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RESUMO

O artigo buscou tratar do direito de participacdo trabalhador intelectual, nos ganhos
econdmicos, resultantes da exploragdo de seu invento por um terceiro. Para tanto, tentou-se
analisar o texto constitucional brasileiro, as normas do Direito do Trabalho e do Direito da
Propriedade Intelectual, em especial os dispositivos que tratavam desta forma de
contraprestacdo. Além disso, buscou-se comparar as Leis de Inovacdo, federal, estadual e
municipal, a fim de perceber qual tratamento é dispensado ao pesquisador publico que

desenvolve uma criacéo intelectual e tem seu invento exploragdo por outrem.
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ABSTRAT

The article with the right of intellectual worker participation in economic gains resulting from
the exploration his invention by a third person. To do so, we attempted to analyze the

Brazilian Constitution, the provisions of Labour Law and Intellectual Property Law, in
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particular the provisions that addressed this form of compensation. Furthermore, we sought to
compare the Laws of Innovation, federal, state and local, to figure out which treatment is
provided to the public researcher who develops an intellectual creation and invention has its

exploration by others.

KEYWORDS: innovation, remuneration, researcher, science and technology.

1 — Introducéo

O trabalho, que segue, tem como tema de estudo a andlise das atividades vinculadas a
propriedade intelectual, inovacdo, desenvolvimento social e econémico, bem como o estatuto
juridico que regula as relacbes de trabalno em um ambiente de inovacéo e tecnologia. Para
tanto, fora analisada a legislacdo que regula especificamente a propriedade intelectual, nos
seus diversos desdobramentos, que repercutem nos direitos e deveres do pesquisador publico
inovador. Em particular, deu-se especial atencdo aos dispositivos constantes no texto
constitucional, na Lei de Propriedade Industrial e nas Leis de Inovacdo, no ambito federal,
estadual e municipal.

A discussdo principal deste estudo foi a possibilidade de participacdo, do pesquisador
inovador, nos ganhos econdmicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de
transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracéo
de criacédo da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.

Buscou-se analisar os variados tipos de invencdes decorrentes do contrato de trabalho

e a natureza juridica da parcela recebida pelo criador a titulo de participacdo nos lucros e
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resultados. Parcela esta paga independentemente da remuneracdo, vencimento ou salario
habitualmente recebido pelo pesquisador como forma de contraprestacao por seu trabalho.

Inicialmente, foi objeto de debate os mandamentos constitucionais que permitem a
participacdo nos resultados. Em seguida, deu-se vez ao estudo dos dispositivos presentes na
Lei de Propriedade Industrial pertinentes ao retromencionado assunto. Por fim, mostrou-se
necessario analisar a legislacéo atinente a Inovacao, federal, estadual e municipal.

A discussdo principal girou em torno das inovacbes tecnologicas face a
obrigatoriedade do criador inovador receber um percentual pela exploragéo de seu invento ou
modelo de utilidade. Vale ressaltar, o foco de estudo foi nesses dois tipos de bens. Néo foi,
aqui, a intencdo discutir os direitos decorrentes da legislagdo autoral, da lei de cultivares,
softwares, topografias de circuitos integrados, desenho industrial e muito menos os requisitos
para configuracdo de uma relacéo de trabalho, desvio de fungdo, competéncia para julgar as
lides decorrentes das invengdes

A escolha do tema a ser trabalhado, justifica-se na medida em que o crescimento
econbmico e social de um pais depende cada vez mais do desenvolvimento de tecnologias.
Assim, uma forma de incentivar as pesquisas é remunerar bem o profissional que a
desenvolve. A participacdo nos ganhos econdomicos, dessa forma, mostra-se como uma
excelente medida para viabilizar este desenvolvimento tecnoldgico.

Para abordar os aspectos peculiares referentes a interseccdo entre o Direito do
Trabalho e o Direito da Propriedade Industrial, sem o intuito de proceder a exaustdo da
anélise de cada um deles, foi elaborado um plano metodolégico, explicado a seguir.

A pesquisa monogréfica pautou-se no levantamento bibliografico da doutrina
nacional, com tratamento da matéria de produgdes Intelectuais em face do Direito da
Propriedade Intelectual e do Direito do Trabalho. Além disso, utilizou-se o método indutivo

investigativo e 0 método comparativo, necessario na abordagem das diversas legislacdes que
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tratam da participacdo nos ganhos econdmicos. Pode-se observar que a metodologia aplicada
para execucao deste trabalho encontra-se em consonancia com a utilizada freqiientemente nos

demais trabalhos juridicos avaliados no decorrer deste estudo.

2 - ASPECTOS GERAIS DOS DIREITOS INTELECTUAIS

2.1 — Objeto

Antes de iniciar a analise dos direitos e garantias destinados a criacdo e ao trabalho
intelectual na iniciativa privada e no servico puablico, mostra-se interessante um breve
afastamento do topico a ser estudado, no intuito de se ter uma visdo panoramica do que
convencionou chamar de propriedade intelectual ou imaterial.

Os direitos de propriedade apresentam duas grandes vertentes: uma representada pelos
direitos sobre a propriedade material e a outra, pelos direitos sobre a propriedade imaterial ou
intelectual.

Nas licoes de Juliana Viegas®, a propriedade imaterial constitui-se em um termo
genérico abrangente, que comporta nao s6 os bens e direitos da personalidade, como o direito
a liberdade, a privacidade, & intimidade, mas também os bens intelectuais, ou seja, a
propriedade derivada do esforco da inteligéncia humana. Estando ai incluidos os direitos
autorais (tanto os direito de autor quanto os direitos conexos e a protecdo ao software) e a

propriedade industrial, tutelando os direitos sobre as patentes, desenhos industriais e marcas.

3 No capitulo “Aspectos legais de contratacdo na area da propriedade industrial”, do livro Contratos de
Propriedade Industrial e Novas Tecnologias, 2007.
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Nesta linha de raciocinio, chega-se ao que é denominado como direitos intelectuais®,
que compreendem os direitos autorais e os direitos de propriedade industrial. Com isso,
infere-se que o objeto de estudo dos direitos intelectuais € o bem intangivel, aquele oriundo
das criacOes de espirito, fruto do esfor¢o da inteligéncia humana. Melhor dizendo, sdo os
institutos que o direito autoral e o direito industrial tutelam, quais sejam, marcas, patentes,

software, direitos do autor, direitos conexos entre outros.

2.2 — Natureza Juridica

E de capital importancia definir a natureza juridica do direito sobre os bens ditos
intelectuais. Esta ndo € uma tarefa muito facil, tendo em vista as inimeras divergéncias
doutrinarias a respeito do assunto.

MORO (2003, p.46)° alerta para a importancia de se definir a natureza juridica dos
bens imateriais, pois dependendo da natureza que lhe for atribuida diferente serd a aplicacao
da lei. “De forma mais especifica, diverso sera o regime juridico aplicado. Dependendo do
regime juridico, distintas serdo as consequéncias observadas.”.

Na analise das diversas teorias formuladas é possivel observar maltiplas tendéncias
sobre o tema. O que permite classificar, segundo GUSMAQ®, estas teorias em trés grupos
distintos: (a) teorias que determinam a natureza juridica do direito a partir de seu objeto; (b)
teorias que determinam a natureza juridica do direito a partir de sua funcéo; (c) e teorias que

determinam a natureza juridica do direito a partir de seu contetdo.

4 Segundo Jodo Carlos Eboli, em seu livro Pequeno Mosaico de Direito Autoral, direitos intelectuais
foi expressdo- sintese universalmente utilizada a partir do final do Século XX para denominar as
faculdades sobre as criaces do espirito.

> MORO. Maité Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notérias na Lei
9.279/1996 e nos acordos internacionais. Sdo Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2003.

® GUSMAO, José Roberto d’Affonseca. 1990.
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2.2.1. Natureza juridica em funcéo do seu objeto

Nas palavras de GUSMAOQ’, a natureza juridica do direito sobre os bens imateriais em
funcdo do seu objeto poderia ser dividida em trés teorias: a teoria da personalidade do direito,
a teoria dos direitos intelectuais, de Edmond Picard e a teoria dos direitos dos bens imateriais,
formulada por Kohler.

A teoria da personalidade do direito da propriedade intelectual, foi desenvolvida por
alguns autores franceses e alemédes. Sustenta que o direito sobre as coisas imateriais, em
especial o direito autoral, seria um prolongamento do direito da personalidade. Assim, a
protecdo do direito do autor seria apenas o prolongamento da protecdo do proprio autor e de
sua personalidade.

Algumas criticas repousam sobre esta teoria, ja que confunde o objeto de protecdo
com seu criador, aléem de confundir a natureza do objeto da protecdo juridica com a natureza

juridica do direito sobre o objeto. Neste ponto, GAMA CERQUEIRA, melhor explica:

“S&o0 dois direitos diferentes: um que compete & pessoa enquanto
autor, outro que compete ao autor como pessoa. N&o se trata nem de
um direito de dupla natureza, nem de faculdades diversas de um
mesmo direito, nem de aspectos diferentes de um direito Unico; mas
de dois direitos diversos e independentes, o que explica a faculdade
gue tem o autor de alienar o seu direito patrimonial de maneira mais
completa, conservando integro o relativo a sua personalidade, bem
como a possibilidade de ser violado o direito de autor sem ofensa ao
seu direito moral.”®

Somando-se a isso, GUSMAOQ? critica, ainda, referida teoria ao tentar transferi-la para
o direito sobre as marcas, as quais ndo necessariamente sdo resultado de um trabalho
intelectual. A aplicabilidade da referida teoria para a propriedade industrial, portanto, na viséo

do autor, dificilmente se sustentaria.

7
Idem.
8 CERQUEIRA, Jodo da Gama , Tratado da Propriedade Industrial, volume 1I, Tomo I, Rio de Janeiro:
Lamen Jdris,2012. p.121.
% Op. cit.
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Outra importante teoria da delimitacdo da natureza juridica sobre os bens imateriais foi
elaborada por Edmond Picard. Este autor cria uma nova categoria para abrigar os direitos
relativos aos bens imateriais por entender que ndo se trataria de direitos reais, pessoais ou
obrigacionais, foge do rol das categorias classicas surgidas com o Direito Romano. Dessa
forma, ao estabelecer a qualificacdo do direito a partir de seu “objeto intelectual”, conclui que
o direito que o protege seria um “direito intelectual”.

Nas preciosas licdes de NASCIMENTO, o ponto de partida da teoria de Picard é :

“ A diferenca entre 0 objeto da propriedade real e o da propriedade
intelectual, a diferenga entre uma res e uma concepcdo intelectual.
Depois de assinalar essa diferenca, afirma que o conceito de
propriedade se restringe as coisas imateriais, ndo podendo ser
estendido as concepcdes intelectuais. Estas também, no seu entender,
ndo podem considerar-se com uma res, no seu sentido vulgar da
palavra, que corresponde as coisas matérias.”

O ponto forte desta teoria é afirmar que o direito do autor recai sobre uma concepcao
de espirito, que tem por objeto a prépria concepcdo de autor e ndo a sua realizacdo material
(CERQUEIRA, 2012. p.127). Apesar disso, a referida teoria ndo foi imune a criticas.
GUSMAO, a faz em dois aspectos, pois, para ele, a natureza juridica dos direitos ndo se
qualifica em funcdo de seu objeto. Além disso, a teoria se equivoca ao creditar que o direito
de propriedade dos Romanos destina-se apenas a bens corporeos.

Outra teoria importante a ser mencionada é a de J. Kohler, que versa sobre a teoria dos
direitos sobre os bens imateriais, Imaterialguterrecht. Teve seu valor historico devido a
revelacdo da existéncia do ius in re incorporali, reconhecendo na criacdo a origem dos bens
imateriais. Haveria uma relacéo juridica direta entre o criador e seu objeto, proveniente da
criacdo. Segundo sua doutrina, o direito do autor é considerado imaterial.

“(...)o direito sobre os bens imateriais tem origem na criacdo, no
trabalho, que é fundamento Gltimo da aquisi¢do de direitos sobre o que

1 NASCIMENTO, JP.C. A natureza juridica do direito sobre os bens imateriais. Revista de ABPI, n°
28, mai./jun., pp.23-32, Sapo Paulo: ABPI, 1997, pp.25-6.
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é o fundamento ultimo da aquisicdo de direitos sobre o objeto criado.
A criacdo de um bem imaterial, portanto, confere ao criador um
direito sobre este bem que se manifesta principalmente na
possibilidade de dispor dele integralmente. Mas por ser 0 bem
imaterial, ndo pode constituir-se sobre ele um direito de propriedade, o
que faz nascer a necessidade de criar-se uma nova categoria de
direitos — o direito imaterial.”** (NASCIMENTO, 1997)

Para Kohler, o direito imaterial ndo € eterno, mas acaba necessariamente em tempo
determinado; a causa disso estaria na natureza das coisas imateriais destinadas a
abandonarem, depois de certo tempo, a coifa que seria seu proprietario para tornarem-se
coisas de uso comum.

A critica que se faz a esta teoria é a de que Kohler confunde o direito e o objeto. O
direito para se manifestar ndo precisa de um instrumento corpdéreo para se fazer vivo e
atuante.

Para Gama Cerqueira, a dita teoria representa um progresso no estudo do direito do
autor, residindo seu maior mérito em haver dado a esse direito um contetdo objetivo
perfeitamente determinado, ao mesmo tempo em que definia a natureza de seu objeto e

esclarecia varias questfes controvertidas e obscuras.

2.2.2 Natureza juridica do direito a partir de sua funcao.

As duas teorias mais representativas que buscam delimitar a natureza juridica do
direito a partir de sua fungdo s&o: a teoria da clientela, de Paul Roubier, e a teoria dos direitos
do monopolio, defendida por Remo Fransceschelli.

Paul Roubier, em sua teoria cria uma terceira classe de direitos, quais sejam o de
clientela, além dos direitos reais e dos direitos de crédito. Infere-se desta teoria o0 dever de

ressaltar a utilidade econdmica dos direitos em face das invengdes e outros bens imateriais:

' NASCIMENTO, J. P. C. p. 26.
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levar em consideracgédo a funcdo econémica que levara a uma prerrogativa de exploracao. Esta
ultima, por sua vez, tornar-se-4 um elemento comercial a mais para compor o fundo de
comeércio e, ao tempo, um elemento cabal, diferenciador para captacédo de clientela.

A critica que se faz a esta teoria € que a simples funcdo econdmica, por si s0, ndo é
elemento suficiente para a qualificacdo juridica de direitos. O fato que a prerrogativa
econémica levaria a exclusividade de exploracdo em decorréncia do direito exclusivo de
reproduzir, pelo fato de ter criado qualquer invento, em nada afetaria o direito de propriedade.
Este viria a priori, seria a base da natureza juridica do bem imaterial, e sua exploracéo
econdmica seria o outro lado da via, da criacao.

A teoria do monopodlio de Franceschelli parte também da funcdo dos direitos para
tentar explicar e caracterizar a natureza juridica do bem imaterial. Essa teoria tem dois pontos
fundamentais como lastro: (i) o direito comum de conceder aquele que criou o direito de
explorar economicamente o seu invento e (ii) o direito de impedir que terceiros venham a
reproduzir o invento, mesmo que tenham se tornado seu proprietario™.

Com isso, ao delimitar os elementos que compde os referidos direitos, Franscechelli
entende que os direitos de propriedade intelectual ndo podem ser considerados direitos reais,
pessoais ou de obrigacdo, criando-se, portanto, uma nova categoria, os “direitos de

monopolio”.

2.2.3 Natureza juridica do direito a partir de seu contetido

12 “|naugurada por Casanova, e posteriormente, desenvolvida por Remo Franceschelli, procura ela
analisar o conteldo dos direitos sobre os bens imateriais, afirmando desdobrarem-se eles em dois
elementos principais, quais sejam: o direito de realizar e de explorar economicamente o objeto do
direito ( direito de usufruir do resultado de sua cria¢do) e o direito de impedir terceiros que tenham
comprado esse objeto de reproduzi-los eles mesmo ( jus excludendi alios — direito de exigir uma
abstencdo, oponivel a todos)”. O autor desta teoria ndo classifica os direitos de propriedade intelectual
nem como direitos das obrigacdes, nem como direitos pessoais e de propriedade. NASCIMENTO, J.
P.C.p.27.
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As teorias que determinam a natureza juridica do direito a partir de seu contetido sdo
as mais aceitas. Para GUSMAO, o direito de propriedade seria 0 mais adequado para abrigar o
direito sobre os bens imateriais. Duas, entdo, seriam as teorias mais aceitas: a teoria de
propriedade “tout court™ e a teoria de Alois Troller.

