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ASSOCIACAQ BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2023.

A Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual, ABPI, oferece os comentdrios a seguir em relacao
ao Projeto de Lei n 2141 de 2023 do Senhor Deputado Alberto Fraga, conforme texto disponivel em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop _mostrarintegra?codteor=2263706&filename=PL

%202141/2023.

I —INTRODUGCAO

Atualmente, a Lei da Propriedade Industrial (“Lei 9.279/1996 — LP1”) regula trés tipos de invencdo dentro
de seu capitulo XIV (“Da Invencdo e do Modelo de Utilidade Realizado por Empregado ou Prestador de
Servigo”): (i) a invengdo realizada por empregador que decorre de um contrato de trabalho que tenha
por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva (art. 89 da LPl); (ii) a inven¢do desenvolvida por
empregado que ndo tem vinculo com o contrato de trabalho (art. 90 da LPI), e; (iii) a invengdo comum,
de copropriedade entre empregado e empregador (art. 91 da LPI).

A invencdo comum prevista no art. 91 da LPI se diferencia da invencdo prevista no art. 89 da LPI pois,
no primeiro caso, as invencdes decorrem da contribuicdo pessoal do empregado e da instalacdo ou
equipamento fornecidos pelo empregador quando o contrato de trabalho ndo tem por objeto, implicita
ou explicitamente, pesquisa cientifica ou atividades correlatas. J4 no segundo caso, a atividade do
empregado que consta em seu contrato de trabalho é cientifica e voltada ao desenvolvimento de P&D.

No caso da invengdao comum, é garantido ao empregador o direito exclusivo de licenca de exploragdo e
assegurada ao empregado a justa remuneracgdo, conforme atual redacdo do paragrafo segundo do art.
91 da LPI.

A expressdo “justa remunerac¢do”, utilizada na redacdo da lei representa um termo incerto e passivel de
diversas interpretacdes, o que vém causando grande inseguranca juridica na medida em que inUmeras
disputas sdo iniciadas no ambito judicial que visam discutir o que consiste a “justa remuneragdo” em
cada caso concreto.

Por esse motivo, o Sr. Deputado Alberto Fraga, visando diminuir a quantidade de processos judiciais
gue discutem este assunto, apresentou o Projeto de Lei n? 2141/2023, no qual sugere a seguinte
alteragdo no paragrafo segundo do art. 91 da LPI:

“Art. 120 § 2°do art. 91 da Lei n? 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redagdo:

“§ 2° E garantido ao empregador o direito exclusivo de licenca de exploracdo e
assegurada ao empregado remuneragdo de metade do valor do proveito econémico
auferido.”

Por meio dessa alteragdo, a atual redacdo que assegura ao empregado uma “justa remuneragdo” é

subsituida por um pardmetro que se deseja seria mais claro e objetivo, determinando a remuneragao
de metade do valor do proveito economico auferido ao empregado.
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Apesar da louvavel intencdo do PL, a substituicdo da expressdao “justa remuneracao” por “metade do
valor do proveito econdmico auferido” ndao nos parece ser a melhor solugao.

O primeiro problema é a substituicdo de um conceito indeterminado (“justa remuneracdo”) por outro de
muito dificil determinagdo (“metade do valor do proveito econdmico auferido”). Isso ocorre porque a
expressao “proveito econdmico” ndo é definida jurididamente. Imagina-se que seja algo distinto de
“receita” ou “faturamento”, mas isso ndo estad claro. Se o objetivo fosse uma divisdo do “lucro”
decorrente da inovacdo, talvez fosse melhor usar essa palavra (“lucro”). Mas, ainda assim, haveria
imensas dificuldades na aplicacdo do conceito.

