio delicada porque, de um
lado, se for insuficiente, além de constituir legalidade, serve de desestimulo
i atividade inventiva, e, de outro, se for excessiva, poderd onerar seria
mente o empregador. A dificuldade estd em se fixar um prego & tecnologia
recém-desenvolvida, uma vez que ela geralmente envolve “produtes, pro-
CE5505 e servigos que ainda estio em sua infincia” (Gerald G Udell e Thomas
A Potter, “Pricing New Technology”, Research Technology Management,
jul fago. B9, p. 14). Além disso, 0s mercados e a demanda para o novo
produte ndo estio ainda definidos, podendo sofrer grandes alteragdes no
curso dos prosimos anos. Pressupondo um prazo de validade de 15 anos
para a patente, podese imaginar gue o valor econdmico do invento tende
a variar de acordo com uma curva com as pontas viradas para baixo: isto
¢, 0 valor partird do zero, aumentard & medida em que, no mercado, cres-
cer a aceitacio do produto, até um ponto méxdmo, a partir do qual se dard
a saturacio dademanda e a conseqiente queda, em razio da obsolescéncia
da tecnologia. Um prego que o patrao paguee ao empregado pela cessao da
invengao, por hipdiese, na data da expedigio da patente, e que tenha leva
do em conta a exploracao efetuada até dquela data, projetando-a em linha
reta para o futuro, inevitavelmente esquecerd o movimento ascendente
daquela curva. Por outro lado, ainda que a projecio pudesse ser leita com
uma razodvel margem de seguranca, sobre a patente sempre penderd o
risco de uma eventual anulagio, Assim, uma projegio puramente aritmeéti-
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Enquanto que, em regra, o pagamento pela licenca exclusiva sera
feito em prestacoes sucessivas, variando a cada ano de acordo
com as vantagens econdmicas decorrentes do uso comercial da
invengio, o pagamento pela cessao serd feito de uma so vez, inde-
pendentemente de o contrato estar ainda ou ndo em vigor i data
do pagamento. Isto & se o empregador estipular que s6 pagara

aquela remuneracio depois de expedida a cartapatente (como é
até aconselhdvel) e se, entretanto, o contrato de trabalho ja se ex-
tinguiu, o inventor nao deixa de ter o crédito ao pagamento.

0 preco da cessao deve levar igualmente em consideracio o
valor econdmico do invento e a circunstancia de estar haven-
do uma transferéncia de propriedade. Portanto, rigorosamen-
te, o empregador deverd pagar ao empregado metade do que
pagaria se adquirisse a patente de terceiros (excluido, eviden-
temente, o que eventualmente seria pago pela cessao de knou-
how — pois entre empregador e empregado ndo ha que se cogi-
tar desse tipo de contrato —, bem como os custos desembol-
sados na aquisicao e na manutencdo dos direitos de patente).'™

ca poderd revelar-se excessiva, pois, se acaso a invengio vier a cair em
dominio piblico antes do termo legal para a extingdio da patente, qualquer
concorrente poderd utilizida. O respectivo valor econdimico sofrerd entio
uma consideravel depreciacio. O ativo perece. 0 que & recomendivel fa-
zer-se & que a primeira parcela a ser paga pelo patrio — eventualmente
dentro de um prazo determinado contado da data da expedicio da paten-
te — leve em consideraco alguns fatores de valoracio econdmica, técni-
ca e juridica do invento, nomeadamente: a) valor econdimico j4 constata-
do, néo 56 quanto a receitas da empresa mas também no que diz respeito
a outros ganhos (redugao de custos, por exemplo); b) originalidade (nivel
de novidade e grau de inventividade) e complexidade do invento; ¢) segu-
ranga do tuko juridico de propriedade (convicgio quanto i validade do
titulo expedido pelo drgho governamental, sobretudo em face do exame
técnico realizado no processamento do pedido de patente); d) quaisquer
outras vantagens que o patrio ja tenha auferido com o invento (criagio ou
reforga de imagem junto ao mercado e aos Grgios governamentais; ad-
missdo a novos mercados; etc). Ver, como exemplo de critérios de remu-
nerago de inventores, M. Yokoyama, “Stimulation de |'Activité Inventive
dans I'Entreprise — Les Systémes d'lnventions de Salariés, Systémes
d'Appui de I'Activité Inventive”, La Propriété Industrielle, 1988, pp. 409
415, Entretanto, o regulamento deveré prever a revisio peritdica da re-
muneragio paga (de ano em ano ou de dois em dois anos, por exemplo,
€ até a extingdo da patente), de modo a possibilitar a sua
complementacio. E ai, o patrio poderd limitar essa revisao apenas 3
variagdo positiva do valor econdmico. E que os outros critérios indica-
dos apenas servem de apoio a uma estimativa de inclinagio futura da-
quela curva referida. Nao havera interesse em reprisilos. Qualquer re-
gulamento que ndo preveja essa flexibilidade da remuneracio — ou, mais
precisamente, a sua revisdo — sempre esbarrard na possibilidade de o
empregado alegar que, se pudesse ter previsto o real valor econdmico
do invento, nio o teria cedido ao patrio por uma (inica parcela fixa.
Afinal, ele teria renunciado a um direito cuja dimensdo econdmica real-
mente desconhecia.

bl



(5 INVENTOS DE EMPREGADODS NA NOVA LEI DE PATENTES - Il

Aquela remuneragao nao é prémio nem gratificacio, e muito
menos saldrio, mas sim prego pago pela cessao de um bem. A
sua natureza é de ordem civil e ndo trabalhista.

Quanto & hipotese de serem vérios os inventores, vale o que
se expds anteriormente (supra, 3.5, final).

3.8. Direitos e obrigagdes do empregado e do empregador
em face das invengdes mistas.

As obrigacdes dos empregados em face das invengdes mistas
sd0 as mesmas decorrentes das invencdes de servico: comuni-
car o invento ao empregador sem demoras, manter o sigilo e
auxilid-lo na obtencéo dos direitos de propriedade industrial.

Quanto a0 empregador, cabe-lhe a obrigacio de pagar a re-
muneracéo e de explorar o invento, sendo que a exploragio
devera ser iniciada dentro do prazo de um ano, contado da
concessao da patente.

O paragrafo 1° do artigo 42 do Cédigo de 71 é, num certo
sentido, mais rigoroso do que os artigos 33 e 49 do Cadigo de
71 (que prevéem a licenca obrigatéria e a caducidade por fal-
ta de uso pelos periodos de trés e quatro anos, contados da
expedicdo da patente, respectivamente). Também o § 3° do
artigo 91 da Lei n® 9.279/96 & mais rigoroso do que o § 5¢ do
artigo 68 e o artigo 80 (a licenca obrigatdria s6 poderi ser
requerida apds decorridos trés anos da concessio da paten-
te, e a caducidade, dois anos apds a concessido da primeira
licenca compulsdria). Mas entende-se o maior rigor daquele
dispositivo. Afinal, quanto mais o empregador tardar em ex-
plorar a invencao, menor serd, em tese, a remuneracdo do
empregado.'™ A Lei n® 9.279/96, entretanto, alivia em parte o
onus do empregador, ao admitir que este retarde a explora-
¢ao por “razdes legitimas”. Claro, uma destas razdes serd a
inviabilidade econdmica da exploragdo do invento (s6 que se
houver viabilidade na sua exploragio por terceiro, o empre-
gador deverd negociar uma licenca).

Logo, se 0 empregador ndo explora ou se explora insuficientemente
a invencao, aplicase a conseqiiéncia prevista pelo § 1° do artigo 42
do Codigo de 71 e pelo § 3 do artigo 91 da Lei n® 9.:279/96: a proprie-

179, As sangbes ao dnus da explorago da invengio patenteada tém vindo a ser
alvo de sucessivas modificagdes, no sentido de abrandidas. Recentemente,
a entrada em vigor dos TRIPS determinou que os pases signatirios niio po-
dem estabelecer discriminacbes quanto ao local da exploracio, pelo que a
exphoragac num Pais-membro deve ser considerada como sendo feita no
temitdrio nacional dos cutros membros. A lei brasileira, em principio, parece
nao ter seguido esta regra de perto, posto que o inciso | do § 1¢ do artigo 68
manteve a exigéncia da exploracio da invencio em territdrio brasileim.

dade da invencio passard exclusivamente para o empregado. Isto,
notese, sem qualquer dnus: a inércia do patrao (salvo moti-
vo de forca maior, no regime do atual Cédigo, ou salvo razdes
legitimas, no regime da lei de 96), faz presumir o seu desinte-
resse pelo invento.'®

0 dispositivo nao se aplica dquelas invencdes que o empre-
gado cedeu ao empregador. Nesta hipétese, o empregador é o
tinico titular da invencao porque a cessao dos direitos do as-
salariado se fez previamente. Mas o direito & remuneracio
(a0 prego) persiste: o patrao fica obrigado a pagar ao inven-
tor um valor que terd em conta o beneficio que ele poderia
realizar se utilizasse o invento, numa razodvel previsio.

Além disso, e porque esse pagamento deve ter como base de
calculo o valor econdmico do invento, o fato de ele ser feito
de uma s6 vez nao impede que o empregado reclame poste-
riormente por uma revisao do montante apurado, se a inven-
40 vier a revelar-se mais lucrativa do que se esperava.

0 empregador s6 se desobriga da exploragio — e do pagamento
da remunerago — se, quando comunicado da realizaio do in-
vento, mostrou seu desinteresse e liberou a invengio para que o
empregado requeresse a patente exclusivamente em nome deste.

Tanto o § 1* como o § 3 do artigo 42 do Cédigo de 71 e 0 § 4*
do artigo 91 da Lei n® 9.279/96, que tratam do direito de prefe-
réncia de empregado e empregador no caso de cessio da pa-
tente, mostram claramente o artificialismo da co-titularidade.
Com efeito, € muito mais ficil prever o exercicio do direito de
preferéncia pelo empregador — dono do capital — do que
pelo assalariado. Por outro lado, o que vai fazer o empregado
com a patente? A premissa € a de que ele nio dispde de uma
unidade industrial para explorar o invento — se dispusesse,
ele estaria praticando concorréncia com o seu patrao. Mas
mesmo que se admita a eventualidade de o empregado mon-
tar uma unidade industrial s para explorar o invento (e isso
seria até juridicamente possivel, dentro dos limites antes ex-
postos'™), é preciso lembrar que, se o empregador retardou
a exploragdo do invento € porque, em principio, a receptivi-
dade do mercado nio foi grande. Nesse caso, fica também
dificil imaginar a possibilidade de o empregado encontrar um

180. E em razio desta presungéio de desinteresse que o empregado, agora
investido na titularidade plena do invento, podera transferilo a tercei-
ros ou explorilo sem incidir em justa causa para despedida (a menos,
claro, que segredos de empresa estejam envolvidos). Doutra forma,
néo se compreenderia o dispositivo legal.

181. Cf. supra 3.4,
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terceiro interessado em negociar com ele a licenca ou a ces-
5a0 do invento, ainda mais considerando que o empregado
56 poderd comunicar o know-how estritamente vinculado ao
invento e por ele desenvolvido, vale dizer, que nio pertenca
ao empregador e que possa ser utilizado em outras aplica-
coes (sob pena de praticar concorréncia desleal).

(0 Codigo de 71 prevé ainda o dever de o empregador deposi-
tar as invencoes mistas, obrigatdria e prioritariamente, no Bra-
sil.* Se fosse de outra forma, 0 § 2* do artigo 42 néo teria sua
redacdo iniciada pela expressao “0 empregador poderd ainda
requerer privilégio no estrangeiro (...)", a fazer pressupor que,
antes, ele deveria ter depositado o pedido de patente no Bra-
sil. Esse § 2¢ atribui o 6nus do depdsito no estrangeiro ao
patrao, Mas nada obsta a que o empregado, vendo esgotar-se
o prazo de prioridade da Convencao da Unido de Paris e pre-
vendo boas possibilidades de exportagio da tecnologia ou
dos produtos patenteados, se antecipe e deposite o pedido
no estrangeiro. Claro que tanto empregador quanto empre-
gado deverio indicar o co-requerente. A remuneracao pela
patente estrangeira deverd seguir os mesmos critérios ja ex-
postos para a invencao mista, para a qual se tenha requerido
patente no Brasil.

Conforme j4 exposto'™, esta obrigagio de depositar ndo faz
muito sentido, pelo que, acertadamente, a Lei n® 9.279/96 dei-
xou de lhe fazer mencéo.

3.9. Competéncia e prescricao.

Viu-se que o que o empregador paga ao assalariado pela li-
cenca exclusiva da exploragao do invento sao royalties. Nao €,
pois, saldrio, e sim prego. Viu-se ainda que também € preco o

182. Esta regra constitui pardgrafo do artigo 40 — relativo aos inventos de
servico — mas aplica-se também s invengies mistas,

pagamento a que o empregado faz jus em caso de cessio do
invento para o patrao.

Assim, o desenvolvimento e a exploragio de uma invencao mista
podem gerar dois tipos diferentes de conflito: um conflito so-
bre direitos de propriedade quanto ao quinhdo remanescente
(este conflito surge se o patrao ou 0 empregado deposita o
pedido de patente 56 em seu nome, omitindo o nome do reque-
rente); um conflito sobre a remuneragéo. Em qualquer dos ca-
505, a prescricac é de natureza civil, e nao trabalhista.

No primeiro caso, trata-se de acao reivindicatéria, sobre a qual
ja se falou.”™ No segundo caso, enquanto vigorar o Cddigo de
71, a prescricao é determinada pelo Codigo Civil. O seu prazo
é de cinco anos para o pagamento em prestagdes (na hipote-
se de aplicacao do regime legal supletivo, isto €, da co-titulari-
dade), vencido a contar de cada prestacio sucessiva (Codigo
Civil, artigo 178, § 10, inciso II). Na falta de estipulacdo sobre a
data de vencimento de cada prestagdo, deve considerar-se
devida a primeira ao fim de um ano de expedicao da carta-
patente ou, se a sua exploracao sé foi iniciada pelo patrio
apés essa data, ao fim de um ano contado do inicio da explo-
racao industrial da invencao.

0 mesmo prazo vale para a inven¢io nio patentedvel ou nao
patenteada, s6 que agora, ndo havendo a patente, o prazo
contar-se-d do inicio da exploracio.

Mas se houve cessao prévia, o prazo de prescricio para o
empregado a reclamar serd de vinte anos (é que o pagamen-
to, em principio, seria feito de uma s6 vez). Aplica-se ai a re-
gra geral do artigo 177 do Cédigo Civil.

Na vigéncia da Lei n® 9.279/96, o prazo para o empregado recla-
mar do patrdo o pagamento pela licenca exclusiva é de cinco

183. CL supra Parte 2, 2.6.
184. CL supra, Parte 2, 2.7.
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anos (artigo 225). Este dispositivo refere-se i acéio para repara-
¢do de dano. No caso, claro, trata-se de dano ao direito, isto €,
do ilicito. O prazo conta-se da mesma forma que o estabelecido
pelo Codigo Civil, isto &, a partir de cada prestacio sucessiva.

Assim como ocorre com as invengies de servico'™, também as
reclamagies relativas a inventos mistos deverdo ser ajuizadas
perante a Justica do Trabalho." E que aspectos relevantes do
contrato de trabalho serdo examinados no litigio: se o empre-
gado foi ou ndo contratado para inventar; se o patrdo contri-
buiu para a realizacdo do invento e de que forma; se o patrao,
ao determinar uma tarefa inventiva para o empregado, o des-
viou de sua fun¢éo, de modo a causar-he prejuizo, ou se, pelo
contrdrio, o promoveu ao cargo de pesquisador. Certamente,
estes temas 50 podem ser discutidos no dmbito da Justica do
Trabalho. E mais: isso é assim ainda que o empregado reclame
para que o seu patrao lhe pague royalties. Foi o que afirmou o
Min. Alves de Almeida: “Impde-se, de outra parte, nao confun-
dir o entendimento de que a Justica do Trabalho é competente
para dirimir dissidios relativos a propriedade industrial, quan-
do oriundos do contrato de emprego, com a natureza juridica
dos rendimentos propiciados por essa propriedade, que nada
tém de trabalhistas”.'