Para a teoria “tout court” (pura e simples) os direitos sobre os bens imateriais seriam
os direitos reais de propriedade. Os representantes dessa teoria estdo na escola francesa. A
grande maioria dos doutrinadores brasileiros acompanha esse pensamento. A minoria
divergente classifica os bens imateriais, como “quase propriedade”, conforme preceitua
GOMES (1976).

Alois Troller acompanha a evolucdo do pensamento acerca da natureza juridica do
bem imaterial, divergindo um pouco da teoria ““tout court”. Seu pensamento lastreia-se em
dois pontos: (i) imateriais e (ii) ideais. Define que os direitos sobre os bens imateriais se
classificam em exclusivos perfeitos e exclusivos imperfeitos ainda ndo protegidos pela lei,
ainda néo registrados (NASCIMENTO, pp.29-30).

Ainda nas palavras de Nascimento, esta teoria acaba por equiparar os direitos de
propriedade intelectual a um direito de propriedade, mas sobressaltando as diferengas entre
aqueles direitos e o direito sobre as coisas corpéreas, sendo que, dada a essas diferencas, a

nomenclatura a ser utilizada seria relativa ao termo intelectual.

3 - ASPECTOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS A PROPRIEDADE IMATERIAL

DECORRENTE DO VINCULO EMPREGATICIO

3.1 — A propriedade Intelectual como direito fundamental — art. 5 2, XXVII, XXVIII, XXIX) e

& 2° — clausula finalistica.
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A Carta Magna de 1988 traz em seus artigos dispositivos constitucionais
assecuratorios da propriedade intelectual insertos no rol dos direitos e deveres individuais e
coletivos, espécie de direitos e garantias fundamentais (Titulo I1). Melhor explicando, estdo
dispostos no art. 5° da Constituicdo Federal brasileira, nos incisos XXVII, XXVI1II e XXIX.

Da leitura do texto constitucional, surge uma questdo a ser debatida: é possivel afirmar
que a propriedade intelectual seja um direito fundamental? Segundo a doutrina majoritaria a
resposta desta indagacdo seria negativa. N@o se entendendo a propriedade imaterial como um
direito fundamental. Tércio Sampaio e José Afonso da Silva sdo alguns dos doutrinadores que
corroboram com idéia.

Tércio Sampaio Ferraz Junior afirma™®:

“Né&o se deve menosprezar a importancia deste texto ja pelo fato de ele
constar de um dos incisos do art. 5° da Constituicdo Federal. Por outro
lado, é bem verdade que por este simples fato ndo podemos ser
conduzidos ao exagero de pensar que a propriedade do inventor
industrial — tout court — tenha se transformado num dos direitos
fundamentais da pessoa humana. A propriedade, pelo caput do art. 5°,
0 é. Mas na forma da disposicdo do inciso XXIX tem um sentido de
um comando constitucional ao legislador ordinario “a lei assegurara
aos autores...” e ndo propriamente de um reconhecimento, na doutrina
intelectual, de um direito fundamental do autor intelectual.”

Apesar deste posicionamento, algumas consideraces podem ser feitas, tendo por base
as preciosas licdes do grande constitucionalista José Joaquim Gomes Canotilho'*, que
distingue direitos fundamentais em direitos fundamentais formalmente constitucionais e
direitos materialmente fundamentais. Estes ndo contam no rol constitucional exemplificativo
dos direitos fundamentais, mas mesmo assim ndo deixam de ser. Enguanto aqueles s&o

enunciados e protegidos por normas constitucionais formais.

% FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Propriedade intelectual e defesa da concorréncia. Revista da
ABPI, n. 8, p.10.

' CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constituional e teoria da Constituicdo. 6. Ed. Coimbra:
Almedina, 2002. p. 404-407.
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Continuando o raciocinio, os direitos fundamentais explicitamente previstos na
Constituicdo podem ser subdivididos em: direitos fundamentais em sentido formal e material.
Assim, devido a sua natureza intrinseca e caracteristicas, podem ser considerados
fundamentais, mesmo que nao estivessem presentes na relagdo constitucional.

Todavia, ha certos direitos que, apesar de estarem relacionados como fundamentais
pela CF, ndo podem ser considerados intrinsecamente como tais, por suas caracteristicas,
sendo chamados direitos fundamentais em sentido meramente formal. Tal distin¢cdo néo traz
conseqiiéncia juridica, posto que a Constituicdo brasileira ndo os distingue, recebendo o
mesmao regime juridico.

Com estas precisas licbes de Canotilho, podemos agora refletir sobre a questdo da
natureza fundamental da propriedade intelectual. Assim, pelo simples fato de alguns incisos
do art. 5° da CF trazer direitos da propriedade imaterial, podemos considera-la como
formalmente fundamental.

Por outro lado, s6 é possivel afirmar que estes direitos sdo materialmente
fundamentais se suas caracteristicas peculiares fossem inerentes a propriedade intelectual.
Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano™ apontam alguns elementos caracterizadores dos
direitos fundamentais: historicidade, universalidade, limitabilidade, concorréncia e
irrenunciabilidade. Dessa forma, identificadas estas singularidades em certos direitos,
podemos afirmar que séo fundamentais, mesmo ndo explicitados na Constituicdo Federal do

Brasil.

15 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. S&o Paulo:
Saraiva, 1998.
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Os direitos a propriedade intelectual sdo histéricos. A Declaragdo Universal dos
Direitos do Homem'® ja os previa e ndo s6 isso, os estendia a todos os seres humanos. O que
deixa claro seu carater historico e universal.

Limitabilidade seria outra caracteristica dos direitos fundamentais e aplicada a
propriedade intelectual, em que pese o seu carater ndo absoluto, permitindo sua limitagdo em
face do interesse social, do livre acesso ao conhecimento e a informacao que todos devem ter.
Além disso, pode-se alegar que o direito da propriedade intelectual é irrenunciavel enquanto
tal. Transferi-lo ou deixar de exercé-lo temporariamente e de maneira restrita ndo implica a
renuncia ao direito em si. Portanto, pode-se dizer que caracterizam-se como 0s direitos
materialmente fundamentais.

Outro meio de fazer esta classificacdo é comparar estes direitos ao ja formalmente
reconhecidos como tais, equiparando seu objeto e importancia aos dos direitos formalmente
fundamentais.

Como exemplo, a CF traz o direito a propriedade em geral tutelado pelo inciso XXII
do art. 5° estando ao lado de outros quatro direitos fundamentais basicos: vida, liberdade,
igualdade e seguranca. Sendo a propriedade intelectual uma forma de “propriedade”, estaria
ela caracterizada por ser fundamental.

Com este raciocinio, podemos, entdo, dizer que identificadas as qualidades de direitos
fundamentais na propriedade intelectual é possivel reconhecé-la como um direito material e
formalmente fundamental.

Apesar de toda esta discussdo sobre a natureza da propriedade intelectual como direito

fundamental, ndo se pode negar que o seu regime juridico € o mesmo dos direitos

% Art. XXVII -2 da Declaracéo Universal dos Direitos do Homem, diz que “ todo homem tem direito & protecio
dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer producdo cientifica, literaria ou artistica da qual seja
autor”.
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fundamentais®’, segundo MINHARRO (2010, p.71). Dessa forma, deve conviver com outros
valores constitucionais e direitos fundamentais. E quando entrar em conflito com eles devera
ser tratada como ndo absoluta, ponderando-se a aplicacdo do que for melhor para o caso
concreto.

Com isso, na hora de definir as normas que regulem a reparticdo dos direitos de
propriedade intelectual decorrente de criagdes intelectuais surgidas no curso do contrato de
trabalho, devera ser balizada por valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana,
a valorizacdo do trabalho, a livre iniciativa e o desenvolvimento econémico e social dentre

outros. Tendo como objetivo a efetivacao da justica social.

3.2 - A propriedade intelectual e a Ordem Econdmica

A propriedade intelectual encontra-se téo indissoluvelmente ligada a nossas vidas que
mal paramos para refletir sobre seus efeitos em nosso cotidiano. Mas € inevitavel: ndo
podemos mais existir sem os bens criados intelectualmente. Assim sendo, a utilizacdo de bens
intelectuais vem apresentando nimeros cada vez mais significativos na economia globalizada.

Nem todo direito de propriedade intelectual tem valor. Ele depende do mercado e,
decerto, de sua natureza ou produto que viabiliza.Segundo Carla Eugenia Caldas Barros™, a
propriedade intelectual das empresas, em termos mundiais, representa perto de 30% dos
ativos econémicos. Evidente, portanto, que o bem imaterial ndo pode ser considerado como

economicamente irreal ou indevido.

" MINHARRO, Francisco Luciano. A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho, Sdo Paulo: Editora
LTR, 2010. p,71.

¥ BARROS, Carla Eugenia Caldas.Manual de Direito da Propriedade Intelectual, Aracaju: Editora
Evocati, 2007.
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Na Constituicdo Federal é o art. 170 que inaugura o capitulo a respeito dos principios
gerais da atividade econémica, fundada na valorizacdo do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica
social, observados determinados principios, entre os quais se destacam a propriedade privada
e a funcéo social da propriedade.

Relacionado ao principio da ordem econdmica, temos que direito ao trabalho, um dos
direitos sociais, € tido como uma espécie de direito fundamental. Sendo necessario, pois, que
um conjunto de normas juridicas venha a impor protecdes e vantagens para o trabalhador na
contratacdo. Assegurando, assim, um minimo grau de insercao social e dignidade.

Com isso, busca-se a efetivacdo dos direitos sociais trabalhistas dos empregadores
cujo contrato de trabalho tenha por objeto a producédo de obras intelectuais, remunerando-o0s
satisfatoriamente e concedendo-lhes condigdes para que tenham uma existéncia humana digna
e compativel com a importancia e complexidade de seu trabalho, estaremos efetivando a
justica social e, desta maneira, atingindo uma das finalidades da ordem econdmica da

Republica Federativa do Brasil.

3.3 Direito de participagédo do criador nos resultados

H& casos em que a titularidade e a exploracdo de uma criagdo possam ser exclusivas

do empregador a depender do modo como foram desenvolvidas, entretanto, a participagcdo no
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ganho econémico poderd ser concedida para o empregado, sem prejuizo do salario
previamente ajustado™®.

A participacdo nos lucros e resultados é direito social do empregado, assegurado pelo
art. 7°, inciso Xl da Constituicdo Federal, segundo o qual sdo direitos dos trabalhadores

urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condicéo social:

XI — participacdo nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneracéo, e, excepcionalmente, participacdo na gestdo da empresa,
conforme definido em lei;

Francisco Minharro®, assevera que por meio de uma interpretacdo sistematica da
Constituicdo brasileira, pode-se afirmar que uma das formas de participacdo do empregado no
resultado das empresas, direito social previsto no art. 7°, XI, é fazé-lo participar dos ganhos
econdmicos decorrentes da produtividade de seu trabalho intelectual.

Faz-se mister, para uma andlise mais esclarecedora deste dispositivo, tragar uma
distingé&o entre o conceito de lucro e o de resultado, tendo em vista que a Carta Magna ndo a

faz, assim como as legislagOes extravagantes que posteriormente discorreram sobre o assunto.

¥ Lei 9279/96 Art. 89 - O empregador, titular da patente, podera conceder ao empregado, autor de
invento ou aperfeicoamento, participacdo nos ganhos econdmicos resultantes da exploracdo da
patente, mediante negociacdo com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.
Paragrafo Unico - A participacdo referida neste artigo ndo se incorpora, a qualquer titulo, ao salario do
empregado.

Lei 9609/98 — Art. 40. § 1° Ressalvado ajuste em contrario, a compensagdo do trabalho ou servico
prestado limitar-se-& a remuneragdo ou ao salério convencionado.

MP352 de 22/01/2007 - Art. 28 § 10 Ressalvado ajuste em contrério, a compensagédo do trabalho ou
servigo prestado limitar-se-a & remuneragdo convencionada;

Lei 9456/97 - Art. 38 § 1° Para os fins deste artigo, fica assegurado ao empregador ou tomador dos
servicos ou outra atividade laboral, o direito exclusivo de explora¢do da nova cultivar ou da cultivar
essencialmente derivada e garantida ao empregado ou prestador de servi¢os ou outra atividade laboral
a remuneracdo que for acordada entre as partes, sem prejuizo do pagamento do salario ou da
remuneracdo ajustada.

2 MIHARRO, Francisco Luciano. A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho, S&o Paulo. LTr,
2010. p. 83.
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Para Paulo Sergio Jodo?, “a distingdo entre lucro e resultado assume destaque quando

se observa a possibilidade de o trabalhador vir a participar de ganhos variaveis sem que,
necessariamente, tenha havido lucro para o empregador”.

Sergio Pinto Martins® admite que a expressdo “resultado” pode ser entendida como
uma meta estabelecida pela empresa a ser atingida pelo empregado, com o objetivo de
melhorar procedimentos operacionais. Estes objetivos podem ser estipulados nos mais
variados setores, como produtividade, faturamento etc. a idéia de resultado esta ligada a de
participacdo do empregado para sua obtencéo.

Orlando Gomes e Elson Gottschalk® exemplificam afirmando que “a comissao sobre
negocios levados a bom termo pelo empregado é forma de participacdo nos resultados, mas
n&o é participacdo nos lucros.”

Amauri Mascaro Nascimento® diz que “pode a empresa ter resultados embora néo
tendo lucro, pois o conceito de resultado é mais amplo, referivel ao crescimento da empresa
pelo faturamento elevado, de modo a oferecer margem de atribuicdo de vantagens adicionais
aos salarios, caso em que o plano de participagdo nos resultados enquadra-se melhor nos
objetivos do instituto, abrindo uma amplitude subjetiva maior para sua estipulacdo”.

Arnaldo Sussekind® sustenta que o termo “resultado” sdo “metas que podem estar
relacionadas com a produtividade, a produgdo, a renda bruta, indices de venda ou de
qualidade, numa empresa de exportagdo de bens, com o volume total ou o valor em délares da

exportacdo etc. sdo varias metas que podem ser estipuladas pelo acordo coletivo entre

21 JOAO, Paulo Sergio. Participacdo nos lucros ou resultados da empresa. S&o Paulo; Dialética, 1988.
p. 55. Apud MINHARRO.

2 MARTINS, Sergio Pinto. Participacdo nos lucros e resultados das empresas. Sd0 Paulo: Dialética,
1998. p. 83.

2 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do traballho, 14 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1995. p. 248-249.

** NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19 ed. S&o Paulo; Saraiva, 2004.
p. 793.

% SUSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. Rio de Janeiro; Renovar. 1999. p.180.
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empresa e o sindicato. Esse acordo tanto pode ter por objeto o lucro, como um determinado
resultado ou até a combinacdo de ambos”.

Neste sentido, diante dos conceitos elencados, “lucro” significa o resultado positivo do
exercicio da atividade econémica. Melhor explicando, lucro é o rendimento da empresa
subtraido as despesas decorrentes do empreendimento. A forma e o periodo de averiguagédo
dos lucros variam de acordo com a finalidade para a qual ela é feita. Por sua vez, o termo
“resultado”, pode em algumas situacGes coincidir com a idéia de lucro, porém sua
abrangéncia é maior. Minharro®, explica que uma empresa pode n3o ter atingido um
resultado previsto em suas metas de atuacdo e, mesmo assim, ter obtido lucro. Por outro lado,
0 sucesso em alcancar o escopo almejado ndo implica necessariamente, a obtencao de lucros.
As cooperativas ¢ vedada a obtenco de lucros, mas ela existe para obter resultados positivos.

O art. 218, § 4° da Constituicdo Federal prevé um incentivo as empresas que invistam
em pesquisa e criacdo de tecnologia e pratiquem sistemas de remuneragao que assegurem ao
empregado participagcdo nos ganhos econdmicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

Este paragrafo deve ser analisado dentro do contexto no qual esté inserido. A intencdo
do legislador foi de que o ordenamento ordinario incentive o desenvolvimento cientifico, a
pesquisa e a capacitagdo tecnoldgica. Desse modo, o termo produtividade utilizado no
paragrafo, refere-se ao resultado do trabalho do pesquisador empregado, tendo como objeto o
desenvolvimento cientifico e progresso tecnolégico.

O dispositivo constitucional que permite a participacdo dos empregados nos resultados
da empresa, previsto no art. 7°, Xl, da Constituicdo Federal brasileira, necessita de
complementacdo, tendo em vista que é uma norma de eficacia limitada carente de

regulamentacéo pelo legislador infraconstitucional.

% MINHARRO, Francisco Luciano, Op. Cit., p. 82.
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E necessario, pois, distinguir quais tipos de invencdo em que o empregado pesquisador
tera direito a participacdo nos ganhos econdmicos de seu invento, assim, abrimos a seguir um

capitulo para tratar das modalidades de invencgdes criadas por empregados.