Imaginemos uma auto-peca que resulte de uma inovagdo sujeita ao art. 91 (uma invengdo comum), que
nao seja vendida separadamente, mas sim integrada a um veiculo. O preco de venda do veiculo sendo
de RS 100 mil, e o lucro na venda de cada véiculo sendo de RS 20 mil. O custo de fabricacdo da auto-peca
inovadora pode ser de meros RS 200,00. O que e quanto devera ser dividido? Como partihar o “proveito
econdmico” nessa hipdtese, que ndo é académica, mas sim corriqueira nas atividades industriais.

A par das dificuldades praticas de aplicacdo de uma possivel nova regra de compartilhamento de
beneficios, que, por si sé exigiria uma reflexdo maior sobre o tema, também entendemos que conferir
ao empregado 50% do proveito econdmico auferido com a invengao é impraticdvel, visto que todo o
investimento e risco no desenvolvimento da invengao fica por parte exclusiva do empregador.

Em principio, parece-nos que em lugar de uma remuneracao varidvel, que ficaria forcosamente sujeita a
discussoes, auditorias e longas disputas, uma solugdo pratica e adequada talvez possa ser atribuir uma
compensacdo baseada em uma variagdo de acordo com o sucesso econdmico da inovagdo, entre 1 (um)
e “x” (xxxxx) de salarios-base extra, com a previsdo de uma comissdo paritaria entre empregador e
empregados avaliando o valor da recompensa em cada caso concreto, podendo a parte eventualmente
insatisfeita com o resultado recorrer a Justi¢a do Trabalho, se desejar. Sugerimos, ainda, que seja incluida
previsdao expressa de que o pagamento terd natureza indenizatdria para todos os fins legais, isso trara
uma maior seguranga juridica da natureza do pagamento entre as partes.

Fora isso, ao realizar uma pesquisa na legislacdo de outros paises foi possivel verificar que o conceito de
invencdo comum ndo vem sendo mais utilizada. Dessa forma, a legislacdo brasileira, ao manter o conceito
de invengdo comum, estd indo em contramao ao que os demais paises estdo fazendo.

O que se verifica é que a copropriedade entre empregado e empregador acaba gerando um desistimulo
as atividades criativas, devido aos diversos conflitos que decorrem dessa relacdo, ndo apenas entre
empregado e empregador, mas também entre os empregados em si.

Para referéncia, detalhamos abaixo, de forma resumida, como tal matéria vém sendo tratada em alguns
paises.

Na Alemanha, os funcionarios de empresas que fazem inven¢Ges durante o periodo de seu trabalho, as
chamadas “invenc¢des de servico”, estdo sujeitos a Lei Alema sobre Inveng¢des de Funcionarios (“GAEl —
Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen” — v. Texto integral no link https://www.gesetze-im-
internet.de/arbnerfg/index.html), que regula os direitos e obriga¢des de funcionarios e empregadores.
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Trata-se de uma lei com 49 artigos, dezenas de paragrafos, e 12 péginas.

Ha uma distincdo entre invengdes feitas durante ou substancialmente baseadas no trabalho normal do
funcionario (“invengdes de servigco”) e outras invengdes feitas pelos funcionarios (“invencdes livres”).

As invencdes livres podem ser utilizadas pelos empregados da forma que desejarem, mas os funcionarios
precisam comunicar a criacao da invencdo ao empregador para que o empregador possa determinar se
essa invencao corresponde a uma invencgao de servico. Além disso, os empregados devem oferecer uma
licenga ao empregador antes de monetizar a invencgao livre.

As invencdes de servico devem ser comunicadas pelo empregado ao empregador para que esse tenha a
opc¢ao de reivindicar ou ndo a invencdo. Se o empregador reivindicar a invengao para si, ele obtera todos
os direitos monetarios sobre a invencao, garantindo ao empregado uma compensacado adequada.

Essa compensacdo é calculada com base nos seguintes critérios: (i) no valor comercial da invencao; (ii)
sobre as fungdes e cargo do empregado na empresa; e (iii), e a contribuicdo da empresa para a invengao.