EARTE 4 — InvencoEes Livres

4.1. Conceito de invencoes livres.

Séo invengoes livres todas aquelas que, realizadas por em-
pregado, ndo se enquadram na definicio legal de inventos de
servico ou de inventos mistos. (' seu conceito obtém-se, por-
tanto, pelo critério de exclusio.

0 texto do artigo 90 da Lei n® 9.279/96 parece trazer uma inova-
¢do, ao definir o invento de servico como aquele que é “desvin-

185, CI. supra, Parte 2, 2.8.

186. A jurisprudéncia dos Tribunais do Trabalho é hoje, quanto a esse pon-
to, pacifica. Cf. TST-E-RR-1.518/74 (D). de 9/9/75), TRT - 5* Reg. 43/77 -
Ac, 1840/77 (Rew. LTr 42/95); TRT - 3¢ Reg. 1.940/72 (Rev. LTr 37/353);
TRT - 4* Reg. - RO 3.869/84 (B. Calheiros Bonfim e Silvério dos Santos,
Diciondrio de Dec. Trabalhistas, 200 ed., Edigoes Trabalhistas, Rio de
Janeiro, s/d, p. 394); TST - RR 1426/79 (Diciondrio de Dec. Trabalhistas,
23 ed, pp. 409/410). Contra: José Martins Catharino, Contrato de Em-
prego, Salvador, s/d, p. 103, e Douglas Gabriel Domingues, Direito Indus-
trial - Patentes, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1980, pp. 194/195,

18T, TST-RR-1426/79, Jurisprudéncia Trabalhista/TST- vol, 3/1982, p. 69,

188. A nulidade seria decorrente da précesséo, a titulo gratuito ou previa-
mente (&, claro, arbitrariamente) acertado, de bens futuros, de valor

econdmico ainda desconhecido. Mas ndo seria invilida a cliusula que
previsse a preferéncia do patrio em relagio a terceiros, no caso de o

culado do contrato de trabalho e nao decorrente da utilizagao
de recursos” do empregador (grifo acrescentado). O artigo 41
do Cadigo de 71 menciona o invento “realizado sem relagao
com contrato de trabalho [...] ou ainda, sem utilizaco de re-
cursos [...]" do empregador (grifo acrescentado). Aparentemen-
te, os dois requisitos, na vigéncia do Cddigo de 71, seriam alter-
nativos, e, sob a égide da Lei de 96, passariam a ser cumulati-
vos. Portanto, segundo a atual lei, a falta de um dos elementos
nao descaracterizaria o invento livre. Para a nova lei, em con-
traste, s6 a soma dos dois elementos é que configuraria o in-
vento livre, de exclusiva propriedade do empregado.

Mas néo € assim. O Cadigo de 71 estava apenas mal redigido.
Onde estava escrito “ou ainda” deveria estar “e ainda”. E isto
por uma razac muito simples: um invento poderia nao ter rela-
¢ao com o contrato de trabalho e ainda assim poder ser apro-
priado pelo patrdo: bastava que o inventor o tivesse desenvol-
vido com recursos do empregador. Neste caso, a invencio pas-
sava a ser mista,

Portanto, o conceito de invencéo livre nao foi alterado pela nova lei.

4.2, Propriedade sobre as invencoes livres.
Seu uso pelo empregador.

Ainvencéo livre pertence exclusivamente ao empregado (Co-
digo de 71, artigo 41; Lei n® 9.279/96, artigo 91). Nula seria a
clausula do contrato de trabalho que dissesse o contririo.”

Mas pode ocorrer que ela interesse ao empregador e que este
a explore, ou diretamente (através da montagem de uma uni-
dade industrial) ou indiretamente (cedendo-a ou licenciando-
a a terceiros). Neste caso, o relacionamento empregado-em-
pregador ocorre como se de estranhos se tratasse. O empre-
gador deverd pagar a0 empregado nas mesmas condiges em
que pagaria a um terceiro.'®

empregado, durante a vigéncia do contrato, vir a realizar inventos livres,
em condiches a negociar futuramente. Dois pontos, portanto, tém que
ser superados para se poder validar a cliusula de promessa de cessio
de inventos livres: a coaglo e a pré-fixacio das condiches de transferén-
cia. 3e ambos os elementos estiverem ausentes, a cliusula é licita.

189, Assistem ao empregado os mesmos remédios judiciais que assis-
tem a um titular de patente comum: poderd ajuizar acio de precei-
to cominatério contra o patrio (ou contra o terceiro, em caso de
exploracéo indireta por aquele), com pedido cumulado de perdas
e danos. Obviamente, neste caso a competéncia é da Justica co-
mum. E que o patrdo comparece no feito como um contrafator, isto
¢, como sujeito de uma refagio juridica criada a partir de um ato
ilicito, e ndo como empregador, como titular de direitos e obriga-
goes trabalhistas. O empregado poderd ainda dar inicio a uma agio
penal por contrafacio.
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Suponha-se, entretanto, que um empregado do setor de almoxari-
fado de uma empresa fabricante de equipamentos de telecomuni-
cacoes, por puro espirito de curiosidade, e durante o seu tempo
de lazer, em casa, desenvolve um equipamento utilizivel numa cen-
tral digital. Suponha-se ainda, para efeitos de discussao, que aque-
le empregado nunca conversou com qualquer colega sobre o as-
sunto e muito menos consultou dados técnicos da empresa. Supo-
nhase que ele apenas usou literatura técnica, disponivel nas bi-
bliotecas piiblicas, para desenvolver a invengao. Claro, estamos
perante um invento livre (resultante de atividades ndo contratadas
e sem utilizacio de recursos do empregador). O empregado é o
exclusivo proprietirio da patente que poderd vir a ser expedida.
Mas, certamente, o empregado néo poderd explorar a invencao,
nem assoclar-se a quem o faca, sob pena de estar exercendo ativi-
dade concorrente a do patrao. Podera, em principio, licenciar a
patente a terceiros, posto que, conforme os fatos expostos, o em-
pregado ndo terd que comunicar knou-how do patrdo. A (inica res-
salva poderd ocorrer se o patréo estiver no negcio de vender
tecnologia de centrais digitais — o empregado, nesta eventualida-
de, serd um concorrente em potencial.

Nao é obrigacido do empregado comunicar ao patrao a reali-
zagao de uma invencao livre. Mas, por uma questao de lealda-
de, deve notificilo das invencdes que, mesmo sendo livres,
interessem a sua atividade.'

PARTE 5 — OgBservACOES FINAIS

0 regime supletivo da co-titularidade em matéria de inven-
¢des mistas merecia mais do que o total siléncio a que foi
relegado durante a tramitagio e o debate piablico da nova lei.
Com efeito, trata-se de uma solugdo artificial, que s6 € justa
na aparéncia, posto que na pratica nunca o empregado terd

190. E interessante, até para evitar sitvagdes de conflitos decorrentes de
uma errinea classificagao do invento pelo patrio, que o assalariado,

margem para discutir se o quantum que lhe € pago pela licen-
¢a exclusiva é o valor correto. Afinal, ele s6 poderd fazé-lo se
tiver acesso aos livros do patrdo — sendo que o acesso &
escrita comercial do licenciado é condicio relativamente co-
mum em contratos de licenca de patente, quando houver
duvidas razodveis quanto & correcdo dos pagamentos feitos.
Ora, esse acesso nao lhe sera facultado sem resisténcia, ain-
da mais se a relagdo de emprego continuar em vigor. Por ou-
tro lado, na medida em que o empregado é co-itular da pa-
tente, ele torna-se um sdcio indesejavel do patrao.

Sempre se podera dizer que este critério de alocacao de direj-
tos talvez nao seja o melhor, mas, sendo supletivo, sempre
pode ser substituido por negociagées entre as partes.

Isto é verdade. Mas, em primeiro lugar, ndo pode ser substi-
tuido por uma solugcéo que prive o empregado de seus dire-
tos. Foi dito atrds que o empregado até pode renunciar a par-
te de seus direitos patrimoniais, mas isso 50 acontece quan-
do esté claro que ele conhece efetivamente os direitos a que
estd renunciando. E, em segundo, se, na pritica, o regime
supletivo nao vai ser utilizado, cabe perguntar por que o le-
gislador, entao, nao estabelece logo um regime de alocacio
de direitos que funcione efetivamente — e que elimine ou re-
duza a eventualidade de patrao e empregado a negociarem, ja
que eles nao se encontram em pé de igualdade.

Acredito que o sistema supletivo da co-titularidade poderia ser
alterado, sem com isso onerar o patrio ou prejudicar o empre-
gado. Para isso, as invengdes que hoje sdo consideradas mis-
tas, passariam a ser de propriedade exclusiva do patrao, desde
que este a reivindicasse num determinado periodo contado do
momento em que o empregado comunicasse a sua realizacao;
a reivindicacao geraria, em favor do empregado, o pagamento
de um preco justo. Este preco justo serla computado levando

ap comunicar a invengao livre, indique desde logo as circunstancias
em que ela fol realizada.
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em conta o valor de mercado da invencao, os ganhos obtidos
pelo patréo e os niveis de royalties praticados em contratos de
licenca envolvendo tecnologia semelhante.

Por outro lado, entre a solugéo de atribuir competéncia ao INPI
para dirimir controvérsias entre empregados e empregadores
relativas a inventos'™ e a de mantéla com a Justica do Traba-
lho, talvez fosse mais aconselhdvel estabelecer uma comissao
paritiria, no ambito do Ministério do Trabalho, formada por
representantes das partes interessadas (patroes e empregados)
bem como do Poder Judicidrio e de 6rgios do governo direta
ou indiretamente envolvidos (o proprio Ministério do Traba-
lho, o INPl e o Ministério da Ciéncia e da Tecnologia)."

A Comissio poderia atuar preventivamente, homologando todos
0s acordos entre patrdes e inventores, relativos A fixacao (e & revi-
sa0) da remuneragdo, ou, corretivamente, decidindo conflitos —
caso em que a decisio estaria inevitavelmente sujeita 4 apreciacao,
se requerida pela parte interessada, da Justica do Trabalho.

Com isso conseguir-se-ia maior celeridade no processo, me-
lhor protecao dos interesses de ambas as partes e, sobretu-
do, uma apreciagdo mais técnica dos conflitos, pois estes en-
volvem conceitos muito especificos que fogem ao conheci-
mento profissional normal dos juizes e dos vogais trabalhis-
tas. Nos casos eventuais em que estes fossem chamados a
rever decisdes da Comissao, certamente o processo estaria
depurado de questdes secundarias e 0s pontos técnicos esta-
riam suficientemente debatidos e esclarecidos.

0 fulcro da questao esta na necessidade imperiosa da constataciio
da relevancia do problema. De um lado, hd o sentimento de frus-
tracio dos inventores que, ou ignoram a existéncia da lei que os
protege, ou, se a nao ignoram, mostram-se impotentes para nego-
ciar condigbes razodveis com os empregadores,”™ Ora, conside-
rando que neste caso o inventor tem reais e efetivas possibilidades
de quantificar — ainda que aproximadamente — os ganhos que o
patrao aufere com o seu trabalho inventivo, o sentimento de estar

191. Esta era a solucio do Cédigo da Propriedade Industrial de 1969, revo-
gado pelo de 1971.

192. Orgaos administrativos semelhantes existem na Alemanha e na Fran-
¢a, sendo que neste Gltimo pafs a submissdo de controvérsias A sua
apreciacio é opcional, podendo qualquer das partes preferir recor-
rer diretamente ao Judicidrio. Saliente-se ainda que a Comissao fran-
cesa & presidida por um juiz,

193. Num inquérito realizado nos EUA, 25% dos inventores-empregados entrevis-
tados confessaram sentir essa frustragdo, Ver J. P Sutton, “Les Inventions
d Employés aux Etats-Unis d'Amérique”, Lo Propriéeé Industrielle. 1982, 240,
p- 250. Também Hiance & Plasseraud: "A situacio dos inventores assalaria-
dos &, sem divida, raramente satisfatOria, quer nos paises industrializadios
quer nos paises subdesenvolvidos”. Martine Hiance & Yves Plasseraud, Brevets
et SousDéveloppement, ed. Librairies Techniques, Paris, 1972, p. 193,

sendo injusticado é maior. Além disso, conforme declarou Dennis
Chamot, diretor adjunto da AFL-CIO, uma das centrais sindicais
norte-americanas, em depoimento perante o Congresso, “Parece
nao haver problemas em aceitar a idéia de que um bom desempe-
nho nas vendas deveria ser recompensado, ou de que os gerentes
devem receber gratificagies anuais. Se os incentivos monetarios
se justificam nesses casos como sendo necessarios para estimular
um desempenho melhor, entao deveriam igualmente aplicar-se aos
inventoresempregados”.

Do outro lado estd o patrao. Este, ou também desconhece a lei
ou, se a conhece, nio estd muito interessado em ter sdcios inde-
sejaveis. Ou, ainda, pensa que o saldrio que paga ao empregado é
suficiente para lhe remunerar o esforco despendido em inven-
¢oes, ainda que o contrato néo as preveja. A indistria norte-ame-
ricana, especificamente, que se opde 2 alteracio do regime do
shop right, tem levantado duas objecdes & compensagio pelo uso
das invencdes mistas. Em primeiro lugar, alega-se que reconhe-
cer direitos especiais para os inventores é “injusto” para com os
colegas que, nas empresas, exercem atividades de suporte A pes-
quisa, desde a coleta de dados até aos trabalhos de engenharia.
Alinal, os inventores e os nao-inventores estariam trabalhando
em conjunto, para o mesmo fim. Nao deveriam merecer, portan-
to, tratamento diferenciado. Por conseqiiéncia, acabaria por
se formar um espirito anticooperativo dentro dos laboratérios,
iis vezes mesmo com equipes competindo umas com as outras
para chegar primeiro & solugdo (e & recompensa). Em segundo
lugar, o sistema de remuneragdo dos inventores-empregados le-
varia a formagéo de uma complexa, burocritica e cara estrutura
dentro das empresas destinada a avaliagio dos inventos.'*

Entre os dois interesses conflitantes, encontra-se o juiz trabalhis-
ta, manietado pelo texto da lei e por um desconhecimento emba-
racante dos conceitos especificos da propriedade industrial,

Num interessantissimo (e original) trabalho, Kirker chama a aten-
a0 para o seguinte: “Nos paises industrializados ocidentais, ain-

194, Rights of Employed Inventors, 1982: Hearing on HR. 4732 and HR.
6633 Before the Subcommittee on Courts, Civil Liberties, and the
Administration of Justice of the Committee on the Judiciary, 97% Cong.,
2+ Sess. 85 (1982). Estes dois projetos de lei propunham estabelecer
um sistema de remuneracio de inventos de empregados inspirado
no sistema alemio. A indidstria sempre se tem oposto vigorosamente
a qualquer alteragio do shop right, e nio agiu de modo diferente no
caso desses dols projetos.

195, C1. Witte & Guttag, artigo cit. supra nota 22, p. 473.