4. TUTELA DOS DIREITOS INTELECTUAIS DE EMPREGADOS E A

LEGISLACAO DO TRABALHO CONFLITOS E PERSPECTIVAS.

4.1 Espécies de invencBes ou modelos de utilidade de empregados

A atual Lei de Propriedade Intelectual dedica o capitulo XIV a invencéo e a0 modelo
de utilidade realizado por empregado, prestador de servigo, trabalhadores autdbnomos e,
também, pessoas juridicas que prestam servicos relacionados a criacdo industrial.

Para fazer uma distingédo entre as diferentes formas de remuneracdo a que faz jus o
empregado criador o legislador apontou trés espécies de inventos ou modelo de utilidade,
quais sejam: invencdes de servico, invengdes mistas e invencdes livres.

Minharro?’ (2010, p.97) aponta trés critérios utilizados como elementos de
caracterizacdo. O primeiro seria 0 contedo do contrato de trabalho do empregado, se é
voltado ou ndo para a pesquisa. O segundo diz respeito a colaboracdo ou ndo do empregador,
ou seja, se auxilia com meios, recursos, dados, materiais na elaboracdo do invento. O ultimo
critério levado em conta é se o empregado atuou sozinho na invencdo ou se ela foi fruto

natural da atividade de um grupo de pessoas dentro do processo da empresa.

2 MINHARRO, Francisco Luciano. A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho, Sdo Paulo: Editora
LTR, 2010.
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Vale lembrar que essas categorias de invencBes decorrem da lei, com critérios
estabelecidos na propria legislacdo e ndo de acordo particular entre empregado e

empregador?.

4.1.1 Invencdo de Servigo

E realizada em cumprimento a dever contratual, como define o art. 88 da Lei 9279/96,
sdo as que “decorrerem de contrato de trabalho cuja execugéo ocorra no Brasil e que tenha por
objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servigos para 0s
quais foi o empregado contratado.” E preciso, pois, que haja de forma cumulada trés
requisitos legais para se conceituar uma invencao de servico: a existéncia de uma invencao,
contrato de trabalho em vigor e expressa previsdo da atividade inventiva ou que a natureza
dos servicos contratados resulte numa atividade inventiva.?

Esta atividade inventiva é aquela que resulta em solucdo técnica de determinados
problemas praticos, ndo sera aquela que decorra de maneira evidente ou Obvia ao que ja é
conhecido®®, nem a que se restrinja & pesquisa pura, de carater tedrico-cientifico com o fim de

apurar e explicar os fenémenos da natureza®'.

%8 prof. Ollier, Invention d’employé, Rep. Dr. Soc., Dalloz, no. 89, cite dans DB 1987, V.5, apud
Martin Jean- Paul, Droit dés Inventions de Salariés, Paris: Litec, 2002, p. 127: En effet, la répartition
dés inventions entre Iés différentes catégories [...] ne résult pas de I’accord dés parties dont la volonté
n’aem la matiére aucun pouvoir de qualification, mas directement de la loi qui énonce Iés critéres
objectifs de chaque catégorie.

» CARVALHO, Nuno T.P. Os inventos de empregados na nova lei de patente, Revista da ABPI no.
23, 1996, p.3. Apud. PRADO, Elaine Ribeiro. Trabalho Inovador no Direito do Trabalho. S&o Paulo.
2007.

%0 |ei 9279/96. Art. 13 - A invencdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no
assunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica.

31 CARVALHO, Nuno T.P. ob.cit.p.5 . Apud. PRADO, Elaine Ribeiro. Trabalho Inovador no Direito
do Trabalho. S&o Paulo. 2007.
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Sera considerado invento de servico caso exista relacdo com o objetivo do contrato de
trabalho, ndo havendo esta definicdo somente serd de servico se existir um elemento de
conexao entre a sua aplicacéo e o campo de atividade do empregador®.

Para facilitar a identificacdo dos inventos criados no curso do contrato de trabalho, o §
2°, do art. 81, da Lei n. 9.279/86, estabeleceu uma presuncao relativa de que a invencao, cuja
patente for requerida pelo empregado até um ano ap6s o fim do contrato de trabalho, foi
elaborada durante a sua vigéncia.

Cabe ao empregado demonstrar que, apesar de haver requerido as patentes antes de um
ano do término de seu contrato de trabalho, esta ndo foi efetivada em sua decorréncia. Ao
empregador cabe demonstrar que a invencao, cuja patente foi requerida pelo empregado apds
um ano do fim de seu contrato de trabalho, foi elaborada em decorréncia do vinculo de
emprego que mantinha com o empregado solicitante da patente. A invenc¢do nesta hipotese
pertence com exclusividade ao empregador. A retribuicdo pelo trabalho prestado limita-se ao
salario ajustado®®.

Por outro lado, o art. 89 da Lei n. 9.279/96, concede ao empregador titular da patente,
a faculdade de conferir, ao empregado, participagdo nos ganhos econdmicos resultantes da
exploracdo da patente, mediante negociagdo com o interessado ou conforme disposto em
norma da empresa. Para MINHARRO (2010, p. 98), o artigo em comento seria desnecessario
se ndo fosse o conteudo de seu paragrafo Unico, que retira a natureza salarial desta parcela,
fazendo com que ndo se incorpore ao salario para qualquer finalidade.

O que seria faculdade para o empregador privado foi estabelecido como
obrigatoriedade aos entes publicos. O art. 93, paragrafo Unico, assegura uma parcela das

vantagens percebidas, com o pedido ou com a patente, ao inventor que mantenha vinculo

32

Idem.
% Orlando Gomes e Elson Gottschalk, em seu livro Curso de Direito do trabalho, afirmam gue o
resultado de seu trabalho, como em qualquer contrato de trabalho, aproveita ao empregado que o
remunera para este fim.
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contratual com entidades da Administracdo Publica, direta, indireta ou fundacional, quer seja
na esfera federal, estadual ou municipal, a titulo de incentivo.

A finalidade deste dispositivo € incentivar a producédo de inventos por empregados, em
consonancia com o art. 218,84° da Constituicdo Federal, que estimula a remuneragdo dos
empregados pela sua produtividade inventiva. Este comando constitucional dirige-se tanto ao
setor publico quanto ao setor privado.

Ressalte-se, por fim, que nesta hipotese a remuneracdo a que o empregado faz jus tem
natureza de premiacdo a titulo de incentivo, posto que ndo € assegurada ao empregado a

propriedade sobre a invencao que a criou.

4.1.2 Invencdo mista

Como dispde o artigo 91 da Lei 9279/96, “a propriedade de invencdo ou de modelo de

utilidade serd& comum, em partes iguais, quando resultar da contribuicdo pessoal do
empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalacbes ou equipamentos do
empregador, ressalvada expressa disposic¢ao contratual em contrario.”
Nestes termos, a invencdo mista € elaborada por empregado ndo contratado especificamente
para pesquisar e inventar. Este por iniciativa propria ou atendendo a determinacdo do
empregador, cria a invengdo ou modelo de utilidade, sem que isto estivesse previsto em seu
contrato de trabalho. Para tanto, utiliza recursos, meios, dados, materiais, instalacbes ou
equipamentos do empregador.

A propriedade deste tipo de invencgdo sera compartilhada em duas partes iguais, sendo

uma reservada para o empregado e a outra ao empregador. Havera, portanto, um condominio
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sobre a invencdo decorrente de um ato espontaneo do empregado, ndo relacionado com o
objeto do contrato de trabalho, e com a estrutura do empregador.
José Martins Catharino® faz comentario pertinente sobre essa solucdo apresentada

pela lei, afirmando que:

“(...)ndo é ideal, mas é equitativa, além de ser simples e ndo casuistica
e, sobretudo, favoravel ao trabalhador. Em face do concurso
necessario entre o empregado, que contribuiu como simples autor, € 0
empregador, que participa como mero empreendedor, a propriedade
comum parece ser solugdo mais justa e légica.”

Segundo o 81° do art. 91 da referida lei, na falta de estipulagdo contratual dos
interessados, a legislacdo garantiu o direito exclusivo de licenca de exploragcdo ao empregador
e assegurou ao empregado a justa remuneragao.

Minharro®, ressalta que o empregador devera iniciar a exploracdo do objeto da
patente, dentro do periodo de um ano da data da concessao da patente. A pena pela omissao
do empregador € a transferéncia da titularidade plena da patente. Dois motivos podem evitar a
incidéncia da regra: raz6es legitimas podem justificar a demora do inicio da exploracdo e ndo
ocasionar a transferéncia da titularidade, além da possibilidade de estipulacdo diversa entre
empregado e empregador. E o que diz o §3° do artigo tratado.

Por fim, é necessario destacar que a remuneracdo para 0 empregado, no caso de
invencbes mistas, tera uma caracteristica de retribuicdo de patrimbnio em vista do seu
rendimento, eis que, pelo paragrafo 2°. do artigo 91 da Lei9279/96, € direito do empregado
perceber uma justa remuneracdo pela exploracdo exclusiva do empregador, assim, essa

remuneracao ndo tera natureza salarial .

% CATHARINO, Jose Martins, Contrato de emprego. S&o Paulo: Edicdes Trabalhistas, 1965. p.99.
Apud MINHARRO Op. cit.
¥ MINHARRO, Francisco Luciano. A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho, Sdo Paulo:
Editora LTR, 2010. p. 100.
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“EMENTA: INVENTO PRODUZIDO PELO EMPREGADO -
DIREITO A INDENIZACAO - O invento produzido pelo empregado,
com 0 uso de recurso e meios materiais da empresa, mas de forma
espontanea, ou seja, ndo decorrente das atribuicBes inerentes ao seu
contrato de trabalho, caracteriza invencéo a qual a doutrina chama de
casual e, assim, é de propriedade comum as partes, na auséncia de
disposicdo convencional em contrério, nos termos do art. 91 da Lei n.
9279/96 (Lei de Propriedade Industrial).”*

4.1.3 Invencéo livre

Como disposto no art. 90 da Lei n® 9279/96, pertencera exclusivamente ao empregado
a invencdo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do
contrato de trabalho e ndo decorrente da utilizacdo de recursos, meios, dados, materiais,
instalacBes ou equipamentos do empregador.

Neste sentido, as invencdes livres sdo aquelas desenvolvidas por total autonomia do
empregado, que ndo tenha sido contratado para tal fim nem tenha utilizado recursos da
empresa. Assim, serdo unicamente de propriedade do empregado, ndo sendo necessario falar

em retribuicdo, pois a titularidade sera exclusiva do inventor.

5. DIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOS AS CRIACOES IMATERIAIS DOS

EMPREGADOS.

5.1 Incidéncia das regras distributivas de direito entre empregado e empregador inobstante a

patente.

3? TRIBUNAL: 32 Regido, DECISAO: 19 09 2006, TIPO: RO NUM: 01602 ANO: 2004, NUMERO
UNICOPROC: RO - 01602-2004-016-03-00-5, TURMA: Segunda Turma
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Sera discutida, neste ponto do trabalho, a necessidade ou ndo de concesséo de patente
para que as invengdes e os modelos de utilidade estejam sujeitos ao regime de diviséo entre
empregado e empregador, previsto na Lei de Propriedade Industrial®’. Vale ressaltar que os
desenhos industriais, cultivares e topografias de circuitos integrados ndo constituem o foco de
estudo do trabalho aqui desenvolvido, assim, quando retratados ao longo do desenvolvimento
do capitulo apenas servirdo para serem citados como exemplos, ndo se adentrando a questdes
mais detalhadas referentes a eles.

Muitos dos institutos presentes no ordenamento juridico nacional necessitam satisfazer
alguns requisitos formais para que resida sobre eles o manto da tutela juridica com a
finalidade de proteger certos bens. Neste sentido, a lei prevé requisitos formais para conceder
a exclusividade de protecdo da obra intelectual. Para inventos e modelos de utilidade, requer-
se a patente. Os desenhos industriais e topografias de circuitos integrados, o registro. Ja as
cultivares, o certificado de protecéo de cultivar. O mesmo ndo ocorre com as obras artisticas,
cientificas ou literarias e, também, os softwares, tendo em vista que sua protecdo &
automaética, decorrendo da criacéo.

Quando se trata da autoria de uma obra intelectual ndo se exige qualquer formalidade

para seu reconhecimento. Como bem observa MINHARRO (2010):

“(...) o autor tem direito de manter em segredo a sua criagéo intelectual, o que
pressupde o reconhecimento da autoria antes mesmo da implementacdo de
gualquer formalidade exigida por lei, para conferir a ele a exclusividade na
exploragéo econémica.”®

Vale dizer que para uma obra intelectual receber determinada classificagdo, ou seja,
poder ser alocada a um determinado grupo de instituto, deve satisfazer os requisitos que as

respectivas leis exigem para considera-la como tal. Por exemplo, denomina-se inven¢do como

¥ Lei n° 9279/96
% MINHARRO, Francisco Luciano, 2010. p. 143.
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a criacdo tecnolégica consistente numa solucdo técnica para um problema técnico®®, que
reline novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial*.

Por outro lado, ha casos em que a protecdo formal juridica ndo é conferida as obras
intelectuais. S8o as hipoOteses que o autor da obra ndo postulou tal protecdo no érgéo
competente ou seu pedido fora indeferido, tendo em vista que ndo atendeu a formalidade legal
exigida. Além disso, a propria lei pode determinar a ndo concessédo de protecdo formal. Neste
diapasdo, ensina MINHARRO (2010):

“(...) E 0 que ocorre, por exemplo, com os inventos. Por razdes de
ordem publica ou de politica econémica, o legislador ndo considera
patentedvel: a) os inventos ou modelos de utilidade que forem
contrarios & moral, aos bons costumes, a segurancga, a ordem publica e
a salde publica; b) as substancias, matérias, misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie, bem como a modificagdo de suas
propriedades fisico-quimicas e 0s respectivos processos de obtencéo
ou modificacdo, quando resultantes de transformagdo do ndcleo
atdbmico; e c) o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s micro-
organismos transgénicos. Estes inventos ndo podem ser explorados,
razdo pela qual a situacdo ndo apresenta interesse para a distribuicao
de direitos entre empregados e empregador.”*

Neste momento, € necessario analisar se haveria distribuicdo de direitos entre
empregado e empregador, decorrentes das producdes intelectuais que ndo foram patenteadas,
registradas ou certificadas.

Claudio Mattos*?, afirma que:

“configura equivoco a simples carreacdo dos dispositivos encontrados
na lei de Propriedade Industrial aos casos em que o reclamante esteja
pleiteando seu direito de pecuniario sobre uma determinada coisa que
dela ainda nem se originou o direito de propriedade industrial, ou
ainda nem mesmo foi este objeto de apreciacdo e analise do 6rgdo
responsdvel para a concessdo deste direito e seu consequente
privilégio de exploracao”.

% POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilitt des inventions- Etude comparative de
jurisprudence France-OEB. Paris:Litec, 1997, p. 44.

“O Art. 8°. da Lei 9279/96.

“ MINHARRO, 2010, p. 143.

2 MATTOS, Claudio Oliveira. Invencdes de empregado e o direito patentario. Revista Ltr, S&o Paulo.
P. 824-825. 2001. Apud MINHARRO.

PIDCC, Aracaju, Ano lll, Edicdo n2 05/2014, p.256 a 322 Fev/2014 | www.pidcc.com.br



ISSN ELETRONICO 2316-8080

A PROPRIEDADE INTELECTUAL DERIVADA DA CRIACAO E DO TRABALHO INTELECTUAL 282

Em tese oposta, MINHARRO (2010), assevera que a patente, o certificado, ou o

registro de uma criagdo intelectual, quando exigidos por lei garantem a exclusividade da

exploracdo econémica. Sendo irrelevante para repartir direitos intelectuais entre empregado e

empregador. Nesta mesma linha de raciocinio est4 Nuno Carvalho®, na obra “Os inventos de

empregados na nova lei de patentes”. Para confirmar sua tese mencionou o acordao do

Recurso de Revista RR-AR 1.518/74, com a seguinte ementa:

“invencdo de empregado no curso do contrato de trabalho. O direito
do obreiro a haver da empresa participacdo nos proveitos decorrentes
da utilizacdo do engenho por parte da empresa independe da
concessdo de patente por parte do Orgdo administrativo
correspondente”.

Com isso, pode-se afirmar que as invencdes, patenteadas ou ndo, estdo sujeitas ao

regime de divisdo entre empregado e empregador. Previsto na Lei n® 9.279/96. Assim, é

possivel vislumbrar uma gama de situagdes para a exploracdo direta, cessao ou licenciamento

das invencgdes e modelos de utilidade. O quadro a seguir demonstra de forma mais didatica o

que acaba de ser exposto.