Nesse sentido, o Ministério do Trabalho na Alemanha estabeleceu diretrizes para calcular as
compensacgdes, que apresentam alguns métodos para estabelecer a adequada remuneracgdo a ser paga
pelo empregador ao empregado no caso de invengdes de servigo.

De acordo com a Sec¢do 1 das diretrizes do Ministério do Trabalho, existem trés métodos para calcular o
valor da invengdo: (i) usando uma analogia de licenciamento, na qual o empregador deve determinar a
taxa de licenga que teria de ser paga pelo uso de uma invengdao compardvel de propriedade de um
terceiro; (ii) calculando os beneficios da invengdo para o empregador, levando em consideragdo a
diferenca entre custos e receitas resultantes do uso da invencdo; e (iii) por estimativa do valor da
invenc¢do, na qual o empregador deve determinar o preco que teria que ser pago para comprar a invengao
de um inventor livre.

Por fim, a legislagdo na Alemanha constitui que a compensacgao deve ser determinada para cada inventor
separadamente, e sabemos que é comunissimo, tanto 18 como aqui, que uma invencdo seja fruto da
cooperacao de diversos coautrores

O direito a remuneracao serd exigivel, em regra, a partir do inicio da utilizacdo pelo empregador, contudo,
a remuneracdo so se torna devida quando o empregador receber o produto das respetivas vendas.

A legislacdo alema parece ser uma das mais detalhistas no que diz respeito aos critérios e métodos para
se alcancar a remuneracdo adequada do empregado ao desenvolver uma invencao de servico. Mesmo
assim, ha diversas as criticas em relacdo a tal modelo.

Como exemplo, a legislacdo alema ndo contempla empregados nao contratados especificamente para
realizacdo de invengGes (que ndo recebem qualquer remuneragao adicional com base na lei), o que pode
provocar tensoes entre os diversos grupos de empregados dentro de uma mesma empresa. Outra critica
¢ a dificuldade de se estimar a contribuicdo de cada individuo quando a invengao é resultado do esfor¢o
de uma equipe, e ndo apenas um empregado. Por fim, uma outra critica é o lapso de tempo entre o
desenvolvimento da invencdao em si e sua exploragdo comercial, o que faz com que o pagamento aos
inventores seja apenas realizada alguns anos apds a atividade inventiva.
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Na Franca, por sua vez, no Cédigo de Propriedade Intelectual Francés ("IPC"), as invencdes feitas por
empregados que tenham como missao realizar invengdes, isto é, fungdes efetivas ou de estudos e
pesquisas, pertencem automaticamente ao empregador (“invengdes de missdo”).

Qualquer inven¢do patentedvel (mesmo que ndo solicitada como patente) desencadeia uma
"remuneracao adicional" que deve ser paga ao empregado. As regras de calculo dessa remuneracao sao
mencionadas nos acordos coletivos, acordos de empresa ou contratos individuais de trabalho.

Na falta de acordo entre as partes, o adicional de remuneracdo ou preco justo é avaliado caso a caso
pelos Tribunais, levando em consideracdo, em especial, (i) o depdsito do pedido de patente (mesmo que
a patente ndo seja concedida), (ii) a concessdo da patente (mesmo que a patente ndo seja explorada),
(iii) o enquadramento da pesquisa, (iv) o valor econdmico da invencdo para a empresa, (v) no caso de
pluralidade de co-inventores, a contribuicdo de cada um deles para a invencao, (vi) a contribuicdo do
empregador, (vii) o nivel de exploracdo da invencdo, e em particular a parte do volume de negdcios
inerente ao produto que implementa a invencdo, (viii) o valor da patente face ao seu ambito geografico
de protecdo ou a existéncia de extensdes.

Devem distinguir-se das invenc¢bes de missdo, aquelas feitas pelo empregado fora do dmbito do seu
contrato de trabalho mas no exercicio das suas fungdes, na drea empresarial do empregador ou através
de meios especificos disponibilizados pelo empregador. Nesse caso, o empregador tem o direito de obter
a propriedade dos direitos sobre tais invengdes e o empregado tem o direito de obter um "preco justo".