196, Cl. correspondéncia remetida pela SmithKline Beckman Corporation,
em comentdrio a artigo juridico que defendeu a adociio, nos EUA, de
regime de tratamento de inventos de empregados semelhante ao da
Alemanha. Cdpia dessa carta foi anexa is atas da audiéncia piblica
cltada supra, nota 193, p. 2270-2272,
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da nao se chegou a considerar o inventor-empregado como um
verdadeiro aliado, associado ou s6cio da empresa, tendo os mes-
mos interesses que ela, ou seja, que as invencdes sejam lucrati-
vas. Pelo contririo, o inventor é fregiientemente considerado
como um incdmodo, cujos direitos convém limitar muito estrita-
mente'™”. E um erro tanto do ponto de vista psicolégico quanto
do econdmico. E uma forma de ‘desmotivar' os inventores, o
que € contréirio ao interesse do industrial”*

0 que hé a fazer é eliminar a possibilidade de confisco dos in-
ventos de empregados com base num contrato de trabalho.

A solucdo ndo estd fora de alcance, Basta encontrar um meio-
termo legislativo que nao beneficie em excesso o patrio (o que
levaria o empregado a ndo inventar ou a ndo comunicar os in-
ventos) nem o empregado (o que conduziria o empregador a
nao incentivar as invengdes na sua empresa), E serd necessério
adotar meios eficazes de controle da correta aplicacio da lei. Por
outro lado, aqueles obstaculos levantados pela indistria ameri-

197, Marcy sugere gue este modo de encarar as invengdes de empregados
foi herdado da nocdo que prevalecia na ldade Média sobre a proprie-
dade dos frutos do trabalho dos servos da gleba. Willard Marcy, “New
Approaches for Compensation of Inventors”. Research Technology
Management, 21(2), mar,/1978, p. 25. Cf. th. supra Parte 1, 1.1,

Gaylord E. Kirker, “Rapport sur la Conférence Internationale sur la Situation
des Inventeurs™ (Genebra, 21/24.5.84), Annugire 198571, AIPPI, p. 149, Nes-
se trabalho, Kirker sugere que os inventores poderiam, face ao descaso de
seus direitos, ser tentados a se associar em apolo a regimes soclallstas,
atraidos pelo sistema ai adotado (o do certificado de autor de invengio
que assegurava ao inventor um direito de crédito sobre a remuneragio
que, por critérios legais, the era atribuida). Havia agqui uma enorme dose
e exagero, Nem o inventor tem como principal preocupacio ser tratado
como séeio (ndo The cabe — e nem ele pretende — assumir o5 riscos da
atividade empresdria) nem o certificado de autor de invengao seria a solu-
Ao ideal, posto que incompativel com o regime capitalista (o certificado
era especifico dos regimes socialistas, cabendo a propriedade sobre a in-
vencao ao Estado, e um direito de crédito ao inventor), Afinal, & no regime
capitalista que os inventores sio melhor remunerados até porque s6 num
regime de concorréncia € que as invengdes melhor podem ser avaliadas,
Como pano de fundo, na verdade, estd um problema bem mais sério,
bem mais delicade, e nunca até agora exposto. A Organizacio Mun-

198.

199.

cana a uma revisao do regime do shop right néo procedem. £ que,
a uma, os inventores fariam jus a um tratamento diferenciado
por uma simples razao: a sua atividade, dentro de uma organiza-
¢éo empresarial, é efetivamente diferente. Além disso, a competi-
¢éo dentro da empresa, quando ndo é salutar, pode ser coibida
por um gerenciamento eficiente. Em segundo lugar, a gestio de
um sistema de premiacao de invengdes nao tem que ser necessa-
riamente caro e burocratizado, Com efeito, se for bem organiza-
do e atuante, ele pagase por si mesmo, j que incentivard a cria-
¢ao de novas invencdes. Além disso, muitas empresas ja dispoem
de um programa desses — a novidade estaria em que esse pro-
grama deixaria de resultar de uma mera liberalidade mas passa-
ria a cumprir uma determinagao de lei.

Na verdade, a tinica perspectiva pela qual o problema deveria
ser olhado € que os interesses de empregados-inventores e os
dos patroes ndo se chocam. Pelo contrério: completam-se,'®

dial do Comércio assenta num principio de liberdade do coméreio
internacional, a qual niio prescinde de que os Paises-Membros en-
contrem um ponto de equilibrio nos padrdes de tratamento domésti-
co dos fatores de produgio. Os TRIPS resultaram precisamente da
necessidade desse equilibrio, posto que a proteio inadequada &
propriedade industrial em virios paises acabava por resultar numa
barreira & lealdade da concorréncia internacional. Cada vez mais se
levanta a tese de que deverd haver uma protecio equilibrada ao fa-
tor-trabalho, para que s palses nio concorram em desigualdade de
condigbes no mercado internacional. Cf. Renato Ruggiero (Diretor-
Geral da OMC). “The Road Ahead: International Trade Policy in the
Era of the WT0", conferéncia pronunciada em Ottawa, 28/5/1996 (este
documento pode ser encontrado na home page da OMC na World
Wide Web). Ora, ndo é descabido, para paises como a Alemanha, o
Japdo, o Brasil, cujas leis “encarecem” a exploracio de inventos rea-
lizados por empregados que ndo sio contratados para inventar, ale-
gar que regimes normativos como o dos Estados Unidos constituem
um dumping da atividade inventiva, o que daria a este pais condi-
phes vantajosas para concorrer no mercado internacional de novas
tecnologias efou de produtos incorporando novas tecnologias. Um
pedido para que a OMC constituisse um painel para examinar este
ponto talvez nao fosse inteiramente impertinente.

LILIAN DE MELO SILVEIRA / AbvoGADOS ASSOCIADOS
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G5 N0 ACAYD E DTRLNENTO

MarcELO Avanciv NETO

Associado de Pinheiro Neto - Advogadas e integranre da Area Contenciosa

1. Uma comissdo de especialistas em direito, nomeada
ainda no Governo Itamar Franco, e sob a coordenacio
do Ministro 5alvio de Figueiredo, do Superior Tribunal
de Justica, incumbiu-se de estudar mecanismos para
desburocratizar e acelerar a maquina judiciria na pres-
tacao da tutela jurisdicional. Do bojo dessa Comissao,
nasceram projetos de lei, sete dos quais ja convertidos
em lei, que promovem reformas parciais no Codigo de
Processo Civil.

2. Nesse contexto, a Lei n® 9.139, de 30 de novembro de
1995, introduz, dentro da nova ordem processual, altera-
¢oes significativas na sistemdtica do recurso de agravo. A
lei, que devera entrar em vigor sessenta dias apds sua pu-
blicagdo, altera o prazo de interposicao do recurso, a for-
macao do instrumento de agravo e, fundamentalmente, o
seu processamento.

3. O prazo para a interposicao do agravo, seja retido, seja
de instrumento, passa a ser de dez dias. O aumento do
prazo para a interposicdo do recurso, de cinco para dez
dias, explica-se em funcao de alteracdo promovida no pro-
cedimento de formacao do instrumento de agravo.

4. Com efeito, na disciplina anterior do recurso, o recor-
rente, ao ajuizar o recurso, apenas indicava — sem, por-
tanto, promover sua juntada aos autos — as pegas que
entendia devessem ser trasladadas. Intimava-se em segui-
da o recorrido a fazer sua indicacéo. Tais providéncias,
nao obstante simples em sua esséncia, consumiam tempo
significativo, com idas e vindas de autos a imprensa para
intimacao das partes dos sucessivos despachos, bem como
aos setores de reprografia dos tribunais para extracio de
copia das pecas. Somente apds essa burocracia de cartorio,
que acarretava indevida e injustificivel suspensao do
processamento da acdo, é que o recorrido era intimado a
apresentar sua contraminuta de agravo.

3. Com as alteracdes, o agravo de instrumento passa a
ser dirigido diretamente ao tribunal competente. Com
a subtracio do procedimento em primeira instancia, a
parte assume a incumbéncia de instruir seu recurso,
desde logo, com todas as pecas, obrigatdrias ou teis,
para a demonstracio de suas razdes. Evita-se, com isso,
o burocritico e sempre moroso procedimento de tras-
lado, permitindo ao processo fluir normalmente em seu
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LE! K¢ 9.139, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995. ALTERACOES NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

juizo de origem. O aumento do prazo para interposicdo
do recurso decorre, portanto, da atribuicio i parte des-
sa nova atividade.

6. O encaminhamento do agravo de instrumento direta-
mente ao tribunal permitird ao relator examinar eventual
pedido da parte, de suspensao do cumprimento da deci-
sao agravada até o pronunciamento definitivo da turma
ou camara. Esse preceito, embora existente no
ordenamento anterior, era, contudo, de dificil verificacio
na pritica, ja que o procedimento de formacao do instru-
mento em primeira instancia e a demorada distribuigéo
do recurso nos tribunais impediam o pronto exame, pelo
relator, do eventual pedido de suspensao da decisao re-
corrida, tornando o dispositivo legal indcuo. Como eram
raros 0s casos de concessdao de efeito suspensivo pelo
préoprio juiz da causa, incontiveis mandados de seguran-
ca eram impetrados ao tribunal visando & suspensao da
eficicia da decisdo agravada. Nesse sentido, a nova siste-
médtica devera reduzir o nimero de mandados de seguran-
¢a impetrados com aquela finalidade.

7. Com o objetivo de ndo criar dificuldades as partes, na-
queles casos em que a causa se desenvolver em comarcas
distantes das sedes dos tribunais competentes para aprecia-
cdo do agravo, a Lei n® 9.139/95 entendeu por bem conside-
rar tempestivo o recurso que, ainda que nao dé entrada no
tribunal no prazo de sua interposicdo, seja
comprovadamente postado no correio, sob registro com
aviso de recebimento, no prazo legal.

8. O agravo confere ao relator, para o qual for distribuido,
juizo de admissibilidade do recurso, podendo ser negado
seguimento a recurso manifestamente inadmissivel, impro-
cedente, prejudicado ou contrédrio a simula do préprio
tribunal superior. Da decisdao que negar seguimento ao re-
curso, caberd novo agravo, este no prazo de cinco dias, ao
priprio érgdo competente para julgamento do recurso,
para o que devera o relator designar dia para julgamento.

9. O juiz da causa serd informado, pelo agravante e no prazo
de trés dias, da interposicao de recurso contra sua deciséo. A
critério do relator para o qual o agravo for distribuido, o juiz
da causa podera ser intimado a prestar informagdes sobre
sua decisdo. O tribunal também devera prontamente comuni-
car, ao juiz da causa, a eventual concesso de efeito suspensivo
ao recurso. Caso, na pendéncia do julgamento do recurso pelo
tribunal, haja retratagao da decisao pelo juiz da causa, o agra-
vo restara prejudicado, nesse caso assumindo importancia
eletiva o pedido de reconsideragio que poderd ser ajuizado
paralelamente a interposicao do recurso e deverd ser dirigi-
do ao juiz da causa.

10. Sao essas as principais modificagdes na estrutura do
recurso de agravo. De um modo geral, as alteracies foram
positivas, e deverao evitar a solugao de continuidade que
0s processos sofriam toda vez que a parte recorria de uma
decisdo interlocutéria. Espera-se, também, que a institui-
¢ao de um juizo de admissibilidade iniba recursos mani-
festamente infundados e que o novo processamento do
agravo no tribunal permita julgamentos mais rapidos.

ey e T e e e AT T e B e o T T A R e e R S e T Py
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BeEnEDITO ADEODATO

Evadiretor ¢ ex-presulente do NPT

() Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o
drgao governamental responsavel pelo registro, ou como
preferem alguns, pela averbacao dos contratos de transfe-
réncia de tecnologia no Brasil. E sobre esta incumbéncia
e, portanto, sobre o papel da Diretoria de Transferéncia
de Tecnologia (Dirtec) como instrumento de politica in-
dustrial e tecnoltgica que estaremos tratando neste en-
saio e ndo sobre definicdes e conceitos acerca de tecnolo-
gia como normalmente fazem os “tecnélogos” quando tra-
tam do tema.

A atuacdo da Diretoria de Transferéncia de Tecnologia do
INPI pode ser dividida em fases subseqiientes. A primeira
vigorou na fase de criacdo da mesma e tinha como motiva-
¢ao a obstrucdo da saida de divisas do pais, principalmente
no que diz respeito a remessa disfarcada de lucros das mul-
tinacionais, que, por razdes tributarias, poderiam se utili-
zar da remessa de royalties para repatriar o capital investi-
do no Brasil.

A segunda caracterizou-se pelo controle da entrada de tec-
nologia no pais, com vistas a ordenar o desenvolvimento
industrial. A época, o Plano Nacional de Desenvolvimento
do governo brasileiro estabeleceu padrées de montagens
setoriais, definindo configuracdes de estrutura de mercado
segmentadas, tendo o governo se utilizado tanto do Conse-
lho de Desenvolvimento Industrial (CDI), como da Cacex,
como da Comissao de Politica Aduaneira (CPA), ou ainda
do Banco Central e do INPI, dentre outros, como instrumen-
tos complementares para levar a frente o projeto de indus-
trializacdo induzida.

A terceira fase coincidiu com o esgotamento do modelo
de crescimento até entdo adotado e pode ser identificada
como um periodo de desregulamentacao. Inicialmente de
maneira informal, depois pela revogacio dos Atos Norma-
tivos de controle expedidos anteriormente pelo drgio e

1. Biato, Francisco Almeida. el. al., A Transferéncia de Tecnologia no Bra-
sil, Ipea/iplan, Rio de Janetro, 1970,

por dltimo com a modificacdo legal que tornou pouco atra-
tiva a remessa disfarcada de lucros e praticamente elimi-
nou as restricoes a contratos entre controladoras estran-
geiras e suas filiais aqui instaladas (Lei n” 8.383/91). Con-
comitantemente aos periodos finais desta fase, pudemos
assistir a uma nova fungio que se constituia, enquanto se
desmontavam as anteriores. Consistia exatamente em o
INPI tomar a dianteira, criando canais de viabilizacao de
negdcios em termos de contratos entre estrangeiros e re-
sidentes no pais, ou seja, o INPl pavimentou a regulamen-
tacéo positiva do franchising e do rateio de custos de pes-
quisa e desenvolvimento.

A assuncao ao poder de burocratas pouco familiarizados
com as estratégias dindmicas sobre o papel desta Direto-
ria do INPI, aliada & crenca arraigada de que o importante
era liquidar os traumas do passado ditatorial, levaram os
executores a inaugurar uma nova fase em que vigorou a
acomodacdo e o desprestigio da Diretoria de Transferén-
cia de Tecnologia, como se a mesma fosse initil e, deixada
adormecida, cumpriria seus objetivos ou ao menos nao
atrapalharia. Afirmamos que esta posicao defensiva nao é
recomendavel, seja porque é inconsistente com a existén-
cia da propria, ou, principalmente, porque manté-la laten-
te significa privar a sociedade de propostas modernizan-
tes e esclarecedoras. Para corroborar esta proposigio e
alertando que, para tanto, ndo é necessirio nenhum ins-
trumento juridico controlador, apresento a seguir algumas
das principais contribuicdes que podem advir de uma atua-
¢io ativa da Dirtec. -

A Dirtec € um grande banco de dados de informacdes so-
bre contratos de transferéncia de tecnologia e de sua quan-
tidade e diversidade muito se pode aprender e deduzir.
No inicio da década de 70, foi feito um estudo por parte de
Biato', que procurava identificar caracteristicas explicati-
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vas das séries contratuais. A atualizacdo deste estudo, hoje,
com um universo estatistico muito maior, aliado as novas
técnicas metodologicas, poderiam ser bastante revelado-
ras de uma trajetéria e de padrdes. Ademais, ji foram de-
senvolvidas metodologias de pesquisa, inclusive dentro do
proprio INPl, que permitiram rastrear rotas tecnoldgicas
de evolucdo do que seria, sem ser impositivo, recomendé-
vel, ou do que estaria por vir em termos de novidades no
mercado de tecnologia.