Quadro comparativo das modalidades de criages intelectuais**

Sem patente

Com patente

Invencdo

de servico

Exploracéo direta pelo proprio
empregador: faculdade do
empregador incluir 0
empregado na participagéo
dos ganhos  econdmicos

resultantes da exploracdo da

O empregador poderd ter exploracdo direta,
cessdo ou licenca de patente. E facultado ao
empregador permitir a participacdo nos lucros

pelo empregado.

* CARVALHO, Nuno T.P. Os inventos de empregados na nova lei de patentes — I. revista da ABPI,

n.22, p. 18-24,1996. Apud MINHARRO, p.146.

* Elaborac#o adaptada da obra “A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho” Francisco Minharro,

2010. p. 143.
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invengédo
Invencdo | Exploracdo direta: assegurada | Exploracao direta: assegurada justa
mista justa remuneragao ao | remuneracdo ao empregado.
empregado Cessédo ou licenca de patente: cabe metade dos

valores arrecadados ao empregado. O
empregador tem um ano para explorar a patente
e, se ndo o fizer sem razdes legitimas, perde a
sua parte na propriedade da patente para o
empregado. O empregador tem preferéncia na
compra da parte do empregado na propriedade

da patente

Invencdo | Nenhum direito assegurado ao | Nenhum direito assegurado ao empregador

livre empregador

Levando em consideracdo todo o exposto, observa-se que para haver a distribuicdo de
direitos entre empregado e empregador é necessario primeiro que a producdo intelectual seja
reconhecida pela lei como um instituto possivel de receber protecdo juridica enquadrando-se
em um dos institutos deste direito. Além disso, independente de patente, registro ou

certificado restara assegurado o direito de distribuic&o entre patrdo e obreiro.

5.2 Direitos intelectuais do obreiro e participacdo nos lucros/resultados

Como uma forma de incentivo ao trabalho realizado pelo empregado pesquisador, que
resultou em uma invencdo ou modelo de utilidade, poderd o empregador conceder ao
empregado uma gratificagdo como forma de retribui¢do por ter sido o criador do invento.

Dessa maneira, é facultado ao patrdo proporcionar uma participacdo de seu subordinado na
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exploracdo da obra intelectual ou mesmo nos frutos da cesséo ou licenca da patente, registro
ou certificado respectivo.

Esta forma de participacdo ndo pode ser confundida com os direitos decorrentes da
propriedade sobre o invento, tendo em vista que esta concessao ndo configuraria direitos reais
tipicos de quem é proprietario. Confirmando este posicionamento MINHARRO (2010, p.

157) diz o seguinte:

“(...) Tal parcela configura-se como uma participacdo do empregado nos
resultados produzidos pela obra intelectual que criou, conforme estudado
anteriormente. A Lei n° 9.279/96 menciona explicitamente a expressdo”
participacdo econdmica nos ganhos resultantes da exploragdo”, corroborando
este entendimento.”*

O fundamento legal que permite a participacdo nos lucros pelos empregados encontra-
se presente no texto constitucional, em seus artigos 218, §4° e 7°, XI. E através de uma
interpretacdo sistematica que se pode afirmar qual a natureza deste tipo de participagdo em
algumas parcelas recebidas a titulo de retribuicdo por criagdes intelectuais. O texto
constitucional foi muito abstrato deixando para as legislacdes inferiores disciplinar sobre o
assunto. Por isso, a analise da natureza juridica deste instituto deve ser feita de forma pontual,
tendo em vista 0 que estd disposto nas diversas legislacdes sobre o tema, como a lei de
Propriedade Industrial, a Lei de Inovacdo Tecnolodgica e Leis estaduais e municipais.

Com isso, para a participacdo nos resultados decorrentes da exploracdo da obra
intelectual do empregado, deve prevalecer a regra especial sobre a geral. Ou seja, a lei geral
sobre o0 assunto € a Lei n° 10.101/00, que trata especificamente da participacdo nos lucros e
resultados. Assim, os dispositivos especificos presentes nas diversas leis de propriedade
intelectual de empregados, restariam como normas especiais, prevalecendo sobre a geral. Esta

andlise serd realizada nos proximos capitulos.

* MINHARRO, Op. Cit.
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5.3 Natureza ndo salarial da parcela paga ao empregado e pesquisador

Para o Direito do Trabalho € de suma importancia determinar a natureza de certas
parcelas recebidas pelos empregados, pois, a depender da natureza juridica, repercutird nos
haveres trabalhistas. Melhor explicando, havera reflexo dessas parcelas nas férias, décimo
terceiro salario, adicional de hora extra, noturno, de periculosidade, aviso prévio entre outros.

E importante dizer que alguns fatores determinam a natureza no salarial dos valores
recebidos por empregados a titulo de propriedade intelectual: direitos de propriedade da obra
intelectual e participacéo nos resultados da sua exploracdo econémica.

Pode-se chegar a uma conclusdo sobre a natureza nao salarial dos valores pagos ao
empregado atraves da observacdo de duas vertentes, a analise dos motivos do pagamento e a
verificacdo se o sistema juridico exclui explicitamente esta natureza salarial.

As parcelas recebidas por empregados a titulo de propriedade intelectual sobre os bens
intelectuais que criou tem carater patrimonial, determinado por relagdes mercantis, ndo podem
ser consideradas como contraprestagdo pelo trabalho, logo, ndo se incorporam ao salario.

Neste sentido sdo as palavras de Luciano Viveiros*®:

“(...) Essa mesma contraprestacdo ndo € decorrente da legislacdo do
trabalho e nem mesmo é assim caracterizada porque ndo se origina
numa prestacdo de servigo e sim do uso de marca, patente, enfim, de
um regime patrimonial de terceiro porque o invento é interpretado
como propriedade e ndo pode referenciar como base de célculo uma
determinada remuneragdo e nem mesmo salério, pois essa valoracdo
se traduz pelos resultados e do valor intrinseco do invento que, sempre
terd caracteristicas de natureza mercantil.”

Quanto & participacdo nos resultados, assevera Minharro*’, que é desvinculada da

remuneracdo por forga do inciso XI, do art. 7°, da Constituigdo Federal. A Lei de Propriedade

8 \VIVEIROS, Luciano. Contraprestaco salarial do empregado na invencdo. Sao Paulo. LTr, 2010. p. 85.
* MIHARRO 2010, p. 158.
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Industrial, no art. 89, paragrafo Gnico, é peremptoria ao determinar que esta participacdo ndo
se incorpora, a qualquer titulo, ao salario do empregado.

Torna-se irrelevante analisar estes dois fatores determinantes, acima expostos, pois a
parcela recebida ndo se incorpora ao salario do empregado. O fator primordial dessa
diferenciacéo tera reflexos nas hipdteses de término do contrato de trabalho. A pergunta que
fica é a seguinte: o direito ao recebimento da parcela paga pela obra intelectual do empregado
deve se estender para além do término do contrato ou o direito correspondente extingue-se
com ele?

Respondendo a pergunta, a parcela cuja origem € de propriedade, continuara sendo
devida ao empregado ap6s o término do contrato de trabalho. Sendo a natureza de
participacdo nos lucros, extingue-se com o contrato de trabalho, pois este é o motivo

determinante de sua existéncia.

5.4 Norma geral exclusiva da natureza salarial das parcelas recebidas a titulo de retribuicao.

De forma abstrata e geral, a Carta Magna Brasileira 1988, versa sobre a retribuicéo
pelas criagdes intelectuais de empregados no art. 218, 8§ 4°:

Art. 218. O Estado promovera e incentivard o desenvolvimento cientifico, a
pesquisa e a capacitacao tecnoldgicas.

§ 1° - A pesquisa cientifica basica receberd tratamento prioritario do Estado,
tendo em vista 0 bem publico e o progresso das ciéncias.

8 2° - A pesquisa tecnologica voltar-se-a preponderantemente para a solucéo
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional.

§ 3° - O Estado apoiara a formacgdo de recursos humanos nas areas de ciéncia,
pesquisa e tecnologia, e concedera aos que delas se ocupem meios e condi¢des
especiais de trabalho.

§ 4° - A lei apoiara e estimulara as empresas que invistam em pesquisa,
criacdo de tecnologia adequada ao Pais, formacdo e aperfeicoamento de
seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneracdo que
assegurem ao empregado, desvinculada do salério, participa¢ao nos ganhos
econdmicos resultantes da produtividade de seu trabalho. (grifo nosso)
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Da leitura deste artigo e seu respectivo inciso, percebe-se que é comando
constitucional incentivar uma participacdo nos ganhos econdémicos pelo obreiro. Ao fazer
isso, explicitamente, retira a natureza salarial de tal remuneracdo, apesar de propor que 0
legislador ordinario o faca. Assim, de forma geral antecipa o papel destinado as
normatizacgdes inferiores.

Diante disso, mostra-se como uma regra geral excludente da natureza salarial de
parcelas pagas a titulo de retribuicdo por direitos intelectuais pagos aos empregados. Mesmo
havendo omissao por parte da legislacdo ordinaria dispondo neste sentido, ndo tera natureza
salarial as parcelas pagas em face do disposto no artigo constitucional. Apesar disso, por se
tratar de norma geral, havendo legislacdo especifica dispondo de maneira contraria, devera
esta ser observada, levando em consideracgéo a especificidade da lei e também do principio da

norma mais favoravel ao trabalhador.

5.5 Fator habitualidade de pagamento como possivel exce¢do a natureza ndo salarial

Nos tdpicos anteriores muito se discutiu a natureza ndo salarial das parcelas pagas ao
inventor decorrentes dos resultados econdmicos positivos da exploragéo do invento. O artigo
do texto consolidado que tratava das criagOes intelectuais dos empregados, art.454 da CLT,
foi revogado pela Lei de Propriedade Industrial. Esta, tratou do assunto nos artigos 88 a 93 de
seu texto, como visto anteriormente.

Ocorre que o paragrafo unico do artigo 93 da LPI confere natureza juridica de
premiacdo as parcelas pagas ao inventor como participagdo nos ganhos econdémicos
resultantes da exploracdo da patente.

Os doutrinadores trabalhistas ensinam que o instituto da premiagdo, regra geral,

decorre de fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a producdo, a assiduidade, a
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qualidade. Trata-se de uma contraprestacao por prestacdo de servicos, com o preenchimento
de certas condicgdes especificas, previamente fixadas (GARCIA, 2010, p. 369).

O empregado criador, claramente, possui qualidades de ordem pessoal, entre elas a
capacidade inventiva, que ddo ensejo a receber uma premiagdo por seu trabalho e ,neste
sentido, ja disciplinou o artigo 93 da LPI. Apesar disso, esta premiacao, de modo geral, ndo se
incorpora ao salario do obreiro inventor por expressa mencao legislativa.

Por outro lado, mesmo com esta vedacdo de se vincular a contraprestacdo salarial,
havendo habitualidade de pagamento entendemos ser possivel a premiagéo restar configurada
como natureza salarial. Sergio Pinto Martins corrobora com este entendimento, vejamos:

“Os prémios decorrem da produtividade do trabalhador, (..) A
natureza juridica do premio decorre de fatores de ordem pessoal
relativos ao trabalhador, ou seja, seria uma espécie de salério
vinculado a certa condicdo. havendo pagamento habitual, ter& natureza
salarial, integrando as demais verbas trabalhistas pela media.
(MARTINS, 2002, p.259)”

Gustavo Garcia assevera que 0S prémios, por sua vez, se recebidos pelo empregado
com habitualidade, possuem natureza salarial, inclusive nos termos da Sumula 209 do
Supremo Tribunal Federal .

Dessa forma, a habitualidade da prestacdo seria uma excecao a regra da natureza nao
salarial dos valores repassados ao inventor-empregado decorrentes dos ganhos econémicos da
exploracdo do invento. Oportuno dizer que esta condicdo de natureza salarial ndo seria

suprimida unilateralmente pelo empregador, mas desde que ainda resulte lucro da exploragéo

da patente.

6. DIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOS AS CRIACOES IMATERIAIS DOS

PESQUISADORES E A LEI DE INOVACAO.

*8 Siimula 209 do STF: “ Salario-prémio. Salario-producdo. O salario producdo, como outras modalidades de
salario-prémio, é devido desde que verificada a condi¢do a que estiver subordinado, e ndo pode ser suprimido,
unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade.”
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Nos capitulos anteriores, tentou-se analisar os fundamentos juridicos constitucionais
que permitem ao empregado receber parcelas remuneratorias além de seu salario ja
convencionado no contrato de trabalho, tendo em vista as producdes intelectuais decorrentes
do labor desenvolvido na empresa ou fora dela. Assim, foi objeto de estudo os direitos de
propriedade intelectual decorrentes das invencdes e modelos de utilidade, bem como a
permissao de participacao nos lucros ou resultados decorrentes do invento. Buscou-se também
discorrer sobre a natureza dessas parcelas distribuidas pelo empregador ao empregado. O que
levou a conclusdo de que ndo possuem natureza salarial, apenas carater de indenizacéo, e, por
iss0, ndo estdo sujeitas a incorporagdes salariais e demais reflexos nos haveres trabalhistas.

Agora, neste capitulo que serd desenvolvido, tentard se analisar como 0 assunto
anteriormente debatido € tratado pela ética da Lei Federal de Inovagdo e demais legislacOes
estaduais. Seré foco de discussdo o pesquisador publico e ndo mais 0 empregado na iniciativa
privada.

E imperioso ressaltar que ndo ha um tratamento uniforme relativo a participagdo nos
lucros pelo pesquisador publico e trabalhador da iniciativa privada. Ha o permissivo
constitucional, como ja fora dito, e somando-se a isso, 0 regime geral da Lei de Propriedade
Industrial e da série de dispositivos correspondentes das demais leis de Pl, ha regime
especifico federal de certos servidores de ICT; ha regime singular de servidores estaduais e
municipais segundo suas leis especificas, que de jeito nenhum esta vinculado ou condicionado
a da lei federal. Assim, o regime estudado nesta por¢do do trabalho é topico e ndo
generalizavel.

Quando se trata de funcionarios publicos a referéncia legislativa ndo é mais a CLT,
deve-se observar o estatuto proprio de cada servidor e integrando-o com 0s mandamentos

constitucionais.

PIDCC, Aracaju, Ano lll, Edicdo n2 05/2014, p.256 a 322 Fev/2014 | www.pidcc.com.br



ISSN ELETRONICO 2316-8080

A PROPRIEDADE INTELECTUAL DERIVADA DA CRIACAO E DO TRABALHO INTELECTUAL 290

Em especifico, este capitulo, sera desenvolvido tendo como alvo de estudo o

pesquisador publico a quem se dirige a Lei de Inovacéo, seja ela federal ou local (estadual ou

municipal).

6.1 Lei 10.973/2004 - lei federal de inovacao tecnoldgica, breves comentarios gerais.

O ordenamento juridico nacional, em sua Lei Maior, traz 0 mandamento de que o

Estado devera incentivar a inovacdo. Mais especificamente nos artigos 218 e 219 da

Constituicdo verifica-se esta intencdo legislativa. Ocorre que estes artigos, por serem de

eficacia limitada, contida, necessitam de leis ordinarias para sua complementacédo e efetiva

aplicacdo no mundo concreto.

Assim, como meio de regular e aplicar tais mandamentos, surgiu a Lei n°® 10.973 de 02

de dezembro de 2004, a chamada Lei de Federal de Inovagcdo. Como muitas outras normas

editadas no Brasil, esta lei, teve inspiracdo em outras legislacbes alienigenas. Podemos citar

as seguintes*:

a) National Research Development Corporation ( atual Britsh
Technology Group) 1948 — Reino Unido.

b) Stevenson Wydler Technology Innovation Act 1980 — Estados
Unidos;

C) Bayh Dole University and Small Business Patent Act 1980 —
Estados Unidos;

d) Bundesministerium  fur Bildung und Forschung -
Patentinitiative 1996 — Alemanha;

e) The law to Promote technology Transfer from Universities to
Industry 1998 — Japao;

f) Loi sur I’innovation et la recherché 1999 — Franca

“BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovacéo, Rio de Janeiro: Editora Lamen Jaris, 2011.
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Tendo como influéncias estas leis de diversos paises, principalmente do modelo
francés, foi aprovada a lei nacional que incentivaria a inovacdo no pais™. Além dessa, hé a lei
de incentivos fiscais, chama Lei do Bem>, e as demais leis estaduais e municipais.

A lei 10.973/04 pode ser dividida para um estudo mais didatico em cinco grandes
grupos: a) constituicio de um ambiente propicio as parcerias estratégicas entre as
universidades, institutos tecnoldgicos e empresas; b) estimulo a participacédo de instituices de
ciéncia e tecnologia no processo de inovacdo; ¢) normas de incentivo ao pesquisador-criador;
d) incentivo a inovagao na empresa; ) apropriacdo de tecnologias.