O prego justo é determinado levando em consideragdo todos os elementos relevantes, em particular as
contribuicdes do empregado e do empregador para a invengao e sua utilidade industrial e comercial
esperada no momento em que a invengdo é reivindicada pelo empregador.

Para diminuir o risco de o funciondrio contestar o prego justo pago, é possivel nomear um especialista
em avaliacdo de inveng¢des que orientara sobre qual valor pagar ao empregado como prego justo.

Na Franga, foi criada a Commission Nationale des Inventions de Salariés, no ambito do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial francés, que tem justamente como objetivo proporcionar solucGes para as
disputas entre empregados e empregadores no que diz respeito as remuneracdes devidas ao empregado.

Em Portugal, o diploma base que rege as regras de titularidade das patentes é o Cddigo da Propriedade
Industrial portugués (“CP1”).

De acordo com o CPI, a regra geral da titularidade das patentes é de que o direito a patente pertence ao
inventor ou seus sucessores.

Entretanto, sempre que a patente for desenvolvida no ambito da execugdo de um contrato de trabalho
em que a atividade inventiva esteja prevista, o direito a patente pertence a respetiva empresa. Neste
caso, pode suceder uma de duas situagdes: (i) que a atividade inventiva esteja prevista no contrato de
trabalho, ocorréncia na qual, a titularidade da patente pertence automaticamente a empresa e que (ii) a
atividade inventiva ndo esteja prevista no contrato de trabalho, mas que, no entanto, a invencdo se
integre na atividade da empresa, terd o empregador o direito de opc¢do a patente, podendo assumir a
propriedade, ou reservar-se o direito a sua exploracdo exclusiva.
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E importante fazer notar que em ambas as situacdes, a entidade empregadora tera que remunerar o
empregado, de harmonia com a importancia da invencao, sempre que o contrato de trabalho ndo preveja
uma remuneracao especial para a atividade inventiva.

A grande dificuldade com a qual as empresas se deparam é o calculo da importancia da invencao, visto
gue antes da mesma ser comercializada é muito dificil calcular o valor que esta terd no mercado.

No ordenamento juridico portugués e na doutrina portuguesa nao existem, ainda, modelos de célculo
para auferir esta importancia. E por isso que normalmente a base do calculo desta importancia tem como
inspiracdao exemplos estrangeiros, em particular o regime alemao, jd acima detalhado.

Portanto, como é possivel observar, em nenhuma das legislacGes acima citadas é prevista a figura da
invencdo comum, na qual a invencdo é de cotitularidade do empregador e do empregado, conforme
previsto na legislacdo brasileira.

Apesar da maioria das legislagdoes fazerem uma diferenciagdo entre as invencbes de servigo, que sdo
desenvolvidas por empregados que tem como objeto em seus contratos de trabalho a atividade de
pesquisa e invento, e as invenc¢des desenvolvidas por empregados que ndo possuem como objeto de
trabalho a atividade de pesquisa, em nenhum momento é posto como solucdo a copropriedade entre
empregador e empregado.

O que vem sendo defendido é que atribuir ao empregado uma parcela dos ganhos que a empresa vier a
obter com a exploragdo da inven¢do é uma solugao melhor do que a copropriedade pois, ao mesmo
tempo que incentiva a criatividade dos empregados, evita conflitos entre empregado e empregador e
entre diferentes categorias de empregados.

i CONCLUSAO

Por esse motivo, nossa sugestdo é que o assunto seja aprofundado, com consultas a diversas entidades
interessadas, como, por exemplo, a ANPEI - Associacdo Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras (v. Site https://anpei.org.br/ ), bem como seja realizada uma audiéncia publica para
debate da matéria.

Gabriel Francisco Leonardos Tatiana Campello Lopes
Presidente da ABPI 22 Vice-Presidente da ABPI
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