A experiéncia acumulada ao longo dos anos permitiria, ain-
da, que a equipe técnica se engajasse em um amplo pro-
cesso de estabelecimento de referéncias para a previsio
de situacdes ou mesmo oferecimento de solugdes para
questdes a cargo do Cade em termos de abuso do poder
econdmico, mercados concorrenciais, etc.

(Outra importante contribui¢do que poderia ser dada pela
Dirtec refere-se a simplificagao da operagio de remessa
de rovalties e assemelhados do Brasil para o exterior. Ou
seja, atualmente, o contratante responsavel pelas remes-
sas ao exterior € obrigado a registrar o contrato no INPI, e
posteriormente no Banco Central, para fazer a operagéo
dentro da legalidade. Isto é um duplo trabalho injustifica-
vel. Entretanto, como o proprio BC ndo tem interesse em
fiscalizar mais amitde esta rubrica e também se vale de

T e

consultas ao INPI nos casos de dividas, nada mais coeren-
te do que entregar ao INPI a tarefa de alimentar o sistema
do Bacen, simplificando a burocracia, mas mantendo a fon-
te de informacao.

Vejamos uma outra responsabilidade. Nao é muito difundi-
da a orientagdo que a Dirtec dd aos empresarios. Quando se
fala nisso, logo os assustados pensam que estd se propon-
do a agdo de defesa dos empresdrios nacionais por parte
dos técnicos daquele 6rgao em conhecida negociacéo de
cliusulas contratuais. Nio se trata disso, mas de reconhe-
cer e explicitar que sao enormes as dificuldades encontra-
das pelas partes para adequarem as regras brasileiras os
contratos de assisténcia técnica e outros contratos que fo-
gem aos modelos tradicionais de licenciamento de marcas
e patentes ou de fornecimento de tecnologia ndo patentea-
da. Nestes termos, caberia & Dirtec orientar quanto a forma
mais correta e simples de proceder para que o contrato ga-
nhe em exatidao e agilidade.

Consciente que nao se esgotam nestas as possibilidades
de atuacdo da Diretoria de Transferéncia de Tecnologia
do INPI, mas que por si s6 ja seriam contribuigdes que
dignificariam a atividade da unidade do 6rgao, torco para
que a passividade do medo nao derrote a dinamica da
construcao.

GUSMAO & LABRUNIE S/C LTDA.,

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua Dr. Franco da Rocha, 137 122 andar — 05015-040 — Sao Paulo — SP
Fone: (011) 871-4557
Fax: (011) 65-0708
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Sacia dos excritdrios Dannersarnn, Slemsen, Bigler & lpanena Moreing

Sumério: 1. Cultivares - 2. Como se formou a Upov - 3. Revisdes do acordo - 4. Comparacdes entre o sistema de patentes e o de cultivares - 5. Cultivares nos
paises do Pacto Andino - 6. Cultivares no Mercosul - 7. Cultivares no Brasil - 1. Definicio de nova cultivar - Il. Cultivar essencialmente derivada - [Il. Pipeline
para cultivares essencialmente derivadas -IV. Introdugio gradativa de pelo menos 24 espécies ao longo de 8 anos - \. Ambito de proteao - V1. Exclusdes
na protegdo - VI Excecdes nas exclusdes, especialmente para cana-de-acticar - VI Exploracio comercial de cultivar essencialmente derivada - [X. Prazo

de protecio - X. Licenca compulsdria

1. Currivares

Cultivares, ou melhor, variedades cultivadas nao ¢ um termo
boténico mas foi especificamente criado para determinar va-
riedades de plantas com caracteristicas especificas, que, no
final do século 19 na Europa, vinham obtendo crescente im-
plementagdo e passaram a necessitar de alguma forma de re-
gulamentagao que permitisse a seu melhorista, ou seja, a seu
criador, investir financeiramente nesta 4rea sabendo que iria
posteriormente obter um retorno do capital investido,

Nesta época, na agricultura, avangos tecnoldgicos comega-
ram a permitir o cultivo de variedades e a producao de se-
mentes com propriedades melhoradas, sobretudo no que di-
zia respeito & sua qualidade.

Simultaneamente produtos de qualidade inferior passaram a
ser também comercializados, 0 que comegou a interferir enor-
memente na drea da melhoria das variedades, tanto de se-
mentes quanto de plantas em geral, no que se referia a “boa
qualidade” e fez com que melhoristas honestos passassem a
procurar proteger seus produtos por intermédio de contra-
tos de comercializacao particulares para assim contornarem

I
NASCIVIENTO

Advogados

L

NASCIMENTO

a pirataria ja existente e a injusta mé reputagio que acabou
por atingir seus bons produtos,

Os direitos de patentes e de marcas pouco auxilio trouxeram
ao problema que se alastrou até o inicio da década de 20, quan-
do entao diversos paises da Europa sancionaram suas leis dire-
tamente dirigidas 4 protecio de variedades de plantas e de se-
mentes. Nos EEUU, na mesma época, foi também sancionada a
Lei de Patentes de Plantas (PPA) mostrando assim o anseio
mundial por legislagdes que protegessem o trabalho érduo e
demorado dos melhoristas. Tais legislacdes nacionais, no en-
tanto, apesar de exercerem suas protecdes territoriais, nao sa-
naram os problemas das comunidades como um todo, sendo
cada vez mais clara a evidente necessidade da criagio de um
organismo internacional que reunisse os diversos paises atra-
vés de uma legislagao basica tnica.

2.__(50510 sk Formou a Urov

Em 1952, no Congresso da AIPPl em Viena e em 1954 no Con-
gresso de Bruxelas, foram tomadas decisdes essenciais relati-
vas a formacao de um organismo internacional que gerisse a
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protecao de variedades de plantas, que teve finalmente sua
data de fundacdo em 1961 em Genebra sob o nome de Upov
(International Union For The Protection of Plant Varieties).
Tomaram parte nesta fundacao inicialmente: Bélgica, Suica,
Dinamarca, Finliindia, Inglaterra, Itdlia, Holanda, Noruega e
Espanha. Naquela ocasido foram fixadas as regras basicas que
reuniriam a protecéo de sementes e de variedades de plantas
em um (nico acordo internacional.

Como artigos principais deste instrumento, citam-se:

- artigo 42, que dispde sobre todos os géneros e espécies bo-
tanicas.
- artigo 52, que dispoe sobre o dmbito de protecio.
- artigo 5, § 1%, item 3, que dispde sobre a regulamentagao
especial de plantas ornamentais.
- artigo 5%, § 3, que dispde sobre a auséncia de dependéncia
do direito de variedades.
- artigo 62 b), que dispde sobre:
- a distinguibilidade das variedades;
- a homogeneidade das variedades;
- sobre a resisténcia das variedades;
- sobre a denominacdo das variedades.
- artigo 82, § 12, que dispde sobre a duragio da protecao.
- artigo 12, § 19, que dispde sobre a prioridade.

_3. REevisoes po Acorpo

Em 1972 este acordo sofreu sua primeira revisio de ordem pre-
ponderantemente financeira e, em 1978, sua segunda revisao,

CULTIVARES

desta vez sendo modificados determinados conceitos, tais como
o da novidade, que ficou delimitada pela comercializagao. Com
0 desenvolvimento tecnoldgico se expandindo enormemente,
sobretudo nas dreas de tecnologia genética e biologia molecu-
lar, fizeram-se necessdrias novas mudangas estruturais no tex-
to da versdo de 1978 e em 1991 houve uma nova revisio do
acordo, com uma reformulacio de seu texto, no qual foi inseri-
do o tao necessario e desejado conceito de “variedade essencial-
mente derivada”, ja que tinha se tornado extremamente injusta
para o melhorista a situacao conflitante e cada vez mais repeti-
da de ser criada uma variedade através de custosos procedi-
mentos que envolvem a engenharia genética e, apds isto, ter-
ceiros estarem permitidos de criar ou usar livremente uma outra
variedade que se distinguisse da primeira apenas por um pe-
queno e pouco importante ndmero de descritores (que sio
caracteristicas das variedades). Nio havendo na versao de 1978
a previsao de dependéncias de cultivares, os terceiros nada
haviam a retribuir ao melhorista da primeira cultivar. Foi tam-
bém introduzido, nesta dltima versdo de 1991, o conceito de
privilégio do agricultor, que passou a permitir ao mesmo fazer
uso sem a necessidade de pagamento de royafties, de uma varieda-
de protegida, desde que fosse para seu priprio consumo e den-
tro dos limites de sua propriedade.

4. COMPARACOES ENTRE O SISTEMA DE PATENTES E O DE
CULTIVARES

Para uma melhor apreciagio das diversas versdes da Lei de
Cultivares da Upov e suas comparacies com o sistema de
patentes, segue-se 0 seguinte quadro comparativo:
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CULTIVARES

Cultivares e patentes de invencao: suas semelhancas e diferencas

CULTIVARES PATENTES DE INVENCAO
I. OBJETO DE PROTECAQ Uma variedade vegetal definida como tal Uma solucio para um problema técnico — pode ser
um produto ou um processo (inclusive aplicagies ou
uso3).
Il REQUISITOS DE PROTECAQ - Novidade (comercial) - Aplicabilidade industrial (ou utilidade)
- Distinguibilidade - Novidade abscluta (em fungo do estado da técnica)
- Homogeneidade - Atividade inventiva (a invencio ndo deve ser dbvia
- Estabilidade ou evidente)
- Descricdo suficiente para poder repetir ou
executar a invencao,
- Denominagio da variedade (destinada a ser o
nome genérico da variedade)

Il DEANICAQ DO DIREITO EXCLUSIVO 0 direito do melhorista estd delimitado pela - O direito do titular da patente estd delimitado pelas
deserivao da variedade, tal como aparece no reivindicagies da patente. A descricao e os desenhos,
registro de variedades protegidas. Em caso de se for o caso, podem ser usados para interpretar as
divida, se consulta a amostra que a autoridade  reivindicagoes.
mantént.

IV, AMBITO DO DIREITO EXCLUSIVO - Direito de impedir terceiros de realizar atos = Direito de impedir terceiros de efetuar atos com

com fins comerciais (*) a respeito; fins comerciais (*) a respeito de:
- do material de multiplicagdo ou de - o produto patenteado
reprodugdo das plantas da variedade -0 processo patenteado
- a produtos da colhelta (plantas inteiras, - a produtos obtidos diretamente pelo processo
partes de plantas, frutos, flores cortadas, patenteado
etc.), sempre que tenham sido obtidos - A protecio ndo s6 abrange estritamente aquilo que
mediante uso nao autorizado do material de estd reivindicado, mas lambém resultados
reproducio ou de multiplicacio e o equivalentes obtidos por meios equivalentes
melhorista nao tenha podido exercer seu agqueles reivindicados.
direito a respeito do material de reproducio
ou de multiplicacao,
- (produtos fabricados diretamente a partir de
um produto da colheita)
A outras variedades (de terceiros) que possam ser
consideradas como essencialmente derivadas ou
que nao sejam claramente distinguiveis ou
tenham sido obtidas pelo emprego repetido da
variedade protegida.
V. LIMITACOES DO DIREITO EXCLUSIVD - atos realizados em ambito privado e sem fins - atos realizados em ambito privado e com fins

comerciais (*)

- atos realizados a titulo experimental

- atos realizados com a finalidade de criagio de
novas variedades e atos realizados com as novas
variedades assim obtidas (com excecao do
melhorista)

- privilégio do agricultor

= exaustao do direito

- usudrio anterior (direltos adquiridos)

comerciais (*)

- atos realizados com fins experimentais no que
diz respeito ao objeto da patente (por exemplo,

engenharia reversa)

- atos realizados com finalidade de estudos ou de
ensing

- exaustao dos direitos

— usudrio anterior (direitos adquiridos)

V1. ACESSO AO OBJETO DE PROTECAD

- (b material da variedade que se entrega a
autoridade competente ndo fica & disposicio do
pliblico — o piblico tem acesso ao material da

- A invengio deve ser descrita de maneira tal que
um técnico no assunto possa compreender a
invencdo e reproduzi-la (requisito de suficiéncia

variedade apenas quando o titular o comercializa; descritiva). Quando for necessdrio, deve-se

- 4 descrigao da variedade para o relatdrio a ser
depositado na autoridade competente ndo € uma
descricdo suliciente para se repelir ou criar a
variedade, mas somente tem a finalidade de
identiftcar e distinguir as variedades entre si.

depositar uma amostra do material, objeto da
invencao, para gue se possa repetHa. Existe o
acesso 4 descriclo da invencio e a0 material
depositade, a partir da publicagio da invencao.

{*) NOTA: Por fins comerciais entende-se, entre oufros, produzir, fabricar, oferecer d venda, vender, usar au Possuir, armazendr, (Mperar ou exportar parg fins de comercielizagdo

H
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CULTIVARES

3. Curtivares wNos Paises po Pacto Axpivo

Em 21 de outubro de 1993, pela decisao 345 do Acordo de
Cartagena, foi sancionado um Regime Comum de Protecio
aos Direitos de Melhoristas de Variedades Vegetais, nos pai-
ses que compdem o Pacto Andino e que sao: Peru, Equador,
Venezuela, Coldmbia e Bolivia. Esta Lei toma como base as
versies revisadas da Upov de 1978 e 1991, mas guardando
sempre a autonomia territorial de cada pais e traz como arti-
gos interessantes de serem ressaltados:

- artigo 9, que em seus cinco itens discrimina casos especili-
cos nos quais pode se considerar como ainda mantida a novi-
dade da cultivar, e inclui 0 conceito de “abuso™, que pela pri-
meira vez & apontado em uma tal legislacao.

- artigo 25, que em seu item ¢) inclui na protecdo a variedade
essencialmente derivada;

- artigo 27, que em seu item b) delimita a exaustao de direitos
para casos especificos em que as variedades estiverem sen-
do exportadas para paises onde nao existir tal Lei. Cabe res-
saltar aqui que os paises do Pacto Andino ainda nio assina-
ram nem ratificaram sua entrada para a Upov.

6. CULTIVARES NO MERCOSUL

Dos paises que integram o Mercosul, ou seja, Brasil, Argenti-
na, Uruguai e Paraguai, apenas o Brasil e o Paraguai ainda
nao possuem legislagdo de protecio de variedades de plan-
tas e, portanto, ainda nao aderiram a Upov, o tendo feito, no
entanto, entre 1993 e 1994, o Chile, a Argentina e o Uruguai.
Cabe aqui ressaltar que a Argentina desde 1973 protege suas
criacdes fitogenéticas e de sementes através de legislacio pri-
pria e o Uruguai desde 1981 também possui suas leis de pro-
tecdo as sementes e s variedades de plantas.

7. CuLtivares No BrasiL

() Brasil, que assinou e ratificou o Acordo Gatt/Trips em 1/1/95,
o qual prevé em seu artigo 27, item 3 b), que os paises-mem-
bros terdo que proteger as variedades de plantas seja por leis
de patentes seja por leis sui generis ou pela combinacao das
duas modalidades, tem ji seu projeto de lei aprovado pela Ca-
mara dos Deputados, esperando-se para breve a aprovacio fi
nal do mesmo e seu sancionamento pelo Presidente da Repi-
blica. Tal projeto é uma aglutinacdo dos projetos n? 1,325 de
1935 e n® 1.457 de 1996 e engloba partes das versdes de 1978 e
de 1991 da Upov.