O primeiro grupo, apresenta um conjunto de normas para propiciar a cooperacao entre
0s atores do processo inovador, ou seja, tenta reduzir as barreiras institucionais que impedem
um fluxo retributivo entre ICTs e setor privado. O segundo grupo, refere-se aos artigos
6°,7°,8°,14,15 e 16, trazendo as ICTs como uma importante instituicdo para o processo de
inovacdo. O quarto e quinto grupo, assim como os anteriormente ditos, ndo serdo objeto de
estudo neste trabalho.

O terceiro grupo € o que mais interessa aos debates nesta porcdo do trabalho, pois,
tratara da possibilidade de participacdo nos lucros para o pesquisador resultante de sua
criagdo. Assim, os artigos 8°, 11,13 e 15, versardo sobre normas que se destinam a estimular a

natureza especial do trabalho criativo.

*% Obeserva Denis Barbosa, em seu livro Direito da Inovagao, que ap6s a lei de Inovacio Francesa de
1999, o Senador Roberto Freire apresentou o projeto de lei em 2000, que, ap0s transitar na Comissao
de Constituicdo, Justica e Cidadania foi arquivado pelo despacho da presidéncia em 15 de janeiro de
2013. Em substituicdo a tal Projeto,0 Poder Executivo enviou o projeto original da Lei atual em 05 de
maio de 2014, requerendo-se urgéncia n andlise de tal projeto. Apds 22 emendas, 0 projeto teve sua
versdo final apos 24 requerimentos diversos e uma proposta adicional de substitui¢cdo. O Relatorio da
Comisséo especial constitui importante instrumento de analise. Finalmente em 02 de dezembro de
2014 foi aprovado pela Mesa Diretora da Camara o que hoje se conhece como a lei federal de
inovacao tecnoldgica.

*! Lei n° 11.196 de 2005.
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E importante destacar também quais os objetivos, objeto, beneficiarios e natureza
juridica desta Lei de Inovagdo. Necessario, pois, tecer alguns comentarios sobre o que esta

disciplinado no art. 1° da lei:

Art. 1°Esta Lei estabelece medidas de incentivo a inovacdo e a
pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, com vistas a
capacitacdo e ao alcance da autonomia tecnoldgica e ao
desenvolvimento industrial do Pais, nos termos dos arts. 218 e 219 da

Constituicao.

Como se observa da leitura atenta deste comando legal, as bases constitucionais para
fundamentar os dispositivos deste regime especial estdo previstas nos art. 218 e 219. Além
disso, pode-se dizer que a propria lei de inovagdo define seus propdésitos e alcance em seu
primeiro artigo. Assim, tem como objeto fazer com que o Estado tome medidas de incentivo a
inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, com vistas a
capacitacdo e ao alcance da autonomia tecnologica e ao desenvolvimento industrial do Pais.

Claudia Chamas®?, em apresentacdo na Camara de Comércio Brasil Franca em julho
de 2005, comenta sobre 0s objetivos extrajuridicos da Lei ao tentar incentivar a inovacéo e

competitividade empresarial nos mercados nacionais e internacionais:

A) possiblitar o uso do potencial de criacdo das instituicdes publicas,
especialmente universidades e centros de pesquisa, pelo setor
econdmico, numa via de mao dupla;

B) facilitar a mobilidade dos servidores publicos, professores e
pesquisadores, da Administracdo para a iniciativa privada e para
outros érgdos de pesquisa; e

c) para tais fins, alterar a legislacdo de pessoal, a de licitacéo, e prever
certos subsidios e incentivos fiscais.

Denis Barbosa®, também observa outros objetivos desta Lei, listando os seguintes:
incentivar a pesquisa cientifica e tecnologica; incentivar a cooperacdo entre 0s agentes de

inovacdo; facilitar a transferéncia de tecnologia; aperfeicoar a gestdo das instituicdes

2 BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovagdo. Apud Claudia Chamas. p. 31.
3 BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovacao, Rio de Janeiro: Editora Lamen Jaris, p. 31.

PIDCC, Aracaju, Ano lll, Edicdo n2 05/2014, p.256 a 322 Fev/2014 | www.pidcc.com.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm%23218
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm%23219
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm%23219

ISSN ELETRONICO 2316-8080
CARLA EUGENIA CALDAS BARROS, MURILO SOARES TAVARES 293

académicas; servir de estimulo aos pesquisadores; incentivar a mobilidade dos pesquisadores;
estimular a formacdo de empresas de base tecnologica e estimular os investimentos em
empresas inovadoras. Estes seriam objetivos especificos.

No que diz respeito aos beneficiarios desta norma, a quem ela se destina, devemos
levar em consideracdo o seu carater integrador, supletivo do estamento constitucional e
infraconstitucional do sistema juridico brasileiro. Assim, podemos dizer que de maneira geral
deverd ser feita uma andlise pontual de cada dispositivo que a integra para se identificar o seu
destinatario. Ainda nas palavras de BARBOSA (2011), a lei comete ao intérprete e ao
detentor do poder de regulamentar e do poder discricionario o sentido e o alcance do direito
expresso no texto normativo.

Vale lembrar que a natureza da Lei 10.973/04 tem efeito de lei federal, tendo alcance
de lei nacional com efeitos sobre estados e municipios.

Ainda sobre esta Lei, nas palavras dos autores Ricardo Cunha e Simone Silva®*, ao
discorrerem sobre o tema, afirmam que a lei de inovagdo foi um marco na politica de C, T&l
no pais, pois ela permitiu a consolidagdo da cultura de inovacdo dentro das universidades e
instituicdes de pesquisa do pais. Seguindo este raciocinio, citamos NUNES, (2010): “além de
criar um ambiente adequado para aumentar o envolvimento das empresas no desenvolvimento
de projetos inovadores que levem a novos produtos e processos, visando aumentar a
guantidade de parcerias entre as empresas, universidades e institutos de pesquisa”.

ApOs estes breves comentarios sobre uma visdo mais geral da Lei federal de Inovacao,
passaremos, no proximo tépico, a falar sobre os NITs, que sdo unidades dentro das

Universidades com o fito de gerir a politica de inovacédo da ICT.

> Disponivel em: http://pidcc.com.br/br/component/content/article/7-blog/90-estudo-das-condicoes-
para-a-implantacao-de-um-escritorio-de-inovacao-aberta-dentro-de-uma-instituicao-publica-de-
ensino-e-pesquisa
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6.1.1 Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica

O art. 16 da Lei de Inovacdo ordena que a ICT deverd dispor de um nucleo de
inovacéo tecnologica, proprio ou em associagdo com outras ICT, com a finalidade de gerir sua
politica de inovacéo.

Como resultado do aumento das relagcdes de cooperagédo das universidades com o setor
produtivo, novas demandas administrativas surgiram na universidade e levaram ao
desenvolvimento de unidades responsaveis em mediar essas relacGes, verificar a validade de
descobertas, registrar patentes e negociar licencas das novas tecnologias para as empresas
interessadas (SCHUETZE, 2001)°.

Neste sentido, os Nucleos de Inovacao tecnoldgica mostram-se como 6rgdos internos
as universidades federais, facilitadores do contato entre os pesquisadores, universidades e
setor privado, tendo como missdo promover a adequada protecdo das invengdes e a
transferéncia para o setor empresarial, visando a integrar a universidade com a comunidade e
contribuir para o desenvolvimento cultural, tecnoldgico e social do Brasil.

A figura a seguir mostra as principais interagdes de um NIT com os principais agentes
de inovagéo.

Figura 1 — Esquema conceitual das intera¢fes de um NIT
Fonte: Benedetti, 2010, Apud Cunha e Silva, 2013.

% 1dem.
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Licenciamento Start-ups Contratos
Y de parcerias Novas Professores /
Propriedade dema.nd:::ls Pesquisadores
Intelectual \ de pesquisa
Agéncias de NIT /
fomento - Pesquisas Pesquisas Alunos de
/ \ concluidas em graduagio
damento
Marco legal \_/ an
- \ Ambiente de _
Novos Venture Novos modelos pesquisa da ICT Alunos de pos-
empreendedores capital de negécio graduagdo

A constituicdo de nucleos de inovagdo tecnoldgica, dessa forma, tem claro objetivo de
estabelecer uma cultura de propriedade intelectual nas universidades e aumentar a quantidade
de patentes e outras formas de protecao intelectual de criagdes.

Algumas competéncias sdo atribuidas a estes nucleos como elaborar e zelar pela
manutencdo de politicas Institucionais de protecdo das criagdes, licenciamento, inovagéo e
outras formas de transferéncia de tecnologia; avaliar e classificar os resultados decorrentes de
atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposi¢des do texto da Lei de
inovacédo; opinar pela conveniéncia de divulgacdo das criacGes desenvolvidas na instituicao,
passiveis de protecdo, acompanhar o processamento dos pedidos e manutencdo de patentes
dos titulos de propriedade intelectual da instituicdo. Este é o contetido disposto nos incisos do
art. 16 da lei federal de inovacéo.

Denis Borges Barbosa™, elenca outras competéncias dos Nits: promover e estimular a
comercializacdo das criagdes geradas na ICT; subsidiar o controle da parceria néo
personalizada e personalizada; gerir sistemas de incentivo direto ao setor privado; administrar
0 uso das instalacdes e equipamentos da ICT pelo setor privado; e mais todas as instancias em

que o processo substantivo de inovagdo mereca conducao especifica e dedicada.

** BARBOSA, 2010, Op. cit. p. 144-145.
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Como visto acima, cabe aos NITs comercializar as criacfes geradas na ICT,

decorrente disso, surge o direito de o pesquisador participar dos ganhos econémicos

resultantes desta comercializacdo e exploracéo de seu invento criativo. Este sera 0 assunto do

proximo tépico.

6.2 O direito de participacdo do criador nos resultados — lei 10.973/04.

Na andlise do texto constitucional e da Lei de Propriedade Industrial mostrou-se

evidente a possibilidade do empregado que desenvolveu um invento no decorrer do contrato

de trabalho ter facultado como direito pessoal um repasse de verbas, de natureza ndo salarial,

como forma de participacdo nos lucros pela exploracdo do invento que criara. Caberia ao

empregador, como meio de estimulo econémico e de desenvolvimento da pesquisa, repassar

tais verbas ao seu funcionario.

Ocorre que este regime ndo se aplica a todos os inventores. Quando se trata de

pesquisador publico, em especial professores pesquisadores, foco deste capitulo, deve-se ater

para 0 que esta disposto no artigo 13 da Lei de Inovacdo quando surgir uma invencao

tecnoldgica de servico. Dispondo da seguinte forma sobre a questao:

“’Art. 13. E assegurada ao criador participacdo minima de 5% (cinco por
cento) e maxima de 1/3 (um terco) nos ganhos econémicos, auferidos pela ICT,
resultantes de contratos de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para
outorga de direito de uso ou de exploracéo de criacdo protegida da qual tenha
sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto
no paragrafo Unico do art. 93 da Lei n° 9.279, de 1996.

§ 1° A participacdo de que trata o caput deste artigo podera ser partilhada
pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento
tecnolégico que tenham contribuido para a criagéo.

§ 2° Entende-se por ganhos econdmicos toda forma de royalties, remuneragéo
ou quaisquer beneficios financeiros resultantes da exploracdo direta ou por
terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigacgdes legais decorrentes da
protecdo da propriedade intelectual.

§ 3° A participacgdo prevista no caput deste artigo obedecera ao disposto nos
88 3°e 4° do art. 8°
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8§ 4° A participacéo referida no caput deste artigo sera paga pela ICT em prazo
nado superior a 1 (um) ano apds a realizacdo da receita que lhe servir de base.”

Inicialmente, algumas consideracdes devem ser feitas. Note-se que esta € uma norma
especialissima. S0 se aplica a certos servidores federais, e ndo a todos eles. Para estes, existe e
continua em vigor uma norma que alcanca todos os servidores da Administracdo Publica da
Unido, aplicando-se nestes casos o art. 93 da Lei 9.279/96°, regulamentado pelo Decreto
2.553, de 16 de abril de 1998. No que diz respeito ao professor-pesquisador publico, esta
norma o terd como destinatéario.

Denis Barbosa, afirma que este dispositivo é de direito administrativo, aplicando-se

exclusivamente ao pessoal da Unido. Para estender o mesmo regime aos servidores dos
estados, do Distrito Federal e dos Municipios, serd preciso lei local.
E imperioso ressaltar que o caput do artigo utiliza as seguintes expressdes “(...) assegurada ao
criador participacdo (...)” e “(...) exploracio de criacdo protegida (...)”*®. E importante tecer
alguns comentarios sobre estas expressdes, uma vez que nem todos podem ser considerados
criador e nem tudo sera criacdo protegida.

O préprio texto da Lei estipula quais sdo os significados destes conceitos, considera

criador:

“’Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se:
111 - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criacéo;””

Neste sentido, sé é criador, para efeitos desta Lei, quem for pesquisador. Apesar disso,
nem todo pesquisador sera criador, pois criador € quem realiza uma especifica criacdo. Ndo €

criador quem faz pesquisas sem ter resultado em criacao especifica e identificada. Além disso,

> Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, as entidades da Administracdo Piblica,
direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. Paragrafo Unico. Na hipdtese do art. 88,
sera assegurada ao inventor, na forma e condi¢cBes previstas no estatuto ou regimento interno da
entidade a que se refere este artigo, premiacdo de parcela no valor das vantagens auferidas com o
pedido ou com a atente, a titulo de incentivo

*8 Grifo nosso.
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para se ter direito ao disposto nesta norma do artigo 13, sera necessario que 0 pesquisador seja
publico, como definido no inciso VIII, do art. 2°, que diz ser pesquisador publico o ocupante
de cargo efetivo, cargo militar ou emprego publico que realize pesquisa basica ou aplicada de
carater cientifico ou tecnologico. N&o sendo pesquisador publico, terd o direito assegurado
conforme disposto do art. 93 da Lei n°® 9.279/76.

No que se refere a expressdo criacdo protegida, deve ser observado o que € criagéo e
qual podera ser protegida, uma vez que a propria lei nega tutela juridica ha alguns bens, como
ja fora dito nos capitulos anteriores ao se tratar de inventos e modelos de utilidade®. Neste

sentido, mais uma vez em seu art. 2° a LI disciplina sobre o que seria criacao:

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se:

Il - criacdo: invencdo, modelo de utilidade, desenho industrial,
programa de computador, topografia de circuito integrado, nova
cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro
desenvolvimento tecnoldgico que acarrete ou possa acarretar o
surgimento de novo produto, processo ou aperfeicoamento
incremental, obtida por um ou mais criadores;

Denis Barbosa, alerta para os intangiveis que ndo estéo cobertos pela defini¢do acima:

“Muitos casos de criagdes ndo séo cobertos pela Lei 10.973/04. Seu
alcance se limita as criagbes de carater tecnoldgico, ainda que 0s
desenhos industriais talvez ndo possam ser assim classificaveis.
Assim, os signos distintivos (marcas, nomes de empresa, etc) nédo
estdo na esfera da Lei e suas relagfes juridicas pertinentes ao processo
de inovacdo se regulam pelo direito geral. O mesmo se dird das
criagbes expressivas, objeto dos direitos autorais, inclusive os textos
cientith(:)os (artigos, livros, palestras, papers, etc).”( BARBOSA, 2011,
P. 40).

% A titulo de exemplo, temos as invencdes, modelos de utilidade e desenhos industriais protegidos
pela Lei n® 9.279/96; os programas de computador protegidos pela Lei n° 9.609/98; topografia de
circuito integrados Lei n® 11.484/07; nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada lei n°® 9.456/97.
% BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovacéo, Rio de Janeiro: Editora Limen Jiris, p. 40.
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Resta ainda tecer alguns comentarios sobre a base de célculo da participagdo do
pesquisador criador nos ganhos econdmicos auferidos pelas ICTs, resultantes da exploracédo
da criagéo intelectual.

No préprio caput do artigo dispde o texto que a participacdo sera calculada sobre os
ganhos econdmicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferéncia de
tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criagédo

protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.

Os arts. 6° e 8° da Lei estdo dispostos no Capitulo Il disciplinando sobre o estimulo a
participacdo das ICT no processo de inovacdo. Nestas normas esta instituido a forma que os
Institutos de ciéncia e tecnologia receberdo receitas provenientes de terceiros. E sera sobre
estas receitas que incidirdo a base de calculo da participacdo. Vale lembrar que o 82° do art.
13 da LI informa o que seria o ganho econdmico, entendendo que como toda forma de
royalties, remuneracao ou quaisquer beneficios financeiros resultantes da exploracéo direta ou
por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigacdes legais decorrentes da protecéo da
propriedade intelectual.