Em resumo, sio os seguintes os topicos mais importantes do Pro-
jeto de Lei de Cultivares aprovado pela Camara dos Deputados:

I. DEFMIcAO DE Nova Currivar

Nova cultivar € aguela que nao tenha sido oferecida i venda no
Brasil ha mais de 12 meses em relagéo & data do pedido de prote-
Ao e que, observado o prazo de comercializacio no Brasil, ndo
tenha sido oferecida & venda em outros paises com o consenti-
mento do melhorista, hi mais de 6 anos para espécies de drvores
e videiras e ha mais de 4 anos para as demais espécies.

II. Cutrivar EssenciALMENTE DErvaDa

Uma cultivar € considerada como sendo essencialmente deri-
vada de outra cultivar se, cumulativamente, for:

a) predominantemente derivada de cultivar inicial ou de outra
cultivar essencialmente derivada sem perder a expressao das
caracteristicas essenciais que resultem do genétipo ou da com-
binagéo de gendtipos da cultivar da qual derivou, exceto no
que diz respeito as diferencas resultantes da derivagdo;
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CULTIVARES

b) claramente distinta da cultivar da qual derivou por mar-
gem minima de descritores;

¢) apresente os requisitos de nova cultivar.

I. Pireuive parA CULTIVARES ESSENCIALMENTE
DERIVADAS

580 passiveis de protecao por pipeline as cultivares essencialmente
derivadas que ja tenham sido oferecidas a venda até a data do pedi-
do, desde que obedecidas as seguintes condigdes cumulativas:

a) que o pedido de protecao seja apresentado até 12 meses apds a

reparticéo do governo ter divulgado a lista das espécies vegetais
protegiveis e os descritores minimos necessérios & protecao;

b) que a primeira comercializacio da cultivar haja ocorrido a
no maximo 10 anos da data do pedido de protegao.

A prote¢an sera concedida pelo periodo remanescente aos
prazos previstos, considerando para tanto a data da primeira
comercializagao.

IV. IntRODUCAO GRADATIVA DE PELO MENOS 24 Espicies
A0 LonGgo DE 8 Anos

V. Ameiro pE ProTeCAO

A protecao da cultivar recaird sobre o material de reprodu-
¢ao ou de multiplicagdo vegetativa da planta inteira.

V1. Excuusoes na ProTecAO

Nio se aplicam os direitos de protecdo nos casos seguintes:

a) quando reserva-se e planta-se sementes para uso proprio
em seu estabelecimento;

b) quando utiliza-se ou vende-se como alimento ou matéria-
prima o produto do plantio, exceto para fins reprodutivos;

¢) quando utiliza-se a cultivar como fonte de variagio no me-
Ihoramento genético ou na pesquisa cientifica.

VII. Excecoes nas ExcLusoEs, ESPECIALMENTE PARA
CANA-DE-ACUCAR

Estao incluidos nos direitos de protecao, especificamente para
cana-de-aglcar:

4

a) a multiplicagdo do material vegetativo, mesmo para uso
proprio, sendo o agricultor obrigado a obter autorizacio do
titular da protecio.

b) quando para a concessao da autorizacdo for exigido paga-
mento, néo podera este ir de encontro ao equilibrio econdmi-
codfinanceiro da lavoura do agricultor;

c) somente se incluem neste direito as lavouras em proprie-
dades rurais com rea de no minimo 4 médulos fiscais, quan-
do destinadas a produgio para fins de processamento in-
dustrial;

d) nao se aplica o direito de protecao de cultivares aos pro-
dutores que, antes da vigéncia desta lei , houverem iniciado a
multiplicacdo, para uso préprio, de cultivares que vierem a
ser protegidas.

VIII. Exproracio ComerciaL pE CULTIVAR
Essenciaimente DErivapa

Quando uma cultivar for considerada como essencialmente
derivada de uma cultivar protegida, sua exploragio comercial
estard condicionada a autorizagao do titular da primeira cul-
tivar protegida.

IX. Prazo pe ProTeCAOD

(O prazo de protecio das cultivares serd de 15 anos, excetua-
das as espécies de frutiferas, arvores florestais, drvores orna-
mentais e videiras que terdo um prazo de 18 anos a partir da
concessao do Certificado Provisdrio de Protego (que é dado
quando da publicacio e que serve como instrumento para a
exploracao comercial da cultivar),

X. Licenca CoMpPuLSORIA

A concessao de uma licenga compulsdria serd decidida pelo Cade
(Conselho Administrativo de Defesa Econdmica) e, entre outros
requisitos, o requerente de tal licenca terd que provar que:

a) tentou sem sucesso junto ao titular da cultivar obter uma
licenca voluntéria;

b) goza de capacidade financeira e técnica para explorar a
cultivar.

Espera-se que, ap6s o sancionamento desta Lei de Cultivares,
0 Brasil ingresse também na Upov, com vistas a uma harmo-
nizacio com o Mercosul.
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Jost Anromo B, L. Fara Correa

Advgade doa Dannemsann, Siemsen, Bigler & panema Moreira

Muito se discute o valor de registros de marcas consistentes
em designacoes puramente genéricas em relacao i atividade
a que se destinam, concedidos hi mais de cinco anos e, por-
tanto, ao abrigo de questionamento judicial. Hi quem simpa-
tize com a tese de Pontes de Miranda no sentido de que um
sinal genérico, por constituir res extra commercium, jamais
poderia funcionar como marca e, portanto, qualquer registro
que a ele se refira se ressente de eficicia, tornando-se oco'. 0
pensamento do grande jurista, ainda que engenhoso, como
tudo que escreveu, e possa seduzir em um primeiro momen-
to, conduz a algumas distorqdes e desloca o verdadeiro eixo
da questao. As marcas se registram a Juz do estado de coisas
vigente a época do exame. A lei abre diversas oportunidades
ao pablico para que impugne a pretensao do depositante, se
assim quiser. E o legislador foi generoso, alids, desenhando
um longo procedimento administrativo e oferecendo nada me-
nos do que cinco anos para que os insatisfeitos com a deci-
sdo do drgao deduzam agio anulatéria em juizo. Entender-se
que, mesmo escoados todos os prazos, o titular ainda se ex-
poe, a qualquer tempo, & declaracao de ineficicia de seu re-
gistro € semear o terror da instabilidade juridica, ou seja, jus-
tamente aquilo que o instituto da prescricio visa a afastar. E
quem diz que o sinal controvertido &, realmente, uma res ex-
tra commercium? E quando e onde se diz? O que, & época do

I In Tratado de Direito Privado, vol. XVII, pag 117

pleito, ndo se reconhecia como sendo termo genérico alguém
pode, no futuro, entender que seja ou que tenha passado a
ser. Essa doutrina vai, portanto, diametralmente de encontro
a dois principios.

Primeiramente, ndo hé esquecer que, no regime do direito
brasileiro, o registro € constitutivo de direito e, assim, para
que perca a eficicia, depende de decisio em processo desen-
cadeado nos prazos legais. Em segundo lugar, a Constituicio
da Repiblica ampara o direito adquirido, e esse é dos axio-
mas mais caros do Estado de Direito, sendo uma das suas
notas caracteristicas, Somente nas ditaduras os direitos na-
vegam ao sabor de quem, no momento, faz as regras. Em sin-
tese, em agdo na qual se discute infracdo, é completamente
descabido invocar-se, como matéria de defesa, a invalidade
do titulo sobre o qual se escora a demanda. Nao anulados
por meio da agao propria, os titulos irradiam efeitos.

A verdadeira questdo a ser analisada, na hipétese da qual me
ocupo, €, na realidade, a de saber se, ainda que eficaz o regis-
tro, o raio de protecio que dele decorre é amplo o suficiente
para atingir a conduta que se pretende ilicita. A real dimen-
sio do problema a ser equacionado em litigio dessa natureza
€, em (ltima analise, a existéncia ou inexisténcia de invasio
do espaco juridico do autor, pelo emprego do termo contro-
vertido nas condigoes pretendidas pelo réu.

NEWTON PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS
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EFICACIA DOS REGISTROS DE MARCA

Os direitos subjetivos ndo sao uma espada que perpassa o ar
para ferir o que venha encontrar a frente, sem freio, sem limi-
tes. Cada direito tem a sua delimitacio, a sua configuragao, o
seu dmbito. £ o espago abstrato em que o titular, e s6 ele, titu-
lar, pode se mover sem ser importunado, sem ser molestado. A
palavra “ambito”, alids, é sobremodo expressiva, pois remonta
a instituicdo romana do ambitus, linha diviséria de um metro
de largura que devia, obrigatoriamente, separar uma casa da
outra®. Violar um direito & entrar nos limites reservados ao su-
jeito de direito. Violar é fraturar uma relacdo juridica préfigu-
rada pelo direito objetivo, relagao que, em conseqiiéncia, pre-
cisa, para recompor-se, da intervencao do judex, a menos que
o infrator reconheca a procedéncia da pretensdo ainda nao
deduzida em juizo e a ela se submeta por ato volitivo.

Fixadas essas nocoes, ha que pesquisar, em cada litigio, qual
o ambitus do direito de que é titular o autor, para que se pos-
sa, entdo, apurar se o réu nele entrou, indevidamente, geran-
do pretensao resistida.

0 direito brasileiro considera como sendo de propriedade o di-
reito que decorre da obtengdo de um registro de sinal distintivo
de produto ou servigo. A lei € taxativa, em seu artigo 59, e a lei
nova, que entrard em vigor em 15 de maio de 1997, segue-lhe os
passos. Um dos poderes tipicos que enchem o direito de propri-
edade € o de excluir terceiros. No universo da propriedade in-
dustrial, o titular de registro de marca tem o poder de impedir
que terceiros fagam uso do sinal distintivo, mantendo-os, dessa
forma, fora do ambitus em que s6 ele pode mover-se, A nocdo de
exclusio é fisica na sua origem: excluir é fechar e deixar alguém
do lado de fora. Quando se trata de bens corpdreos, essa nocio
se deixa apreciar com relativa facilidade. A transposigao do con-
ceito para bens imateriais, ao revés, comporta dificuldades, O
certificado de registro delimita, em parte, a dindmica do direito
assegurado ao proprietario do sinal; exibe a marca, define a clas-
se e, muita vez, de acordo com o pleito do depositante, arrola os
produtos ou servicos. Mas, nao basta, pois esses elementos nao
apanham a multiplicidade de situacdes que envolvem o emprego
de um sinal, havendo que recorrer, assim, a conceitos delimitati-
vos estabelecidos na lei, na doutrina e na jurisprudéncia.

Ha fatores que, & luz dos principios doutrinrios, reduzem ou
ampliam o espaco dentro do qual a propriedade sobre um
sinal distintivo exala os seus efeitos. A singularidade e notorie-
dade da marca, e.g.,, sao caracteristicas vulcanicas, que tor-

2. Vide Fustel de Coulanges, in La Cité Antigue - Etude sur le culte, le droit,
les institutions de la Gréce et de Rome.

3 Em artigo que publiquei na Reviste da ABF, edigio de jan/fev.1994, inti-
tulado “Marcas Fracas - Ma non Troppo®, mostrel que mesmo s marcas

#
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nam o sinal mais sensivel a atos predatdrios: sinais dessa
natureza, pois, a0, a exemplo dos metais condutores, exce-
lentes ferramentas para captacao de clientela. O piblico, com
facilidade, reconhece esses sinais e por eles se deixa atrair
Na direcdo oposta, marcas extraidas do léxico e evocativas
do produto ou servico a que se ligam, tém, salvo hipotese de
alcancarem grande projecao e adquirirem uma segunda natu-
reza como decorréncia do uso, a tendéncia de permanece-
rem estaticas dentro do ramo especifico e de conviverem, sem
atrito, com expressoes derivadas da mesma raiz’. A razao é
que, face ao conteddo semantico fortemente relacionado com
o proprio produto ou servico, o pilblico ndo se surpreende
com a aparicdo de outras marcas com indole semelhante, nao
associando, em principio, uma marca a outra. A conseqiién-
cia juridica da adocdo de marca retirada do vocabulirio co-
mum do ramo a que se destina € o aperto do raio de prote-
¢ao: em principio, o poder de exclusao dificilmente poderia
atingir outras marcas que ndo idénticas ou quase idénticas
para a mesma destinagdo, ressalvadas, evidentemente, hip6-
teses de manobras comprovadamente desleais.

Outra conseqiiéncia no plano juridico é a impossibilidade de o
titular impedir que terceiros empreguem o sinal em situacio
neutra, ou seja, na acepcao lingiiistica original. Seria abusivo,
sem divida, que se pretendesse proibir o uso de um vocabulo
para denotar especificamente o objeto que ele designa no pré-
pric idioma. O registro de marca tem como finalidade reservar
para alguém a utilizagio de determinado sinal como forma de
identificar um produto ou servigo e nao para monopolizé-lo
completamente. Ao se analisar e decidir se 0 emprego do voca-
bulo ou sinal grafico controvertido constitui infracdo aos direi-
tos que emanam de registro de terceiro, hd que determinar,
portanto, se o réu dele faz um uso como “marca”, ou seja, como
forma de identificar a fonte e caracteristicas de certo produto,
ou como sinal genérico, ou seja, como forma de identificar o
préprio objeto ou atributos que ele tenha. A oposicao € entre o
uso convencional do vocabulo (= na acepcio lingdistica origi-
nal), ou uso fantasioso, delimitativo da origem e caracteristicas
de um certo produto de certa fonte.

E dificil tragar uma fronteira precisa, um critério conclusivo,
justamente pelo grau significativo de subjetividade do exame.
Pode-se identificar, porém, um conjunto de fatores que tornam
manifesto o cardter de marca atribuido ao sinal. Assim, por

origindrias de vocdbulos de uso comum podem, frute de maciga exposi-
&0 na midia, adquirir solidez, tornando-se notérias e, assim, merecedo-
ras de amparo especial.
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exemplo, a posicao espacial que ocupa nas embalagens ou
material publicitirio, o seu desligamento de outros vocabulos
que, com ele, pudessem formar uma unidade logica ou sinais
gréificos que se lhe associem. Quem utiliza, de forma proemi-
nente, determinado vocdbulo, sem compor frase, nominal ou
verbal, sem vinculo aparente com o seu conteGdo semantico
original, teria dificuldades em sustentar que dele faz emprego
puramente genérico e nao significativo de uma conexao entre o
produto e a fonte de onde provém. Alterar-se-ia a relacao de
compreensao/extensao entre o termo e o seu objeto, pois o
objeto passaria a ter compreenséo muito mais larga (um pro-
duto X, com caracteristicas Y, Z, C, com preco A etc.) e exten-
sdo menor, convindo a um Gnico ser: o produtor. O significante
desliga-se de seu significado no idioma, deixa a sua compreen-
sdo original para adquirir compreenséo e extensao diversas.

Em nosso sentir, qualquer alteracao de contelido semantico,
compreensdo e extensio de um vocibulo em determinado
contexto afasta a configuracdo de genericidade, o que nio
significa — reitere-se — que o termo ndo possa continuar sen-
do utilizado por qualquer um na denotacio (ou conotacdo)
que lhe atribui o idioma. A exclusividade confina-se ao em-
prego a titulo de marca.

Outra hipdtese que torna inequivoca a intencao de se dar a um
vocdbulo a indole de marca € a sua fusdo com outros semante-
mas ou morfemas para dar lugar a um conjunto novo, O mes-
mo ocorre com a simples justaposicao que, ndo dando origem
a um termo logico ou frase verbal & luz das regras gramaticais,
provoca a impressao tipica de uma relacéo produtor/produto.
E de se ressaltar que o cardter evocativo ou, na origem, até
mesmo genérico ou descritivo de marcas que, no decorrer do
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tempo, conquistaram projecdo, tornando-se, paradoxalmente,
marcas fortes sob a dtica de sua aptidao para gerar receita, é
campo fértil para o enriquecimento sem causa por parte de
quem, sob a alegacio de que as emprega em sua acepcao nor-
mal, na realidade as adota efetivamente como marcas, induzin-
do o consumidor em erro. Para se evitarem atos dessa nature-
za, é preciso que se aplique de forma criteriosa o principio pelo
qual a protecao s marcas é diretamente proporcional & sua
aptiddo intrinseca para distinguir Ha que associar a esse prin-
cipio o da repressdo a fraude a lei e ao da efetiva posicio da
marca no mercado. Tendo um sinal, fruto de uso intenso, gran-
jeado conceito de marca, sendo percebido pelo mercado como
tal, o referido principio perde muito de seu vigor, cedendo diante
da probabilidade de aproveitamento intencional por parte da
concorréncia, sob o escudo do carater pretensamente evocati-
vo ou genérico do termo controvertido.