Por fim, destaca-se a obrigatoriedade do repasse para o criador pesquisador de
porcentagem do lucro auferido pelo invento, a Lei limita de 5% (cinco por cento) a um terco
nos ganhos econdmicos. O mesmo ndo ocorre para quem for membro da equipe. Diferente do
autor da criacdo, ela ndo possui um direito que Ihe conceda o poder de cobranga conferido
incondicionalmente aos seus membros. O proprio 81° do art. 13, expressamente, informa que
podera a ICT partilhar os lucros entre 0s membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento
tecnoldgico que tenham contribuido para a criacao.

Concluindo, o art. 13 da lei trata-se de uma norma de carater pessoal, aplicada
somente alguns servidores federais e que tenham desenvolvido algum tipo de criagédo

tecnoldgica. Nem todo invento proporcionara a obrigatoriedade da participagdo nos resultados
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de sua criacdo. Além disso, as verbas recebidas ndo serdo incorporadas as remuneragdes dos
servidores e durardo até que se esgote a exploracdo de sua criagdo. Assim, ndo tera reflexo

nos haveres trabalhistas.

6.3 Leis locais de inovacdo tecnoldgica e participacdo nos ganhos econémicos

No tdpico anterior fora dito que a Lei n° 10.973/04, no que tange a participacdo nos
lucros, aplica-se exclusivamente ao pessoal da Unido. Para estender este regime aos
servidores estaduais, do Distrito Federal e municipais seria necessario uma lei local, ou seja,
uma norma estadual ou municipal que regulamentasse este instituto.

Como se verifica na tabela a seguir, nem todos os estados da federacdo legislaram
sobre o tema. Os que se deram a este trabalho redigiram suas normatizacfes de maneira muito
similar, ndo s6 com a de outros estados como também com a propria legislacdo federal.

Apenas treze leis estaduais de inovacdo foram criadas e encontram-se vigentes, além de uma

municipal.

Quadro informativo sobre a legislacdo local de inovacao®
Estado ou Municipio Referéncia Legislativa
Alagoas Lei n°7.117/09
Amazonas Lei n® 3.095/06
Bahia Lein®11.174/08
Ceara Lei n° 14.220/08
Goias Lei n® 16.922/10
Mato Grosso Lei Complementar n® 297/08
Minas Gerais Lei n® 17.348/08
Pernambuco Lei n°13.690/08
Rio de Janeiro Lei n®5.361/08
Rio Grande do Sul Lei n® 13.196/09

%1 Elaboracdo propria.
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Santa Catarina

Lei n° 14.328/08

Sergipe Lei n®6.794/09
Séo Paulo Lei Complementar n° 1.049/08
Vitoria Lei n®7.871/09

No que concerne a competéncia dessas leis, terdo aplicacdo apenas nos limites dos

territérios de seus estados e municipio. Havendo divergéncia devera ser analisada a luz da

constituicdo federal, numa hermenéutica conforme a constituicdo, uma vez que estas sao

legislacGes integradoras, disciplinando o que o legislador constitucional deixou em aberto.

Passaremos agora a analisar estas legislagdes no tocante a participagdo do criador nos

ganhos econdmicos.

A Lei estadual de Alagoas traz em seu texto como obrigatoriedade a fixacdo de um

percentual para a participacdo do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econdmicos,

desde que observados os limites previstos no contrato celebrado. Este é o sentido do art. 9°:

O 6rgdo ou entidade da administragdo direta e indireta do poder
executivo que estiver classificado como ICT devera providenciar junto
a Secretaria de Estado do Planejamento e do Orcamento - SEPLAN, a
incorporacdo no Plano Plurianual — PPA de programa destinado ao
desenvolvimento das acGes de inovacéo decorrentes desta Lei com a
respectiva previsao de receita e despesa.

8 1° Os recursos financeiros arrecadados diretamente pelas ICTs
constituem receita orcamentaria a ser utilizada para despesas de
investimento e de custeio da instituicdo, observadas as normas
pertinentes ao efetivo recebimento da receita e & execucdo
orcamentaria.

§ 2° Os valores recebidos pelas ICT’s, em decorréncia dos contratos
de transferéncia de tecnologia por elas desenvolvidas e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de
criagdo protegida, deverdo ser aplicados exclusivamente na
consecucdo dos seus objetivos institucionais, devendo ser fixado
percentual para participagéo do criador e eventuais colaboradores nos
ganhos econdmicos, observados os limites previstos em instrumento
juridico.

Vale dizer que o valor adicional repassado ao criador ndo sera incorporado aos

vencimentos, & remuneracdo ou aos proventos, bem como a referéncia como base de célculo
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152, Além disso, deverdo

para qualquer beneficio, adicional ou vantagem coletiva ou pessoa
prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participacdo nos resultados
da exploragdo das criacdes resultantes da parceria.®®

Em sentido muito semelhante a lei de Alagoas, o estado do Amazonas versa, em seu
art. 11, sobre a obrigatoriedade da ICT assegurar ao criador, a titulo de premiacéo,
participacdo minima de 5% (cinco por cento) e maxima de 1/3 (um terco) nos ganhos
econémicos sobre o total liquido da comercializacdo resultante da transferéncia de tecnologia
para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criacdo protegida, da qual tenha sido
inventor, obtentor ou autor, de acordo com a legislacao vigente. Isto é o que esta disposto no
caput do artigo. Em seus incisos, disciplina que as importancias recebidas ndo serdo
incorporadas a remuneracdo do pesquisador publico e conceitua ganho econémico da mesma
forma como a LI*.
A Lei n® 11.174 de 2008, é a legislacéo referente ao estado da Bahia. Em seu capitulo

IV com Titulo - Do estimulo ao pesquisador plblico E assegurada ao criador participagéo

minima de 5% (cinco por cento) e maxima de um tergo nos ganhos econdmicos, auferidos

%2 Art. 10. E facultado as ICTs, mediante contrato ou instrumento proprio, prestar servicos ou
estabelecer cooperacdo com instituicdes publicas ou privadas compativeis com os objetivos desta Lei,
nas atividades voltadas a inovacéo e a pesquisa cientifica e tecnolgica no ambiente produtivo.

8 4° O valor adicional variavel de que trata o § 3° deste artigo fica sujeito a incidéncia dos tributos e
contribuigdes apliciveis a espécie, vedada a incorporagdo aos vencimentos, a remuneracdo ou aos
proventos, bem como a referéncia como base de célculo para qualquer beneficio, adicional ou
vantagem coletiva ou pessoal.

%3 Este entendimento esta disposto no art. 11,81° da Lei alagoana.

% Art. 11. As InstituicBes Cientificas e Tecnoldgicas - ICTs devem assegurar ao criador, a titulo de
premiacdo, participacdo minima de 5% (cinco por cento) e maxima de 1/3 (um tergo) nos ganhos
econémicos sobre o total liquido da comercializacdo resultante da transferéncia de tecnologia para
outorga de direito de uso ou de exploracdo de criacdo protegida, da qual tenha sido inventor, obtentor
ou autor, de acordo com a legislacéo vigente.

8 1.° Entende-se por ganhos econdmicos toda forma de royalties ou quaisquer beneficios financeiros
resultantes da exploracgdo direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigacoes legais
decorrentes da protecdo da propriedade intelectual.

§ 2.° A premiacdo referida neste artigo sera paga ao criador ou criadores no prazo maximo de até 01
(um) ano.

8 3.2 As importancias percebidas a titulo de premiacdo ndo se incorporam, a nenhum titulo, a
emuneragdo ou salario do pesquisador publico.
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pela ICTBA, resultantes de contratos de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para
outorga de direito de uso ou de exploracdo de criacdo protegida da qual tenha sido o inventor,
obtentor ou autor.

A propria lei em seu art. 2° considera como pesquisador publico, que é o destinatario
do que fora mencionado acima, o servidor publico efetivo, civil ou militar da ICTBA, que
realize pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnologico. Da mesma forma que
a lei do Amazonas, a lei da Bahia dispde que as importancias percebidas a titulo de incentivo
na forma desse artigo ndo se incorporam, a nenhum titulo, & remuneracdo ou ao salario do
servidor ou empregado. Apesar disso, inova dizendo que nao caracteriza, a nenhum titulo,
vinculo entre o aluno e a ICTBA. Discorre desta maneira, pois estende a possibilidade de
participacao nos lucros nao apenas para 0s membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento
tecnoldgico, mas também para os alunos que tenham contribuido para a criagdo, conforme
disposto no 81° do art. 19 da Lei.

Na Lei de Inovacdo do Ceara, o que se mostra de novo em relagdo as outras
legislacBes diz respeito ao percentual para estimulo a participacdo do funcionério ou
pesquisador publico no processo de inovagéo ,que foi fixado em 10% , no minimo — o dobro
da versdo federal — e no méximo um terco dos ganhos econémicos auferidos pela instituicdo
de ciéncia e tecnologia (ICT) sediada no Estado. A participacdo podera ser partilhada entre 0s
membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnolégico®.

No estado de Goiés, sua lei de inovacdo assemelha-se bastante as outras ja aqui citadas.
Atentamos para o fato de que ndo menciona a figura do “autor” para fins de participacdo nos

ganhos econdmicos, incluindo neste rol apenas o inventor e obtentor:

Art. 5° Fica assegurada ao criador, a titulo de premiacdo, participagdo
minima de 5% (cinco por cento) e maxima de 1/3 (um terco) sobre o
total liquido dos ganhos econdmicos auferidos pela ICT-GO com a

% Art. 21 da Lei n° 14.220/08
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exploracdo de criacdo protegida da qual tenha sido inventor ou
obtentor, de acordo com a legislacdo vigente.

8 1° Para fins do disposto neste artigo, considera-se ganho econémico
qualquer modalidade de beneficio financeiro resultante da exploragéo
direta ou indireta de criacdo, deduzidos as despesas e 0s encargos
decorrentes da protecdo da propriedade intelectual.

§ 2° A premiacdo a que se refere o caput deste artigo sera outorgada,
em prazo ndo superior a 1 (um) ano, apos a realizagdo da receita que
Ihe servir de base.

§ 3° A premiacdo a que se refere o caput deste artigo poderd ser
partilhada entre o criador e 0os membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento tecnolégico que tenham contribuido para a criagéo.

§ 4° As importancias percebidas a titulo de premiacdo ndo se
incorporam, a nenhum titulo, & remuneracdo ou ao salario do
pesquisador publico.

Quando se faz mencao direta “exploracgéo direta ou indireta de criagdo” quer dizer que,
além da ICT-GO, beneficiardo também tanto inventor, ou pesquisador ou obtentor. Charlene
Plaza®, atenta para o fato de que é importante destacar que s6 é criador quem for pesquisador,
mas a reciproca, também ndo é verdadeira “nem todo pesquisador é criador”, pois pesquisador
é aquele que realiza pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnoldgico, como
ndo serd criador quem faz pesquisas sem ter resultado em criagdo especifica e identificada.

A lei de inovagdo do Mato Grosso trata a participagdo nos ganhos econdmicos como
um ganho eventual, conforme se observa da interpretacdo do art. 14 e 9°° da lei. N&o traz

nada de novo quanto ao percentual destinado aos autores, sendo de no minimo cinco por cento

% BARBOSA et al Plaza , Charlene Maria C. de Avila . Lei de inovagéo tecnoldgica. 2011.

" Art. 9° E facultado & ICT prestar a institui¢des publicas ou privadas servicos compativeis com os
objetivos da Lei Federal n° 10.973/04, nas atividades voltadas a inovacdo e a pesquisa cientifica e
tecnoldgica no ambiente produtivo.

§ 1° A prestacdo de servigos prevista no caput dependerd de aprovacdo pelo érgdo ou autoridade
maxima da ICT.

8 2° O servidor, o militar ou o empregado publico envolvido na prestagdo de servigos prevista no
caput podera receber retribuicdo pecuniéria, diretamente da ICT ou de instituicdo de apoio com que
esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional varidvel e desde que custeado
exclusivamente com recursos arrecadados no ambito da atividade contratada.

§ 3° O valor do adicional varidvel de que trata o § 2° deste artigo fica sujeito a incidéncia dos tributos e
contribuigdes apliciveis a espécie, vedada a incorporagdo aos vencimentos, a remuneracdo ou aos
proventos, bem como a referéncia como base de célculo para qualquer beneficio, adicional ou
vantagem coletiva ou pessoal.

8§ 4° O adicional variavel de que trata este artigo configura, para os fins do Art. 28 da Lei Federal n°
8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.
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e maximo de um terco. Além disso, podera ser estendido o beneficio aos membros da equipe

que contribuiram para a criacdo, como se observa a seguir:

Art. 14 E assegurada ao criador participacio minima de cinco por
cento e maxima de um terco nos ganhos econdmicos, auferidos pela
ICT, resultantes de contratos de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de
criacdo protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor,
aplicando-se, no que couber, o disposto no paragrafo unico do Art. 93
da Lei Federal n®9.279, de 14 de maio de 1996.

8 1° A participacdo de que trata o caput podera ser partilhada pela
ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento
tecnologico que tenham contribuido para a criagao.

§ 2° Entende-se por ganhos econdmicos toda forma de royalties,
remuneragdo ou quaisquer beneficios financeiros resultantes da
exploracdo direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e
obrigacdes legais decorrentes da protecdo da propriedade intelectual.

§ 3° A participacdo prevista no caput obedecera ao disposto nos §8 3°
e 4° do Art. 9° desta lei complementar.

§ 4° A participacdo referida no caput serd paga pela ICT em prazo
ndo superior a um ano apos a realizacdo da receita que lhe servir de
base.

No que concerne a lei de inovacdo mineira, trata em seu art. 5° sobre a participagéo
nos resultado:

Art. 5° Fica assegurada ao criador, a titulo de premiacdo, participacdo
minima de 5% (cinco por cento) e maxima de um terco sobre o total
liquido dos ganhos econémicos auferidos pela ICTMG com a exploragao
de criacdo protegida da qual tenha sido inventor ou obtentor, de acordo
com a legislacdo vigente.

§ 1° Para fins do disposto neste artigo, considera-se ganho econémico
qualquer modalidade de beneficio financeiro resultante da exploracao
direta ou indireta de criacdo, deduzidas as despesas e encargos
decorrentes da protecdo da propriedade intelectual.

8 2° A premiacgdo a que se refere o caput deste artigo seré outorgada, em
prazo ndo superior a um ano, apés a realizacdo da receita que lhe servir
de base.

83° A premiacdo a que se refere o caput deste artigo poderé ser partilhada
entre o criador e 0s membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento
tecnoldgico que tenham contribuido para a criagéo.

84° As importancias percebidas a titulo de premiagdo ndo se incorporam,
a nenhum titulo, a remuneracao ou ao salario do pesquisador publico.

Semelhante ao que acontece com a lei de Goiés, a mineira ndo utiliza a expressdo

autor para permitir a participagdo, considerando apenas o0s inventores e obtentores. Somando-

PIDCC, Aracaju, Ano lll, Edicdo n2 05/2014, p.256 a 322 Fev/2014 | www.pidcc.com.br



ISSN ELETRONICO 2316-8080
A PROPRIEDADE INTELECTUAL DERIVADA DA CRIACAO E DO TRABALHO INTELECTUAL 306

se a isso, trata como premiacdo os valores repassados a titulo da participacdo, ndo se
incorporando a remuneracao, vencimento ou salarios dos criadores.

A lei pernambucana de inovacdo também prevé percentual para participacdo do
criador e eventuais colaboradores nos ganhos econdmicos decorrentes da exploracdo e sua

invencdo. E o que reza o §2° do art. 9° da lei:

Art. 9° O 6rgdo ou entidade da administracdo direta e indireta do
poder executivo que estiver classificado como ICT-PE devera
providenciar, junto & Secretaria de Planejamento e Gestdo, a
incorporacdo no Plano Plurianual — PPA de programa destinado ao
desenvolvimento das a¢bes de inovagdo decorrentes desta lei com a
respectiva previsao de receita e despesa.

§ 2° Os valores recebidos pela ICT-PE, em decorréncia dos contratos
de transferéncia de tecnologia por ela desenvolvida e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criacdo protegida,
deverdo ser aplicados exclusivamente na consecucdo dos Sseus
objetivos institucionais, devendo ser fixado percentual para
participacdo do criador e eventuais colaboradores nos ganhos
econdmicos, observados os limites previstos no regulamento desta
Lei.

Né&o ficou estabelecido qual percentual destinado aos criadores, nem a que titulo se
daria esta participacdo. Na hipOtese devera ser feita uma interpretacdo conforme a
constituicdo para suprir as omissdes, juntamente com o regime geral da Lei de Propriedade
Industrial — LPI.

A lei carioca de inovacao, em seu art.15 mostra a seguinte redacéo:

Art. 15 - E assegurada ao criador participagdo minima de 5% (cinco
por cento) e méxima de 33% (trinta e trés por cento) nos ganhos
econdbmicos auferidos pela ICT, resultantes de contratos de
transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito
de uso ou de exploracdo de criacdo protegida da qual tenha sido o
inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no
paragrafo Unico do art. 93 da Lei n°® 9.279, de 1996.

§ 1° - A participacdo de que trata o caput deste artigo poderd ser
partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento tecnolégico que tenham contribuido para a criagéo.

§ 2° - Entende-se por ganhos econémicos toda forma de royalties,
remuneracdo ou quaisquer beneficios financeiros resultantes da
exploracdo direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e
obrigacOes legais decorrentes da protecdo da propriedade intelectual.
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§ 3° - A participacdo prevista no caput deste artigo obedecerd ao
disposto no § 3° do art. 10 deste Decreto.

8 4° - A participagao referida no caput deste artigo sera paga pela ICT
em prazo ndo superior a 01 (um) ano apos a realizacdo da receita que
Ihe servir de base.

Inicialmente percebe-se a semelhanca deste dispositivo com o0s que tratam do mesmo
assunto nas leis de inovacdo estaduais e até mesmo a federal. A definicdo de ganhos
econdmicos é a mesma que a da Lei Federal e de outras estaduais. Aos membros da equipe foi

facultada a participacdo nos ganhos econdmicos e, além disso, tem natureza de adicional

68
I

variavel™, ndo se incorporando a remuneragdo, vencimentos ou salarios recebidos.

A Lei n° 13.196/09, do Rio Grande do Sul é taxativa em dizer que o pesquisador
publico ter4 assegurado, a titulo de premiacdo, a participacdo nos ganhos econdémicos
decorrentes da exploracdo de sua criacdo. N&o se especifica se o criador é autor, inventor ou
obtentor, como nas outras leis. Reza o artigo da seguinte forma:

Art. 10 - Aos pesquisadores publicos é assegurada, a titulo de
premiacdo, aparticipacdo nos ganhos econdmicos auferidos pelas
respectivas ICT/RS, em percentual limitado a 1/3(um terco) do total
liquido resultante dos ganhos econémicos auferidos.

8 1° - A premiagdo a que se refere o "caput” deste artigo ndo sera
incorporada, a qualquer titulo, aos vencimentos ou & remuneragdo do
servidor, nem considerada para fias de célculo de qualquer direito ou
vantagem.

§ 2° - Na hipoétese de a criagdo protegida e comercializada decorrer de
projeto realizado por um grupo de pesquisadores publicos, o
percentual sera rateado com observancia de

percentuais atribuidos a cada um no projeto conjunto desenvolvido.

8§ 3° - As despesas efetuadas com deposito, registro e manutengdo dos
pedidos de protecdo, bem como quaisquer encargos administrativos
relacionados com estes gastos, serdo custeados diretamente por cada
instituicdo de pesquisa, devendo ser deduzidas dos valores a serem
recebidos pela ICT/RS por ocasido do licenciamento, antes do célculo
do percentual a ser rateado entre os pesquisadores.

8 Art. 10 - E facultado a ICT e & FAPERJ, no ambito de suas finalidades, prestar servicos eventuais
degerenciamento e de acompanhamento de projetos, em instituicdes publicas ou privadas, compativeis
com os objetivos da Lei n° 5.631, de 2008, nas atividades voltadas & inovagdo e a pesquisa cientifica e
tecnoldgica no ambiente produtivo.

()

8§ 3°- O valor do adicional variavel de que trata o § 2° deste artigo fica sujeito a incidéncia dos tributos
e contribuicOes aplicaveis a espécie, vedada a incorporag¢do aos vencimentos, a remuneragdo ou aos
proventos, bem como a referéncia como base de célculo para qualquer beneficio, adicional ou
vantagem coletiva ou pessoal.
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§ 4° - O percentual de premiacdo serd pago ao pesquisador durante
toda a vigéncia da protecdo intelectual e enquanto durar a percepcao
dos ganhos econémicos pela ICT/RS a que ele pertenga, no momento
do depdsito ou solicitagdo de registro da protecéo legal.

8 5° - Os encargos e obrigacdes legais decorrentes do valor repassado
aos servidores como premiacdo, em decorréncia da presente Lei, serdo
de exclusiva responsabilidade dos respectivos beneficiarios.

A premiagdo indicada ndo serd incorporada aos vencimentos ou remunera¢do do
servidor, ndo tera reflexos nos haveres trabalhistas. Da mesma forma dispde a lei de inovacgao
federal.

Em Santa Catarina, a lei estadual de inovacdo também prevé a participacdo nos
ganhos, como se percebe a seguir:

Art. 15. E assegurado ao Pesquisador Publico participagdo minima de
5% (cinco por cento) e maxima de 25% (vinte e cinco por cento) nos
ganhos econdmicos auferidos pela ICTESC, resultantes de contratos
de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de
direito de uso ou de exploragdo de criagdo protegida, da qual tenha
sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o
disposto no paragrafo Unico do art. 93 da Lei federal n? 9.279, de 14
de maio de 1996.

§ 1° A participacdo de que trata o caput deste artigo poderd ser
partilhada pela ICTESC entre os membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento tecnoldgico que tenham contribuido para a criagéo.

§ 2° Entende-se por ganhos econdémicos toda forma de royalties,
remunera¢do ou quaisquer beneficios financeiros resultantes da
exploracdo direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e
obrigaces legais decorrentes da protecdo da propriedade intelectual.

§ 32 A participacdo referida no caput deste artigo sera paga pela
ICTESC em prazo ndo superior a um ano apos a realizacdo da receita
que lhe servir de base.

Diferente das outras leis estaduais e a federal, a lei de Santa Catarina estipula
percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento) como direito do pesquisador publico na
reparticdo dos lucros auferidos pela exploracéo de sua criacdo intelectual. No que diz respeito
a definicdo de ganhos econdmicos nédo diverge das outras leis. Somando-se a isso, utiliza a lei
de Propriedade Industrial como regime geral de pessoal.

A lei sergipana, também semelhante as outras de inovacdo estadual, traz como
diferencial a possibilidade do aluno, que contribuiu com a criacdo, participar do rateio nos

lucros. Vejamos:

PIDCC, Aracaju, Ano lll, Edicdo n2 05/2014, p.256 a 322 Fev/2014 | www.pidcc.com.br



ISSN ELETRONICO 2316-8080
CARLA EUGENIA CALDAS BARROS, MURILO SOARES TAVARES 309

Art. 19. E assegurada ao pesquisador pablico participagdo minima de
5% (cinco por cento) e maxima de 1/3 (um ter¢o) nos ganhos
econdmicos auferidos pela ICTESE, resultantes de contratos de
transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito
de uso ou de exploracdo de criacdo protegida, da qual tenha sido o
inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no
paragrafo Unico do art. 93 da Lei (Federal) no 9.279, de 14 de maio de
1996.

§ 1° A participacdo de que trata o “caput” deste artigo pode ser
partilhada pela ICTESE entre os membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento tecnoldgico, inclusive alunos, que tenham
contribuido para a criacdo, sendo que a parte correspondente a cada
um deve ser dividida em proporcéo a ser definida por meio de acordo.
8 2° Ao aluno devidamente inscrito nos programas de graduagdo e
pos-graduacdo de ICTESE publica estadual, que seja criador, é
assegurada, a titulo de incentivo, participacdo nos ganhos econémicos
auferidos resultantes da exploracéo de criacdo protegida da qual tenha
sido inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, 0
disposto no paragrafo Unico do art. 93 da Lei (Federal) n® 9.279 de 14
de maio de 1996.

§ 3° Entende-se por ganhos econbmicos toda forma de royalties,
remuneracdo ou quaisquer beneficios financeiros resultantes da
exploracdo direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e
obrigacOes legais decorrentes da protecdo da propriedade intelectual.

§ 4° A participacéo referida no “caput” deste artigo deve ser paga pela
ICTESE em prazo ndo superior a 01 (um) ano apds a realizacdo da
receita que Ihe servir de base.

§ 5° As importancias percebidas a titulo de incentivo na forma desse
artigo ndo se incorporam, a nenhum titulo, & remuneracdo, ou ao
salario do servidor ou empregado, bem como ndo caracteriza, a
nenhum titulo, vinculo entre o aluno e a ICTESE.

Percebe-se que foi incluido como beneficiario da norma o criador inventor, obtentor
ou autor, facultando este direito aos membros da equipe que contribuiram para a criagao,
assim como o aluno. Apesar disso, as verbas auferidas decorrentes do lucros obtidos pela
exploracdo do invento, ndo serdo incorporadas a remuneragdo do servidor, o que foi
expressamente dito no 85° do artigo.

Vejamos agora o que fala a Lei de inovacdo estadual de S&o Paulo, quanto a

modalidade de participagdo aqui abordada:

Artigo 11 - Ao pesquisador publico ou aluno devidamente inscrito no
programa de pds-graduacdo de ICTESP, que seja criador, €
assegurada, a titulo de incentivo, participacdo nos ganhos econémicos
auferidos, resultantes da exploracéo de criacdo protegida da qual tenha
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sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, 0
disposto no paragrafo unico do artigo 93 da Lei Federal n.° 9.279, de
14 de maio de 1996.

§1° - As importancias percebidas a titulo de incentivo na forma deste
artigo ndo se incorporam, a nenhum titulo, a remuneragdo ou ao
salario do servidor ou empregado, bem como ndo caracterizam, a
nenhum titulo, vinculo empregaticio entre o aluno e a ICTESP.

82° - Havendo mais de um pesquisador ou aluno, a parte que lhes
couber devera ser dividida em proporcéo a ser definida por meio de
acordo.

Primeiramente, salta aos olhos a inclusdo feita por este dispositivo. Até 0 momento
nenhuma outra lei estadual, inclusive a federal de inovacao, incluiu o aluno como destinatario
obrigatdrio do direito a participacdo nos ganhos econémicos resultantes da exploracdo de sua
criagdo. Assim, fica obrigatoriamente assegurado ao pesquisador publico e aos alunos este
direito. Apesar disso, aos membros da equipe que contribuiram com a criacdo ndo foi
despendido o mesmo tratamento, sequer foram citados por este dispositivo.

No tocante ao incentivo percebido como participacdo, ndo serd incorporado a
remuneracdo ou ao salario do servidor ou empregado, nem o aluno tera caracterizado o
vinculo empregaticio.

Para o aluno que for estagiario da area de inovacao é salutar ter em seu contrato de
estagio clausulas e obrigacdes especificas a respeito da atividade inventiva, para que tenha o
beneficio de destinatario desta norma. Inclusive estara sujeito aos termos de confidencialidade
como disposto na lei.

Todas as leis estaduais de inovacdo que tratavam da participacdo nos ganhos
econémicos foram aqui retratadas. Existe apenas uma lei municipal que trata sobre o assunto,
a de Vitoria no Espirito Santo, Lei n°® 7.871/09. Em seu art. 20 desenvolve o tema da
participacdo nos lucros, mas ndo apresenta nada de novo quanto as outras leis de inovag&o.

Para se ter uma visdo geral do que fora discutido nesta ultima porcdo do trabalho

monografico elaboramos um quadro comparativo das leis de inovacao, pontuando o que difere

entre uma norma e outra. \Vejamos a seguir.
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Quadro comparativo das Leis de Inovacao federal, estadual e municipa

|.69

Lei Artigo Comentarios
| ei federal n° Art. 13. E assegurada ao criador participacdo | Obrigatoriedade de
10.973/04 minima de 5% (cinco porcento) e maxima de 1/3 | participacdo do

(um ter¢o) nos ganhos econdmicos, auferidos
pela ICT, resultantes de contratos de
transferéncia de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploracao
de criagdo protegida da qual tenha sido o
inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que
couber, o disposto no paragrafo Unico do art. 93
dalLei n°9.279, de 1996. § 1° A participacéo de
que trata o caput deste artigo poderd ser
partilhada pela ICT entre os membros da equipe
de pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico que
tenham contribuido para a criacdo. § 2° Entende-
se por ganhos econdmicos toda forma de
royalties,remuneracdo ou quaisquer beneficios
financeiros resultantes da exploracdo direta ou
por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e
obrigacGes legais decorrentes da protecdo da
propriedade intelectual & 3°®A participagdo
prevista no caput deste artigo obedecerd ao
disposto nos 88 3%e 4°do art. 8% § 4°A
participacdo referida no caput deste artigo seré
paga pela ICT em prazo nédo superior a 1 (um)
ano apos a realizacdo da receita que Ihe servir de
base.’

pesquisador publico
nos ganhos
econdmicos
decorrentes da
exploragéo da
criagdo intelectual.
Entretanto, é
facultado este direito
aos membros da
equipe.

Lei n°7.117/09 —
Alagoas

Art. 9°:0 6rgdo ou entidade da administracdo
direta e indireta do poder executivo que estiver
classificado como ICT devera providenciar junto
a Secretaria de Estado do Planejamento e do
Orcamento - SEPLAN, a incorporagdo no Plano
Plurianual — PPA de programa destinado ao
desenvolvimento das acbes de inovagdo
decorrentes desta Lei com a respectiva previsdo
de receita e despesa.

8 1° Os recursos financeiros arrecadados
diretamente pelas [ICTs constituem receita
orcamentaria a ser utilizada para despesas de
investimento e de custeio da instituicdo,
observadas as normas pertinentes ao efetivo
recebimento da receita e a execucao or¢camentaria.
8 2° Os valores recebidos pelas ICT’s, em
decorréncia dos contratos de transferéncia de
tecnologia por elas desenvolvidas e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de
exploracdo de criacdo protegida, deverdo ser
aplicados exclusivamente na consecucao dos seus
objetivos institucionais, devendo ser fixado

de
um

Obrigatoriedade
fixacdo e
percentual pra
participacdo do
criador e
colaboradores no
ganhos econdémicos
pela exploracdo do
invento.

O valor adicional
repassado ao criador
ndo serd incorporado
aos vencimentos, a
remuneragdo ou aos
proventos

% Elaboracdo propria.
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percentual para participagdo do criador e
eventuais colaboradores nos ganhos econémicos,
observados os limites previstos em instrumento
juridico.

Lei n® 3.095/06 —
Amazonas

Art.  11. As Instituicbes Cientificas e
Tecnologicas - ICTs devem assegurar ao criador,
a titulo de premiacdo, participacdo minima de 5%
(cinco por cento) e maxima de 1/3 (um tergo) nos
ganhos econdmicos sobre o total liquido da
comercializacdo resultante da transferéncia de
tecnologia para outorga de direito de uso ou de
exploracdo de criacdo protegida, da qual tenha
sido inventor, obtentor ou autor, de acordo com a
legislacdo vigente.

§ 1.° Entende-se por ganhos econdmicos toda
forma de royalties ou quaisquer beneficios
financeiros resultantes da exploracdo direta ou
por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e
obrigacbes legais decorrentes da protecdo da
propriedade intelectual.

8§ 2.° A premiacdo referida neste artigo sera paga
ao criador ou criadores no prazo maximo de até
01 (um) ano.

§ 3.° As importancias percebidas a titulo de
premiacao ndo se incorporam, a nenhum titulo, a
remuneragdo ou salario do pesquisador publico.

As importancias
recebidas ndo serdo
incorporadas a
remuneracdo do
pesquisador publico
e conceitua ganho
econdmico da
mesma forma como
alLl

Lein®11.174/08 —
Bahia

Art. 19 — E assegurada ao criador participacio
minima de 5% (cinco por cento) e
maxima de um ter¢co nos ganhos econdmicos,
auferidos pela ICTBA, resultantes de contratos
de transferéncia de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploragéo
de criacdo protegida da qual tenha sido o

inventor, obtentor ou autor.
8 1° — A participacdo de que trata o caput deste
artigo podera ser partilhada pela

ICTBA entre 0s membros da equipe de pesquisa
e desenvolvimento tecnoldgico, inclusive
alunos, que tenham contribuido para a criacéo,
cuja parte devera ser dividida em proporcao a ser
definida por meio de acordo.
§ 2° — Entende-se por ganhos econdmicos toda
forma de royalties, remuneracdo  ou
quaisquer beneficios financeiros resultantes da
exploracédo direta ou por terceiros, deduzidas as
despesas, encargos e obrigaces legais
decorrentes da protecdo da propriedade
intelectual.§ 3° — A participagéo referida no caput
sera paga pela ICTBA em prazo nédo
superior a um ano apés a realizacdo da receita
que lhe servir de base.
§ 4° — As importancias percebidas a titulo de
incentivo na forma desse artigo ndo
se incorporam, a nenhum titulo, a remuneracéao
ou ao saldrio do servidor ou empregado, bem

Inova dizendo que
ndo caracteriza, a
nenhum titulo,
vinculo entre o aluno
e a ICTBA.