Em sintese, o raio de protecio das marcas deve ser aferido 4
luz de uma pluralidade de critérios a serem aplicados ao caso
concreto, sem valoragio excessiva de determinado principio
e sempre tendo-se em mente os dois pilares sobre o qual as-
senta o direito das marcas: a repressio ao desvio ilicito de
clientela alheia e o direito do consumidor de selecionar os
produtos ou servicos por um sinal indicativo de determinada
fonte, simbolizando um cromo de caracteristicas que espera
reencontrar ao adquirir 0 mesmo produto ou recorrer ao
mesmo prestador de servigos. O que nio se pode fazer é, sic
et simpliciter, negar vigéncia a um titulo que, enquanto nio
anulado, projeta todos os seus efeitos no mundo juridico. O
caminho adequado, entendemos, € interpretar a dimensao dos
efeitos e nao elimind-los manu militare, ao arrepio da lei,
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SeCAD ORGANIZADA PELA AssoCiaDa EusasetH Kasenar Fexkere

MARCAS

Arrica po Sut - Decisio FiNaL po
Caso McDonain's

Howne Kong - AUTERAQOES va LE1 DE
Marcas

Dando continuidade & naticia publicada nesta se-
canna RABPI ne 21, de margofabril 1996, informa a
fonte infracitada que o Setor de Recursos do Supre-
mo Tribunal da Africa do Sul,o mais alto tribunal
do sistema juridico sulafricano decidiu em favor
da McDonald's Corporation. O Tribunal expressou
seu parecer a respeito da interpretacio correta do
artigo 35 da Lei de Marcas de 1993 levando em con-
sideracio a Convengdo da Unido de Paris como fun-
damento do artigo em questao No entendimento
do Tribunal, o tipo de protecio oferecida pelo arti-
g0 33 (3) é tipicamente aquela cormespondente &
tese jurisprudencial de passing-off proibicao do uso
de uma marca com relagao a produtos ou servicos
eim respeito a0s quais a mesma seja muito conheck
da,quando tal uso tenha a probabilidade de causar
engano ou confusan

OTribunal aceilou come proves as pesquisas de opi-
niao de mercado realizadas pela McDonald's tendo
também levado em consideragao outros {atores, fais
comao a publicidade e as viagens de sulafricancs ao
exterior reconhecendo que pelo menos um ndmero
substancial de pessoas &s quais interessariam os pro-
dutes ou servigos fornecidos pela McDonakd's conhe-
cia 0 seu nome, e concedey uma ordem de proibi-
rao do uso da marca McDonald's pelo infrator nos
termios. do artigo 35.

Na conclusio dos autores do bolefim abaixo cita:
do,esta decisdo indubitavelmente instilard confian-
¢a na habilidade do sistema legal sul-africano de
proteger adequadamente os direitos de proprieda-
de intelectual.

{Resumo do boletim de John & Kernick, The
Changing Scene.n® 4f L5/9, ago 96)

Aremania - Continua A REFORMA DA
LegisiacAo MarcAriA

A lei de 19 de julho de 1996, que reformou a
nova Lei de Marcas de 25 de outubro de 1994,
entrou em vigor em 23 de julho de 1996, exceto
para o arligol.2, cuja vigéncia se iniciard em
12 de janeire de 1999 (v noticia publicada nes-
ta secao, na RABPI n® 14, de jan.ffex 93).

Em 20 de dezembro de 1996, 0 governo de Hong
Kong colocou em vigéncia todos os dispositivos
restantes do Regulamento sobre Propriedade Inte-
lectual da OMC {(WTO Ordinance) tendo por esco-
po permitir que Hong Kong cumpra com suas obrni-
gagoes decorrentes do Acordo TRIPS (viambém no-
licia sobre direitos autorais. nesta secio, infra).
{Linkiaters & Paines, ntelleciual Property News, n®
37, Londres, jan. 97)

Juiu-Pmsmanms&omlﬂ
DE MaRcas

() projeto de revisio da Lei de Marcas japonesa foi
aprovado pelo Padamento em 4 de junho de 1996,
A lei reformada entrard em vigor em 1¢ de abril de
1997 Esla revisao traz alterapdes substanciais & Lei
de Marcas japonesa pela primeira vez desde 1959,
(Para matoms detalhes, consultese 1I0A Patent Office,
Circular de jan. 97, contendo a tradugéo do texto
intitulado "Revision of Japanese Tademark Law” publ
pela Japan Patent Artomeys Association, Togquio)

PALESTINA - Imui:mcm bE MARCAS
DE SERVICOS

O Ministro da Justica palestino proferiu em Gaza,
em 8 de selembro de 1996.uma decisio alterando
oAnexon® 4 dos Regulamentos de Implementacao
da Lei de Marcas, introduzindo o registeo de mar
cas de servico no sistema do pals.

(Abu Ghazaleh Intellectual Property TPY Bullerin,
e 30, out. 95)

VENEZUELA - JURISPRUDENCIA SOBRE
Marca GENERICA

Um pedido de registro da marca Jacuzzi para pe-
cas de banheiro indeferido pelo INPI venezuelano,
sob o fundamento de generalidade. Um terceiro
no processo, representando a genuina firma
lacuzzi.que ndo era parte nos autos administrat-

vos, interpds um recurso ao Ministro alegando que
a marca est registrada em muitos paises, & origi-
naria do sobrenome do fundador da empresa e
notornia, lendo apresentado provas nesse sentida
O Ministro (Didrio Oficial 405.vol. 1, de 27/%/9%6)
declarou que embora o pedido tvesse sido depesi-
tado por terceiro, "mesmo assim, @ Jacuzzi Inc. de
monstroy fer interesse pessoal, legitimo e direto”
N0 processo,como se titular fosse.e que conseqien-
termente, aceita o recurso declarando ser a marca
notoria. Salientese que o pedido foi originalmente
depositado antes da entrada em vigor do dispositi-
vo andino sobre notoriedade, de forma que, ndo
ohstante o fato de o dlimo nao ser aplicavel, "as
normas (de tal Decisio) indicam a tendéncia legal
na matéria” A Resolugao do Escritdrio de Marcas
foi anulada. O interesse especifico desta decisio
& a possibilidade de ingresso de um berceiro num
processo em que ndo esteja emvolvido como par
te direta e vir a obter uma declaragio de notorie-
dade em seu favor

(Bentata Abogados, Intelleciual Property Report,
Quarterly Letter XVII 197, 1@ de jan. de 1997

PATENTES

CanADA - REFORMA DA LE1 DE
PATENTES

Em 1% de outubro de 9%, entraram em vigor no
Canadid emendas & Lei de Paentes e um conjunto
substanciaimente reformadode Regulamentos sobre
Patentes, Entre as modificagoes, citamos a introdu
g0 do conceito de “data de refvindicagio” para cada
reivindicagio de um pedido;a introducio de nomas
escritas permitindo o depdsito eletrdnico de pedidos
de patentes e de outros documentos; a alteragio da
definicao de “pequena entidade” e a permissio de
que uma revindicagio seja dependente de midltiplas
refvindicagdes precedentes qualquer uma das quas,
aseu fume, podendo também ser dependente de
miiltiplas revindicacOes precedentes.

(resumido de Alex Forat, "Changes to the Patent Act
and Rules’ in Blakes Report nov/dez. 96)
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' INGLATERRA - AITERACAO DA LEr DE
| Parentes para ADartacio ao TRIPs

O Escritdrie de Patentes inglés circulou uma minuta
de instrumento legal alterando os artigos 482 54 da
Lei de Patentes de 1977, para implementar o Acordo
TRIPs, particularmente com respeito 3 licenca come
pulsdria A principal caracteristica da minuta é que,

| com refagio a uma patente cujo titular seja um na-
cional de,ou um domiciliado em um estado-mem-
bro da OMC, nao constituira mais fundamento para
o deferimento de uma licenga compulsiria que a
demanda para o produto patenteado no Reino Uni-
do seja satisfeita pela importacioA minuta também
incorpora as normas contidas no artigo 31 do Acor
do TRIPs.

| (Linklaters & Paines, Inteflectual Property News, no
37, Londres, jan. 97)

Basnia HerzEGOVINA - Rrvn.umc-m
oo DIRErTOS

Todos os direitos de propriedade industrial
iugoslavos depositados ou concedidos aé 1o
de margo de 1992 podem ser re-registrados na
Bdsnia Herzegovina até o dia 31 de maio de
1997, mantendo a prioridade dos direitos
iugoslavos correspondentes.

{Ristic & Ristic, Bulletin n* 8, Belgrado, 15 de
jam, de 1997)

TRATADOS INTERNACIONAIS -
NOVAS ADESOES*

a) Convengio da Unido de Paris - Barein expediu
um decreto aprovando a sua adesio i Convencio
da Uniao de Paris.

b) PCT - Em 16 de julho de 199, entrau em vigorem

Cuba,a Resalugio n® 66/% sobre as regras de aplica:
| a0 do PCT For outro lado, este trtado entrou em
vigor em 1 de feverefro de 1997 na lugoskivia.

c) Convenigio de Berna - Barein expediu um de-
| crefo aprovando a sua adesdo & Convencio de Ber
na para a Protegao de Obras Literdirias e Artisticas.a
qual, outrossim,entrou em vigor em Cuba em 20 de
fevereino de 1997,

INeoRyeE D4 PropriEnaoe INTeLECTUAL B0 Moo

d) Acordo de Estrasburgo - O acordo de Estrashurgo
sobre a Classificagio Internacional das Patentes de
1871 alterada em 1979 entrard em vigor na Grécia em
21 de outubro de 1997,

e) Convengéo de Estocolmo - A Comvencio de
Estocolmo instituinda a OMPI, de 14 de julho de
1967, entrou em vigor nos seguintes paises:
Mocambique (23 de dezembro de [996); Eritréia
(20 de fevereiro de 1957); Nepal (4 de feversiro de
1997} & Oman {19 de fevereiro de 1997).

f) Acordo do Eseritdrio Europeu de Patentes - A
Roménia assinou o Acordo de Extensio do Escri-
tiric Europen de Patentes (EEP) em 9 de setembro
de 19 e 0 acordo em questio entrou em vigor
nesse pais em 15 de outubro de 1996,

g) Convengao de Roma - A Convengio Internacio-
nal de Roma sobre a Protegio dos Artistas, Intérpee-
tes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas
e dos Crganismos de Radiodifusio, de 1961, entrou
em vigor na Esbovénia em 9 outubro de 1996,

h) Tratado sobre o Direito das Marcas de 1996 -
Na Holanda, que j o assinou, o tratado em ques-

| tao entrard em vigor i7és meses apds a data de de-

pésilo dos instrumentos de ratificacio pela Bélg
ca e Luxemburgo.

i) Acordo da Haia

A Bulgénia aderiu ao Acordo da Haia sobre o Depdsi-
1o Internacional de Desenhos e Modelos Industriais,
vigente nesse pais desde 11 de dezembro de 1996,

* As dafus evive parénteses comespondem & entrad
em vigor do Iratado nos paises elencados.

DIREITO DE AUTOR E PROTECAO
DO SOFTWARE

ArMENA - Nova Ler pe Direrros
ﬁurﬂmus

Entrou em vigorem 4 de junho de 19%,2 Lei so-
bre o Direito de Autor e as Direitos Conexos de 13
de maio de 1996.

Coréia - Revisio pa Ler pe Direrros
AvToRrals

A Lei de Direitos Autorais coreana foi modificada
em b de dezembro de 1995,a fim de implementar os
dispositives do Acordo TRIPs tendo entrado em vi-
gor em 12 de julho de 1996.

(Wonjon Intellectual Property Law Firm, Karean [P
Monitar,vol. 11, dez. 96)

Hong Kong - Areracio pa Le pe
Direrros Avtoras

Além das modificacdes na Lei de Marcas, tlambém
entraram em vigor em 20 de dezembro as alteragtes
da Lei de Direitos Autorais, destinadas a satislazer as
exigencias do TRIPs. |
(Linklaters & Paines, fntellectual Froperty News, no
37, Londres, jan. 97)

OMPI - Apocio pe Dois Novos
Tratapos NA Area pos DiRerros
AuTorals

Dois novos tratados internacionais form adotados em
20 de dezernbro de 199 em Genebra, num encontro
dis estados-membros da OMPI - Organizacao Mundial
para a Propriedade [ntelectual:oWIPO Copyright Treaty
(Tratado de Direitos Autorais da OMPI), que altera a
Canvengao de Bema sobre Direitos de Autog e o WIPO
Rerfomances and Phonograms Trealy (Tratado de Fxe
cugdes e Fonogramas da OMPI).0 qual cobre a prote-
a0 dos executons ¢ dos produtores de fonogrmas.
Ambs o5 tratados estardo abentos A assinatura até 31
de dezembro de 1997 por qualquer estade-membro
da OMP1 e pela Unido Eurcpéia,e entrario em vigor
Iriés meses apds sua ratificagio por trinta estados.

A discussao de um terceiro tratado sobre a prote
tdo de bancos de dados doi adiada para o préxi-
mo anda,

(Linklaters & Paines, Intellectual Property News, ne
37, Londres, jan. 97)
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COORDENADORES E SECRETARIOS DAS Comissors pE Estupos

Relator geral: Gustavo Staring Lecnardos
Momsen, Leonardos & Cia.

Rua Tedfilo Otoni, 63, 10¢ andar
20090:080, Rio de Janeiro, BRI

Tel: (021) 223-3131, fax: (0217 2331642

Relatora-assistente: Elisabeth Kasmmar Fekete
Momsen, Leonardos & Cia.

A Nove de Julho, 3147, 72 andar, conj, 72
014070000, 530 Paulo, SP

Tel.: (011 8346954, fax: (011) 8854675

Marcas

Coordenador: Ricardo PVieira de Mello

Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C
Av Rio Branco, 277. 8 andar

20047900, Rio de Janeiro, RJ

Tel: (021) 220:6221, fax: (021) 22046100

SecresdrioValdir de Oliveira Rocha Flho
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20044-900, Rio de Janeiro, RJ

Telk (021) 282-1232, fax (021) 2624247
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Coordenadora: Esther M. Flesch

Trench. Rossi e Watanabe Advogados

Av D Chueri Zaidan, 920, 8 andac Morumbi
4583904, 530 Paulo, SP

Tel: (011) 304846940, fax; (0177 5506-3455

Paresmes

Coordenador: Rana Gosain

Daniel & Cia

A Repiblica do Chile, 230, 6¢ andar. Centro
2031-170, Rio de Janeiro, R

Tl (021) 22440212, fax: (021) 224-3344

Secretaria; Mana Lavinia L Maurell

Daniel & Cia

A Repiblica do Chile, 230,62 andar, Centro
2001170, Rior de Janeiro, R

Tel: (021) 2244212 fax: (021} 2243344

MercosuL

Coordenadores: Rodrigo 5. Bonan de Aguiar
Daniel & Cia.

Av Repiiblica do Chile, 230, 6* andar, Ceniro
20031-170, Rio de Janeiro RJ

Tel: (021) 2244212, fax: (021) 2243344

Helio Fabbri Junior

Advocacia Pietro Arboni $/C

Rua Guararapes, 1909, 7 andar Brooklin Nevo
(4561004, Sao Pk, 5P

LML) 55055223, fax: (0I1) 55053306

Transrergncin e Tecnouocia £ Franchisc”
Coordenador: Luiz Henrique Oliveira do Amaral
Dannemann, Siemsen, Bigler & lpanema Moreira
Rua Marqués de Ofinda, T0. Botafopo
Z22514M0, Rio de Janedro, RJ

Tel: (021) 551-3142, face: (021) 5510645526040
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Coordenador Manoe] koaquim Fereira des Santes
Bekan, Sankos, Remog Fumela e Gennasi

Rua Camdoso de Mello 1730, 7 andaVila Olimpia
CHSRR005, S50 Pauia 5P

Tt (011 E2OGESR/BR0065S, fac (011} 8293743

Dirermos Almosas

Coardenadora: Maridngela Vassalo

Johnson & Johnsou Indiistria e Comércio Lida.
Rua Gerivatiba, 207, 5* andar

(05501900, 540 Paulo, 5P

Tel: (011) B17-8677, fax: (011) 8178678

Innacactes GEOGRARCAS

Coordenador: Carlos Henrique de Carvalho Frdes
Froes, Luna & Fdes Advogados

AvRio Branco, 131, Grupo 21034

20040006, Rio de Janeim, R

Tel: (021) 2240989, faxc: (021) 2327806

Secretario: Henry Knox Shemill

Danicl & Cia,

A Repiblica do Chile, 230,62 andar, Centro
20031-170, Rior de Janeira, RJ

Tel: (021) 2244212, Fax: (021) 224:3344
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Coordenadora: Mara Thereza Wolff
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreim
Rua Mamués de Qlinda, 7. Botafogo
233514M0, Rio de Janeiro, RI

Tel: (021) 551-3142, fax: (021) 551-9649/5524049

Comissio pE Estupos pe Direrros AUTORAIS

REUNIAD REALIZADA EM 30 DE QUTUBRO DE 199

No dia 30 de cutubro de 1596, &5 9 horas, reuniram-e no auditdrio da Johnson
& Johnson Indistria e Comércio S.A. localizado na Rua Gerivativa, 207, 830
Faulo os seguintes membros da Comissao de Estudos de Direitos Autorais da
ABPl.sob a coordenacio da Dra. Mariangela Vassallo: Alberto Camelier
(Servtrade Consultoria Propriedade Industrial), Blanca M, G Martelli (Kodak
Brasileira), Carla K. Nass de Andrade (Dannemann, Siemsen, B. & 1. Moreira),
Fernando J. Vide Campos (Gouvea Vieira, Mitaini e Jucd), Guilherme C.Carboni
(Finheiro Neto Advogados), Inés Papathanasiadis (Gouvea Vieira, Mitaini e
Juca). Maria Fernanda Alves Pallercsi (Lilian de Melo Silveira Advs, Assoc.),
Marina Inés Fuzita (Dannemann, Siemsen, B. & 1. Moreira), Mauro Augusto
Falsetti (Monsen, Leonardos & Cia.), Ronaldo Luiz Pires (Dannemann, Siemsen,
B.& 1. Moreir), Tania Mendonga (Johnson & Johnson Ind.e Com. Lida)

Dando inicio & reuniao, a Dra. Mariangela fez um breve relato sobre sua
participagdo, como representante da ABFI, na reunido do subgrupo de Di
reito Autoral do GIPI (Grupo Interministerial sobre Propriedade Intelectual),
realizada no dia 22 de outubro em Brasilia, e colocou 3 disposicio dos asso-
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ciados capia das propostas que foram apresentadas durante esse encontm
Conforme acertada na (ltima reunido da comissan,a Dra. Mariangela e Dre
Carla Andrade realizaram um encontro com o DeCtévio Afonso dos Santos
{coordenador de Direito Autoral da Secretaria de Folitica Cultural - Minisi=
rio da Cultura). em Brasilia. no dia 23 de outubro, tendo sido passadas 2
seguintes informagoes:

1. Foi designada uma comissao para analisar o Projeto do Dr Luis Viana F-
Iho,n® 5.430, aguardandose a indalagdo desla comissio possivelmente parz
1997 Apos a instalagao,a andlise do projeto serd feita em 40 sessdes,
2.Com relacao ao Protocolo de Harmonizacio do Mercosul, o De Otévie
Afonso do Santos teceu comentdrios a respeito da proposta apresentada pelo
subgrupo sete em Montevidéy, e informou que a discussio deste assunto
deverd ser retomada em 1957, no dmbito do Ministério da Indistria, Comés
cio e Turismo,apds a reunido da OMP! lomandose como parametro a pos-
¢ao internacional sobre a matéria,

Em resumo, os objetivos de tal encontro foram alcangados, dada 2
receptividade do St Otdvio O propésito de comissao é de dar continuidade
a0 didlogo ja estabelecido fanto no que diz respeito a andlise do Projeto de
Lei n® 5.430,quanto para discutir outros assuntos de interesse da mesma,
Em virtude da refomada, por parte do Governo,das discussdes acerca do Pree
jeto do Deputado Luis Viana Filho, os membros da comisséo decidiam que
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seria importante fazer uma andlise dos pontos mais criticos deste Projeto, em
cardter de urgéncia e para tanto, ficou acertado que os membros interessados
em integrar este grupo de estudo se reunirao extraordinariamente.

Dando prosseguimento & reuniao, o Dt Guilherme Carboni explanou sobre
o tema “0s Direitos Morais de Autor e as Novas Tecnologias”, conforme traba-
lho preparado em anexo.

Apds a explanagao, ressaltou-se a dificuldade de regularizar os direitos mo-
rais de autor dentro das novas tecnologias, principalmente com relagio a
Internet, tendo em vista que, em grande parte, esta regulamentacio depen-
de de solugdes de ordem técnica e nao apenas da reforma do ordenamento
juridico vigente,

Mada mais tendo a ser tratado,a reunido deu-se por encerrada as 11:20 horas
& ficou marcada uma nova reuniao da comisséo para o dio 27 de novembro,
as 9 horas, no mesmo local, para discusséo do Projeto de Lei n® 5.430,

Os Direrros Morais pE Autor £ As Novas TecnoLoGIAS
Fontos para discussdo:

1.0bjetivo da exposicao: analisar a posicao dos direitos morais de autor face
as novas tecnologias, principalmente a multimidia e as redes de informagao.
2.0 direito de autor é o ramo do direito que regula as relagoes juridicas
advindas da criacio e da utilizagio econdmica das obras intelectuais, no
campo da estética.

3.5empre que nos referimos 4 regulamentacao dos resultados da ativida-
de intelectual, no campo da estética, devemos levar em conta dois aspec-
tos, a principio, contraditérios: (1) o interesse do autor de defender a sua
personalidade e de auferir lucro; e (i) o interesse da coletividade na sua
livre utilizagao.

4. Ha vérias teorias sobre a natureza juridica do direito de autor As princi-
pais 530 as seguintes:

(i) O direito de autor como direito da coletividade: De acordo com essa
tecria, 05 frutos do intelecto seriam patrimdnio da humanidade e, portanto,
nao poderiam ser objeto de monopalio;

(i) O direito de autor como um direito real de propriedade: Criticase essa
teoria por contrariar algumas caracteristicas fundamentais da propriedade,
como a permanéncia ao autor de prerrogativas, mesmo apds a cessio do
direito de aulerir proveito econdimico da obra;

(iii} O direito de autor como direito especial de propriedade,tendo por ob-
jeto um bem imaterial: Essa teoria baseiase na idéia de que também existi-
ria uma espécie de propriedade sobre coisas incorpdreas. Seu objeto seria,
portanto, concebido in intellecty e nao in corpore;

() O direita de autor como emanagao do direito da personalidade: Tanto os
aspectos pessoals como patrimoniais da obra intelectual senam uma emana-
;a0 da personalidade do autor Essa teoria ndo é capaz de explicar a questio
da cessdo de direifo,uma vez que os direitos da personalidade séo inaliendveis;
(v) O direito de autor como direito de clientela: O objeto do direito de autor
seria o provesto firdo das relagies de negdcio, vinculadas a uma clientela;e
(vi) O direito de autor como um direito sui generfs: De acordo com essa
teoria, o direito de autor ndo poderia ser incluido na clissica divisio do
direito romano: direitos pessoais, direitos reais e obrigagdes, pois faria parte
de um outro grupo,sob a denominagao de direitos intelectuais.

5.A orientacio predominante na doutrina nacional e estrangeira é de se
considerar o direito de autor como um direito sui generis, uma vez que &
composto por um componente moral (que € um direito da personalidade),
e por um componente patrimonial (que tem um cunho de direito real), for
mando um conjunto integrado.
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B Apesar de integrados, esses direitos tém funges proprias. Os direitos mo-
rais referem-se & defesa da personalidade do autor e os direitos patrimoniais
dizem respeito & utilizagio econdmica da obra,

1.Tendo em vista, pois,que a obra intelectual € emanagao da personalidade
do autora defesa dos direitos morais estd relacionada com aspectos da nos-
sa prdpria natureza humana.

8. Assim, o direito moral pode ser entendido como o fundamento ético do
direito patrimonial. Alguns autores, como Henri Desbois e Alain Le Tarnec,
chegam até mesmo a reconhecer que o direito moral é mais importante que
o direito patrimonial de autor

9 Emanuele Santoro entende que a relagao que liga o autor & obra & genéti-
ca. () autor emprega energia para inserir na realidade um dado novo.Dai o
nome obra intelectual ou de engenho.

10, No sistema individual de protecao ao direito do autorque é o da Conven-
a0 de Berna,da qual o Brasil € signatdrio,os direitos morais nascem com a
pripria criagho da obra.Surgem, entdo,os direitos de inédito, de paternida-
de e de nominagac

11.Com a reprodugdo da obra, para comunicagao ao piblico, emergem
outros direitos morais, dentre s quais os direitos A integridade, & modifica-
cao e i revindicagio.

12.As caracteristicas fundamentais dos direitos morais de autor sio: a
pessoalidade, a perpetuidade (ndo se extinguem), a inalienabilidade (nao
podem ser transferidos), a imprescritibilidade e a impenhorabilidade.

13. Sobre os direitos morais de autor a Convengao de Berna estabelece o
sequinte:

Artigo b bis, alinea |

Contelido do direito moral

‘) Independentemente dos direitos patrimoniais do autore mesmo apds a
cessao desses direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternida-
de da obra e de se opor a qualquer deformagao, mutilagio ou outra modifi-
caao dessa obra ou a qualquer atentado & mesma obra, que possam preju-
dicar a sua honra ou a sua reputacao’.

14.0 artigo 25 da Lei nt 5.988, de 14/12/73 (Lei de Direitos Autorais) dispde
que:

Art. 25 - Sao direitos morais do autor:

| - o de reivindicar, a qualquer tempo,a paternidade da obra;

11 - o de ter seu nome, pseuddnimo ou sinal convencional indicado ou anun-
ciado, como sendo o do autorna utilizagao de sua obra;

Il - o de conserva-la inédita;

IV - 0 de assegurarlhe a integridade, opondose a quaisquer modificacies,
ou & pratica de alos que, de qualquer forma, possam prejudicd-a, ou alingi-
lo, como autor em sua reputacan ou honra;

V - 0 de modificé-la, antes ou depois de utilizada;

VI -0 de retird-la de circulagio,ou de The suspender qualquer forma de utili-
2agao ja autorizada’”,

13.De acordo com o TRIPs, 0s paises deverdo cumprir o disposto nos artigos
1221 e apéndice da Convengao de Berna, mas nao terao direitos ou cbriga-
goes com relagio ao disposto pelo artigo 6 bis da Convengao de Bema, que
prevé os direitos morais de autor

16.A obra somente pode ser utilizada pelo autor 2 menas que este autorize
terceiros a dela fazerem uso, respeitados os seus direitos morais.
17.Quando alguém adquire o original da obra, essa aquisicio diz respeito
apenas ao corpo fisico e ndo & criagdo em si. Ry essa razao,o adquirente do
original da obra pode apenas utilizila para fins particulares e jamais repro-
duzi-la com o intuito de lucro

18, Fortanto, a cada reproducéo da obra, para comunicagio ao piblico, o
autor deverd ser previamente consultado em respeito aos seus direitos mo-
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rais, bem como devidamente remunerado, em razio de seus direitos
patrimoniais.

14.5e a consulta prévia ao autor, para a exploracio econGmica da obra,
sempre se apresentou relativamente vidvel, devido as préprias caracteristi-
cas e formas de circulagao dos bens culturais tradicionais, esse procedimen-
to se torna mais dilicil no mundo de hoje, em fungio dos seguintes fatores:
(i) os bens estao sendo*desmaterializados” pelo processo de “digitalizacio™,
passando de um suporte fisico para um suporte logico:

(ii) a imediatez exigida pelo mundo atual, na circulagao de informagdes,
nan € compativel com o tempo normalmente dispendido pelos meios de
comunicagio tradicionais; e

(iii) os avangos da informdtica tém propiciado o aprimoramento do proces
50 de reproducao de informagoes. O usudrio de multimidia, por exemplo,
pade imprimir diversas cdpias de uma determinada obra. com uma qualida-
de semelhante 3 original,

20.Em vista dessa nova realidade, o direito de autor precisa se aperfeigoar
para desenvolver mecanismaos mais eficientes de protecio aos direites moras.
21.As redes de informagao funcionam como verdadeiras “vilrines”, que ex-
poem tanto obrs criadas através do préprio computador como obras de
natureza diversa, “digitalizadas” com a autorizagio do seu autor que po-
dem ser facilmente modificadas e reproduzidas pelo usudrio, justificando
uma preocupacio maior com a defesa dos direitos morais,

22 Esta exposicao nao tem a pretensio de apontar solugoes, mas apenas
tragar caminhos, para uma efetiva protecio dos direitos morais de autor nas
redes de informacao, tais como;

(i) melhorar o nivel de informagio acerca dos titulares e seus direitos auto-
rais nas redes de informagio;

(i) organizagao de um sistema eficiente de administragio dos direitos auto-
rais nas redes de informacéo; e

{iii} necessidade de uniformizar o tratamento dos direitos intelectuais, devi-
do ao cardter global das redes de informagao.

23 Entendemos que a maioria dos problemas relativos & protecao dos direitos
marais de autor nas redes de informagio podem ser solucionados através de
mecanismos tecnicos. No entanto alguns conceitos do direito de autor preci-
sam ser adaptados a essa nova realidade, sem que haja a necessidade de des:
virtuar o sistema vigente, retirando o componente moral de seu conteiido.

A Comissao de Estudos sobre Marcas, reunida em Blumenau ao ensejo do
Al Semindrio Nacional da Propriedade Industrial, entende por bem adotar
a seguinte resolucio:

— Considerando a canveniéncia de se atualizar a vigente classificagio de
produtos e servicos;

— Considerando que uma tabela de convergéncia entre os diversos itens da
classificagio internacional com os itens da classificacdo brasileira traria be-
neficios imediatos para o depdsito e para o exame de pedidos de registro de
marcas no Brasil e no exterior;

— Considerando, por outro lado,que. a se adotar um novo sistema de classi-
ficagdo,a Comissao de Estudos sobre Marcas da ABPI entendeu ser mais
conveniente a substituico do sistema de classificacao pela mera listagem
dos produtos/servigos objeto do pedido de registro;

— Consideranda, finalmente, que o INPI j4 est em vias de concluir um projeto
de sistema de classificacio de produtos e servigos baseado no sistema de clas-
sificado internacional, cuja divulgacio pam efeito de andlise e comentarios
por parte das entidades interessadas deverd ocorrer brevemente.a ABP

RESOLVE

1. Propor seja dada continuagao acs trabalhos de elaboragio da tabela de
convergéncia de produtos e servigos, estabelecendo a correlagdo entre os
diversos itens da classificagio intemacional com os itens da classificacio
brasileira;

2 Manifestar a preocupagao da ABP| com relacdo & proposta do INPI de
adogao da classificacio internacional e sugerir o reexame da matéria,solici-
tando & apresentacao, pela Autarquia. dos detalhes de sua proposta, para a
apreciagao dos membros da ABPI

Grupo pE TraBALHO TRADEMARK Law Treaty (TLT)

0 Grupo de Trabalho instituido pelo Conselho Diretor da ABPLem sua reu-
niao de 19 de outubro de 199.com a finalidade de apreciar a conveniéncia
ou nao de o Brasil rtificar o Trademark Law Treaty (TLT), apés o estudo e
andlise do respectivo texto, entendeu o que segue:

O Trademark Law Treaty (TLT) visa, basicamente, a uniformizar parte dos
procedimentos relativos ao registro de marcas nos diversos paises, definindo
05 lipos e a natureza destes sinais, bem como indicando formulérios para
esles procedimentos, o que facilitaria a obtengéo de registro em mais de um
pais por parte do titular da marca.

De fato,a continua integragio comercial e politica entre os paises, buscan-
do, inicialmente, a maior eficiéncia econdmica possivel, leva, necessaria-
mente, a desburocratizagdo e & harmonizagdo dos procedimentos legais
adotados pelos paises signatdrios,

Nesse contexto,o Trademark Law Treaty (TLT) tem o louvavel objetivo de
reduzir 0s custos e facilitar o acesso & aquisicio e manutenio de direitos de
Marcas nos paises contratantes.

Quanto aos seus dispositives, o artigo 2¢ limita a sua abrangéncia a5 marcas
consistentes de sinais visiveis. Este texto afasta o registro de marcas sonoras,
que podem ser graficamente representadas por pautas musicais, mas nio
sao visualmente identificadas. Este ponto estd de acordo com nosso Cédigo
de Propriedade Industrial em vigor sobretudo com o Projeto de Lei sob exa-
me no Congresso Nacional, e também pelo Protocolo de Harmonizagio de
Normas sobre Propriedade Industrial no Mercoaul em matéria de Marcas,
Indicagdes de Procedéncia e Denominagdes de Origem, que determina
registrdveis Como marca o8 sinais visualmente perceptiveis.

O Tratado exclui,também.as marcas hologrificas e as olfativas, bem como a
marcas de certificagéo e de garantia. Uma vez que as marcas de certificagdo e
coletivas sao contempladas pelo Projeto de Lei em exame no Congresso Nacio
nal, pelo Protocolo de Harmonizagéo de Normas sobre Propriedade Industrial
no Mercosul em matéria de Marcas, Indicagdes de Procedéncia e Denomina
goes de Origem,na hipdtese de ser ratificado o Trademark Law Treaty (TLT)
pelo Brasil,a obtencao de registros para tais marcas acarretaria a necessidade
da adogio de procedimento diverso daquele previsio pelo Tratada

O artigo 15 do Trademark Law Trealy (TLT) estabelece que os paises contra-
tantes devem acatar o5 dispositivos da Convengao da Uniao de Paris no que
tange as marcas. Em seguida, em seu artigo 16,0 Tratado determina que
estes paises devem aceitar o registro de marcas de servigo, 3s quais devem

- ser eslendidos os dispositivos da Convengao.O contetido de ambas as dispo-

sigoes, alids, ja € adotado pela pratica brasileira e contemplado em TRIPS.

A uniformizagio dos formulirios para o requerimento de registros de mar
cas, para anolagdes de transferéncia.de alteragio de nome e de enderegn
como proposto pelo Trademark Law Treaty (TLT), representa um grande avan-
§0 no que tange a deshurocratizagao das exigéneias formais, buscando uma
maior eficiéncia administrativa. Igualmente digna de elogios ¢ a
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desnecessidade de legislagdes consulares e nofariais em documentos, simpli-
ficando bastante os procedimentos relativos ao registro de marca,

(s artigos 3, item 5, e % do Tratado determinam a adogao imediata de duas
providéncias pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPL

1 - A possibilidade de um depdsito tnico cobrir diversas classes de produtos
ou servicos (conhecido como depdsito multiclasse).

2- A adocio imediata da classificagao instiuida pelo Acordo de Nice com a conses
qliente reclassificagao de todos os registros e pedidos de registro em andamento

0 antigo ¥ do Trademark Law Treaty (TLT) lista dwversos elementas que poderao ser
exigidos pelos paises contratantes aos requerentes dos registros de marca. Desta
extensa lista, porém,nao consta a exigencia de que o requerente do registro ou da
prorrogacao deva ter atividade efetha no setorAo contrério,o Trademark Law
Treaty (TLT) taxatvamente profbe este tipo de exigéncia,no item 7 deste artign
Dios pontos elencados aé entio, merecem destague as observagoes que seguem:
| - Que uma eventual adogio do Tratado, pelo Brasil, tem, como ja se adian-
tou, seus pontos positivos: uma simplificacao geral nos procedimentos buro-
criticos relatives 4 obtengio e manutengdo dos direitos sobre marcas, assim
como a harmonizacao e uniformizagdo desles procedimentos pelos paises
signatdrios, com grandes vantagens pam as empresas que operem em diver
s0s paises, inclusive algumas brasileiras que procuram estender seus direitos a
outros territorios, Implica, ainda, uma insercdo positiva do Brasil na
globalizacdo da economia, que se processa atualmente,

2- No entanto.a adocao do Tratado trard como conseqiéncia a confrontacao
com dois possiveis obsticulos:

2.1 -0 primeiro relativo 3 proibicao da exigéncia do exercicio efetivo e licito
da atividade relativa ao produto ou servigo objeto da marca. Tal exigéneia estd
contemplada no artigo 62, pardgrato tinico do Codigo da Propriedade Indus-
trial (Lei n¢ 5.772/71) e também no § 12 do artigo 128 do Projeto de Lei ne 113/
93, no Senado Federal. Tratase de dispositive que, apesar de ndo constar da
maioria das legislagies dos paises, € consensualmente aceito, seja pela dou-
trina, seja pela jurisprudéncia e pela experiéncia pratica no Brasil. como um
dos mais eficazes remédios contra a pirataria de marcas, De se registrar que
este dispositivo nao fol objeto de qualquer proposta de emenda modificativa
em todo o processo de discussao do Projeto de nova Lei de Proniedade Indus-
trial, seja na Camara,seja no Senado Federal. Para suprir a falta desta impor
tante exigéneia, medidas paralelas teriam de ser adotadas, como, por exern-

PRESTIGIE A

plo.a subordinagio da concessio do regisiro e de sua prorrogacio i prova
do uso efetivo da marca,como é hoje exigido nos ELIA o que acarmetaria em
desvantajosa modificacio no atual sistema,

2.2- 0 segundo, relativo 3 adocéo da Classificacio Internacional (Acordo de
Nice), 0 que implicard uma reclassificacio imediata de todos os registros e
pedidos de registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
que terd ainda a larefa de adotarde imediato, o depdsite multiclasse, com a
conseqilente alteragio de complexos procedimentos internos e o necessd-,
rio treinamento de seus funcionérios para enfrentar com exito a empreitada
De fato,o sistemna de classes foi instituido para faciliar o exame de colidéncia
de marcas, em uma época em que este exame erz efetuado manualmente.
Assim,com os produtes e servigos separados por classes, nao se fazia neces-
sdria a comparagao da nova marca com todas aquelas anteriores, reduzindo
o tempo gasto. Mo enlanto, com os grandes avangos da informética. tornan-
do pessivel o exame de colidéncia, exclusivamente na area especifica e com
grande rapidez, caminhamos para a abolicio do sistema de classes, substitui-
do por uma listagem de produtes e de servigos,a exemplo do que ji ocore
no sistemna canadense. Fortanto a substituicio de um sistema classificatorio
por outro, neste momento, séria desaconselhavel, em vista, sobretudo, da
perspectiva da adogio do novo sistema no futuro,evitando, assim, o dispén-
dio de energias e recursos numa fase meramente intermediaria. A esta em-
preitada, nao se pede deixar de levar em consideracao outra,ja por si com-
plexa, relativa & adogao dos noves procedimentos e critérios oriundos da
nova Lei de Propriedade Industrial em fase final de aprovagio pelo Congres-
so Nacional, nem aquela relativa a dar seguimento acs aluais procedimentos
em cursa Evidentemente, competird ao Governo Federal julgar da possibili-
dade, conveniéncia e oportunidade da acumulagao destas empreiladas de
alto relevo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INFI), dentro
das particulares circunsiancias estruturais que compdem o contexto admi-
nistrativo daquela Autarquia Federal,

For esses motivos, embora o Trademark Law Treaty (TLT) represente um es-
forco valido para o aprimoramento do direito intemacional da propriedade
industrial, as contre-indicagoes resultantes dos interesses brasileiros presen-
tes e as dificeis conseqiéncias administrativas que a sua adogio representa-
fia. evidenciam que, para o Brasil, hd uma desproporcio entre os Gnus im-
postos pelo Tratado e os beneficios objetivados

REVISTA DAA B P I
ANUNCIE

Revista oa ABPL = n® 23 = Juu/Aco 1996

-

M



GENDA

SecAc ORGANIZADA PELO Associano [van B, AHLERT

1997 1997 |

Magrco 9 (LONDRES)

INTA Roundtable, London: Well-Known Trademarks
34 (NOVA IORQUE) E 24-25 I{SﬁnD FRANCISCO) Informagdes: [sabel Davies, Eversheds, Senator House, 85 Queen
17th Annual Institute on Computer Law: The Evolving Law of the Intemnet Victoria Street, London EC4JL, UK
- Commerce, Free Speech, Security, Obscenity and Fntertainment Tel.: 44 (0) 171 318 4500 / Fax: 44 (0) 171 919 4919
Informagdes: Practising Law Institute, 810 Seventh Ave.. New
York, NY 10019 20-25 (READING)
Tel.: (800) 260-4PLI / Fax: (BO0) 321-0093 / Internet: hitp:// International Intellectual Property Law [ Information Technology
wwrw, pliedu and the Law

Local: Wokefield Park Conference Centre Reading
10-11 (AMSTERDAM) Informagies: The Study Group for International Commercial
Rethinking the Law Firm Contracts, 139 Upper Richmond Road, Putney, London W15 2TX
Local: Faudlsson SAS Hotel Amstecdam Tel.: +44 (0) 181 7857050 / Fax: +44 (0) 181 785 7649
Informagdes: IBA, 271 Regent Street, London WIR TPA
Tel.: (443(00-171 629-1206 / Fasc: (44)(0)-171 409-0456 18-26 (VIENA E BUDAPESTE)

AIPPI Executive Committes, Viena (15822} e AIPPI Centennial,
17-19 (SEUL) Viena e Budapeste (22-26)
International Symposium on Technology Transfer and Intellectual Local: Vienna Hilton, Wien (Executive Committee); Konzerthaus,
Property Wien e Budapest Opera House, Budapest (Centennial Symposia) [
Local: Grand Hyatt Hotel, Seoul Informadtes: Mondial Congress, Faulmanngasse 4, A-1040 Vienna, Austria
Informagdes: Conference Secretariat, Tth Floor, Garden Tower Tel.: (+43-1) 581-3061 ou 581-3062 / Fax: (»43-1) 586-9185
Bullding, 98-78 Unni-dong, Jongro-ku, Seoul {110-350) Korea
Tel.: ()82 2 742 5171 / Fax: (O0)82 2 741 5494 25-30 (CANCUN)

LES International Annual Conference - Impact of Globalization on
19-21 (LONDRES) ‘ Technology Devel_upment
Institute of Trademark Agents International Meeting Local: Fiesta Americana Coral Beach Resort & Hotel, Cancun, Mexico
Informagdes: ITMA Conference Registar, Caterbury House, 26 Informacdes: Licensing Executive Soclety (LISA & Canada), Inc,
Sydenham Road, Croydon - Surrey CRO 9XE, UK 1500 diagonal Road St. 280 Alexandria, Virginia 22314, USA
Tel.: (44) (0) 181 686 2052 / Faxc: (44) (0) 181 680 5723 | Tel.: (703) 836-3106 / Fax: (703) 836-3107
WIPD Conference on the Arbitration of Intellectual Property Disputes Inter-Pacific Bar Assoclation Annual Meeting
Local: Columbia Law School, New York Infarmagdes: [PRA Secretariat
Informagdes: Parker School at Mall Code 4080, 435 West 116th Tel.: (81-3) 3408-5079 / Fax: (81-3) 3408-5505
Street, New York, NY 10027
Tel.: (212) 854-2693 / Fax: (212) 2224256 ﬁ;ﬂ-ﬁ (SAN ANTONIO)

| 22 (DUBLIN) American Intellectual Property Law Association - Spring Meeting
Copyright and Related Rights in the 21st Century Local: San Antonio Ma:ri::l [Eivercenter. San Antonio, Texas
Local: Berkeley Court Hotel, Dublin Informagdes: Tel.: T03-415-0780
Informagées: Eamon Schackleton
Tel.: +353 1 6614844 / Fax: +353 1 676-3125 / E-mail: Maio
eamon.schackleton@imro.ie
[ 3T (SAN ANTONIO)

23-28 (FALLS CHURCH, VIRGINIA) International Trademark Association Annual Meeting
United States Trademark Practice Seminar Local: San Antonio Marriot, San Antonio, Texas
Informagies: Robert J. Kennedy, Birch, Stewart, Kolash & Birch, Informacdes: INTA, 1133 Ave. of the Americas, New York, NY 100366710
LLP, PO Box 747, Falls Church, Virginia 22040-0747, USA Tel.: (212) 7689887 / Fax: (212) 768-7796 ou 768-1234

Tel.: (13 703 205 2000 / Fax: (1) 703 205 8050 |
T (WASHINGTON)

ABRBRIL Key Issues in the Lifecycle of an International Franchise
Relationship
14th Annual Franchising Comittee Seminar
34 (NOVA IORQUE) ; 7
Fifth Annual Conference on Intellectual Property Law and Policy gﬁf?:fﬁ;llgnﬁk ;ﬁgﬁtmsﬁ?gr:w%F?ﬁma“

Local; Fordham University School of Law, New York
Informagées: T. Scott Lilly, Fordham University School of Law, 140
West 62nd Street, New York, NY 10023-7485 7-8 (ANKARA TURQUIA)

;Si;gifmwef :-::dlfa:;ﬁfw‘ { E-mail: West Meets East - Intellectual Property at the Crossroads
. ; o Informagdes: [BA, 271 Regent Street, London WIR TPA
Tel.: (44)(0)-171 620-1206 / Fax: (44)(0)-171 4090456

confs@int-bar.org
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Av. Franklin Roosevelt, 23, sala 802
Tel.: (021) 220-4879 - Fax: (021) 240-1266
Cep 20021-120, Rio de Janeiro, RJ




Conviver
é que faz
a diferenca.

Desde cedo o ser humano é confrontado
com diferencas, das mais diversas naturezas,

em relagdo aos seus semelhantes.

Diferencas de racas, sexos, nacionalidades,

culturas, preferéncias pessoais.

Aceitar o fato de que elas existem, respeitd-las
em principio, sao requisitos bdsicos para uma

boa convivéncia social.

Pretender eliminar diferencas através da
imposi¢do, ao contrdrio, significa optar pelo
conflito e negar o préprio espirito da

convivéncia.

$
w

SOUZA CRUZ