Redacéo muito
semelhante com as
outras leis de
inovacéo.
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como ndo caracteriza, a nenhum titulo, vinculo
entre o aluno e a ICTBA.

Lei n® 14.220/08 —
Ceard

Art.21. E assegurada ao criador a participacao
minima de 10% (dez por cento) e maxima de 1/3
(um terco) nos ganhos econdmicos, auferidos
pela ICT-CE, resultantes de contratos de
transferéncia de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploragéo
de criacdo protegida da qual tenha sido o
inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que
couber, o disposto no Capitulo XIV da Lei
Federal n®9.279, de 14 de maio de 1996 e art.3°
do Decreto Federal n°2.553 de 16 de abril de
1998. §1° A participagédo, de que trata o caput
deste artigo, poderé ser partilhada pela ICT entre
0s membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento  tecnoldgico que tenham
contribuido para a criacdo. §2° Entende-se por
ganhos econémicos toda a forma de royalties,
remuneracdo ou quaisquer beneficios financeiros
resultantes da exploracdo direta ou por terceiros,
deduzidas as despesas, encargos e obrigagdes
legais decorrentes da protecdo da propriedade
intelectual.

Participacao do
funcionério ou
pesquisador publico
no  processo  de
inovacdo ,que foi

fixado em 10% , no
minimo — o dobro da
versdo federal e das
demais leis estaduais
de inovacéo.

Lei n° 16.922/10 -
Goias

Art. 5° Fica assegurada ao criador, a titulo de
premiacdo, participacdo minima de 5% (cinco
por cento) e maxima de 1/3 (um tergo) sobre o
total liquido dos ganhos econdmicos auferidos
pela ICT-GO com a exploracdo de criagédo
protegida da qual tenha sido inventor ou
obtentor, de acordo com a legislagéo vigente.

8 1° Para fins do disposto neste artigo, considera-
se ganho econbmico qualquer modalidade de
beneficio financeiro resultante da exploragdo
direta ou indireta de criacdo, deduzidos as
despesas e 0s encargos decorrentes da protecéo
da propriedade intelectual.

8 2° A premiagéo a que se refere o caput deste
artigo seréd outorgada, em prazo ndo superior a 1
(um) ano, ap6s a realizacdo da receita que lhe
servir de base.

8 3° A premiagéo a que se refere o caput deste
artigo podera ser partilhada entre o criador e 0s
membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento  tecnoldgico que tenham
contribuido para a criag&o.

8 4° As importancias percebidas a titulo de
premiacao ndo se incorporam, a nenhum titulo, a
remuneracdo ou ao saldrio do pesquisador
publico.

Atentamos para o
fato de que ndo
menciona a figura do
“autor” para fins de
participacdo nos
ganhos econdmicos,
incluindo neste rol
apenas o inventor e
obtentor.

Lei Complementar
n° 297/08 — Mato
Grosso

Art. 14 E assegurada ao criador participacio
minima de cinco por cento e méxima de um terco
nos ganhos econémicos, auferidos pela ICT,
resultantes de contratos de transferéncia de
tecnologia e de licenciamento para outorga de

Trata a participacdo
nos ganhos
econdmicos  como
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direito de uso ou de exploracdo de criacdo
protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor
ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto
no paragrafo Unico do Art. 93 da Lei Federal n°
9.279, de 14 de maio de 1996.

8 1° A participacdo de que trata o caput podera
ser partilhada pela ICT entre os membros da
equipe de pesquisa e desenvolvimento
tecnolégico que tenham contribuido para a
criacdo.

§ 2° Entende-se por ganhos econdmicos toda
forma de royalties, remuneracdo ou quaisquer
beneficios financeiros resultantes da exploragédo
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,
encargos e obrigacfes legais decorrentes da
protecao da propriedade intelectual.

8§ 3° A participacdo prevista no caput obedecera
ao disposto nos 88 3° e 4° do Art. 9° desta lei
complementar.

8 4° A participagéo referida no caput serd paga
pela ICT em prazo ndo superior a um ano apés a
realizacdo da receita que lhe servir de base.

um ganho eventual.

Lei n® 17.348/08 —
Minas Gerais

Art. 5° Fica assegurada ao criador, a titulo de
premiacdo, participacdo minima de 5% (cinco
por cento) e méxima de um terco sobre o total
liquido dos ganhos econ6émicos auferidos pela
ICTMG com a exploragdo de criacdo protegida
da qual tenha sido inventor ou obtentor, de
acordo com a legislacao vigente.

8 1° Para fins do disposto neste artigo, considera-
se ganho econdmico qualquer modalidade de
beneficio financeiro resultante da exploragdo
direta ou indireta de criacdo, deduzidas as
despesas e encargos decorrentes da protecdo da
propriedade intelectual.

8 2° A premiagdo a que se refere o caput deste
artigo sera outorgada, em prazo nao superior a
um ano, apos a realizacdo da receita que lhe
servir de base.

83° A premiacdo a que se refere o caput deste
artigo podera ser partilhada entre o criador e 0s
membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento  tecnoldgico que tenham
contribuido para a criacéo.

84° As importancias percebidas a titulo de
premiacdo ndo se incorporam, a nenhum titulo, a
remunera¢cdo ou ao salario do pesquisador
publico.

Semelhante ao que
acontece com a lei
de Goias, a mineira

nao utiliza a
expressdo autor para
permitir a

participacéo,
considerando apenas

0s inventores e
obtentores.
Trata como

premiacdo os valores
repassados a titulo da
participa¢do, ndo se
incorporando a
remuneracéo,
vencimento
salarios
criadores.

ou
dos

Lei n°13.690/08 —
Pernambuco

Art. 9° O 6rgdo ou entidade da administracdo
direta e indireta do poder executivo que estiver
classificado como ICT-PE devera providenciar,
junto & Secretaria de Planejamento e Gestdo, a
incorporacdo no Plano Plurianual — PPA de
programa destinado ao desenvolvimento das
acOes de inovagdo decorrentes desta lei com a

Né&o ficou
estabelecido qual
percentual destinado
aos criadores, nem a
gue titulo se daria
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respectiva previsao de receita e despesa.

8 2° Os valores recebidos pela ICT-PE, em
decorréncia dos contratos de transferéncia de
tecnologia por ela desenvolvida e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou
de exploracdo de criacdo protegida, deverdo ser
aplicados exclusivamente na consecucdo dos
seus objetivos institucionais, devendo ser fixado
percentual para participacdo do criador e
eventuais colaboradores nos ganhos econémicos,
observados os limites previstos no regulamento
desta Lei.

esta participacéo.

Lei n°5.361/08 —
Rio de Janeiro

Art. 15 - E assegurada ao criador participacio
minima de 5% (cinco por cento) e maxima de
33% (trinta e trés por cento) nos ganhos
econémicos auferidos pela ICT, resultantes de
contratos de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou
de exploracdo de criacdo protegida da qual tenha
sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se,
no que couber, o disposto no pardgrafo Unico do
art. 93 da Lei n° 9.279, de 1996.

8 1° - A participagdo de que trata o caput deste
artigo poderd ser partilhada pela ICT entre os
membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento  tecnoldgico que tenham
contribuido para a criacéo.

§ 2° - Entende-se por ganhos econdmicos toda
forma de royalties, remuneracdo ou quaisquer
beneficios financeiros resultantes da exploragédo
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,
encargos e obrigacfes legais decorrentes da
protecao da propriedade intelectual.

8 3° - A participagdo prevista no caput deste
artigo obedecerd ao disposto no § 3° do art. 10
deste Decreto.

8 4° - A participacdo referida no caput deste
artigo sera paga pela ICT em prazo ndo superior
a 01 (um) ano apos a realizacdo da receita que
Ihe servir de base.

Aos membros da
equipe foi facultada
a participacdo nos
ganhos econémicos
e, além disso, tem
natureza de adicional
variavel, ndo se
incorporando a
remuneracao,

vencimentos

salarios recebidos.

ou

Lei n® 13.196/09 —
Rio Grande do Sul

Art. 10 - Aos pesquisadores publicos é
assegurada, a titulo de premiacdo, aparticipacdo
nos ganhos econbmicos auferidos pelas
respectivas ICT/RS, em percentual limitado a
1/3(um terco) do total liquido resultante dos
ganhos econémicos auferidos.

8 1° - A premiagao a que se refere o "caput” deste
artigo ndo sera incorporada, a qualquer titulo, aos
vencimentos ou a remuneragdo do servidor, nem
considerada para fias de célculo de qualquer
direito ou vantagem.

§ 2° - Na hipdtese de a criacdo protegida e
comercializada decorrer de projeto realizado por
um grupo de pesquisadores publicos, o
percentual sera rateado com observancia de

A premiacao
indicada ndo sera
incorporada aos
vencimentos ou
remuneracdo do
servidor, ndo tera
reflexos nos haveres
trabalhistas.
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percentuais atribuidos a cada um no projeto
conjunto desenvolvido.

8§ 3° - As despesas efetuadas com depdsito,
registro e manutengdo dos pedidos de protecéo,
bem como quaisquer encargos administrativos
relacionados com estes gastos, serdo custeados
diretamente por cada instituicdo de pesquisa,
devendo ser deduzidas dos valores a serem
recebidos pela ICT/RS por ocasido do
licenciamento, antes do céalculo do percentual a
ser rateado entre 0s pesquisadores.

8 4° - O percentual de premiacdo serd pago ao
pesquisador durante toda a vigéncia da protecdo
intelectual e enquanto durar a percepcdo dos
ganhos econémicos pela ICT/RS a que ele
pertenca, no momento do depdsito ou solicitagdo
de registro da protecéo legal.

§ 5% - Os encargos e obrigagdes legais
decorrentes do valor repassado aos servidores
como premiagdo, em decorréncia da presente Lei,
serdo de exclusiva responsabilidade dos
respectivos beneficiarios.

Lei n° 14.328/08 —
Santa Catarina

Art. 15. E assegurado ao Pesquisador Publico
participacdo minima de 5% (cinco por cento) e
maxima de 25% (vinte e cinco por cento) nos
ganhos econémicos auferidos pela ICTESC,
resultantes de contratos de transferéncia de
tecnologia e de licenciamento para outorga de
direito de uso ou de exploracdo de criacdo
protegida, da qual tenha sido o inventor, obtentor
ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto
no parégrafo unico do art. 93 da Lei federal n°
9.279, de 14 de maio de 1996.

8 1° A participacdo de que trata 0 caput deste
artigo podera ser partilhada pela ICTESC entre
0s membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento  tecnoldgico que tenham
contribuido para a criag&o.

§ 2° Entende-se por ganhos econdmicos toda
forma de royalties, remuneracdo ou quaisquer
beneficios financeiros resultantes da exploragdo
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,
encargos e obrigacbes legais decorrentes da
protecao da propriedade intelectual.

§ 3° A participacdo referida no caput deste artigo
serd paga pela ICTESC em prazo ndo superior a
um ano apds a realizacdo da receita que lhe servir
de base.

Diferente das outras
leis estaduais e a

federal, a lei de
Santa Catarina
estipula  percentual
maximo de 25%

(vinte e cinco por
cento) como direito
do pesquisador
publico na reparticdo
dos lucros auferidos
pela exploracdo de
sua criacéo
intelectual.

Lei n° 6.794/09 —
Sergipe

Art. 19. E assegurada ao pesquisador publico
participacdo minima de 5% (cinco por cento) e
maxima de 1/3 (um terco) nos ganhos
econdmicos auferidos pela ICTESE, resultantes
de contratos de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou
de exploracéo de criagdo protegida, da qual tenha

Traz como
diferencial a
possibilidade do
aluno, que contribuiu
com a criacdo,
participar do rateio
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sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se,
no que couber, o disposto no pardgrafo Gnico do
art. 93 da Lei (Federal) no 9.279, de 14 de maio
de 1996.

§ 1° A participagédo de que trata o “caput” deste
artigo pode ser partilhada pela ICTESE entre os
membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento tecnoldgico, inclusive alunos,
gue tenham contribuido para a cria¢do, sendo que
a parte correspondente a cada um deve ser
dividida em proporcéo a ser definida por meio de
acordo.

8 2° Ao aluno devidamente inscrito nos
programas de graduacdo e poOs-graduacdo de
ICTESE publica estadual, que seja criador, é
assegurada, a titulo de incentivo, participacao
nos ganhos econémicos auferidos resultantes da
exploracdo de criacdo protegida da qual tenha
sido inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no
gue couber, o disposto no paragrafo Unico do art.
93 da Lei (Federal) n°® 9.279 de 14 de maio de
1996.

8 3° Entende-se por ganhos econdmicos toda
forma de royalties, remuneracdo ou quaisquer
beneficios financeiros resultantes da exploragdo
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,
encargos e obrigacbes legais decorrentes da
protecdo da propriedade intelectual.

8 4° A participagdo referida no “caput” deste
artigo deve ser paga pela ICTESE em prazo néao
superior a 01 (um) ano apds a realizagcdo da
receita que lhe servir de base.

8 5° As importancias percebidas a titulo de
incentivo na forma desse artigo ndo se
incorporam, a nenhum titulo, a remuneracdo, ou
ao salario do servidor ou empregado, bem como
ndo caracteriza, a nenhum titulo, vinculo entre o
alunoe a ICTESE.

nos lucros.

Lei Complementar
n°® 1.049/08 — Séo
Paulo

Artigo 11 - Ao pesquisador publico ou aluno
devidamente inscrito no programa de pos-
graduacdo de ICTESP, que seja criador, €
assegurada, a titulo de incentivo, participacdo
nos ganhos econdmicos auferidos, resultantes da
exploracdo de criacdo protegida da qual tenha
sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se,
no que couber, o disposto no pardgrafo Gnico do
artigo 93 da Lei Federal n.° 9.279, de 14 de maio
de 1996.

81° - As importancias percebidas a titulo de
incentivo na forma deste artigo ndo se
incorporam, a nenhum titulo, & remuneragdo ou
ao salério do servidor ou empregado, bem como
ndo caracterizam, a nenhum titulo, vinculo
empregaticio entre o aluno e a ICTESP.

§2° - Havendo mais de um pesquisador ou aluno,

At¢ 0 momento
nenhuma outra lei
estadual, inclusive a
federal de inovagdo,
incluiu o aluno como
destinatario
obrigatério do direito
a participacdo nos
ganhos econdmicos
resultantes da
exploragdo de sua
criagdo.
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a parte que lhes couber devera ser dividida em
proporc¢ado a ser definida por meio de acordo

Lei n® 7.871/09 —
Vitoria

Art. 20 é assegurada ao pesquisador ou aluno
regularmente matriculado na ICTV, que seja
criador, participagdo nos resultados de projetos e
contratos de transferéncia de tecnologia e do
licenciamento para outorga de direito de uso ou
de exploracdo de criacdo protegida da qual tenha
sido inventos, detentor ou autor, entre 5% e 33%
dos ganhos efetivos, aplicando-se no que couber
o disposto no Paragrafo Unico do Art. 93 da Lei
n®9.279, de 1996.

81°. A participagdo de que trata este artigo vista
no projeto a ser submetido, poderd ser partilhada
pela ICTV entre os membros da equipe, inclusive
alunos, de pesquisa e desenvolvimento
tecnolégico, que tenham contribuido para a
criagdo, devendo ser dividida em proporcéao a ser
definida por meio de acordo.

82° Entende-se por ganhos econdmicos toda
forma de royalties, remuneragdo ou qualquer
beneficio financeiro resultante da exploragdo
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,
encargos e obrigacfes legais decorrentes da
protecdo da propriedade intelectual.

83° A participacéo referida neste artigo seré para
pela ICTV em prazo ndo superior a 1 (um) ano
apos a realizacdo da receita que lhe servir de
base.

84° A participagdo prevista neste artigo
obedecerd ao disposto nos §§1° e 2° do artigo 19.

85° As importancias percebidas a titulo de
incentivo na forma deste artigo ndo caracterizam
a nenhum titulo, vinculo entre o aluno e a ITCV.

A remuneracao
recebida a titulo de
participacdo nos
lucros sera na forma
de adicional variavel,
configurado  como
ganhos eventuais,
conforme  disposto
no artigo 19 da lei.

Trata o aluno como
destinatario
obrigatério do direito
a participacdo nos
ganhos econdmicos.
Quanto aos membros
da  equipe, este
direito é facultado.
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7. CONCLUSAO

O crescimento tecnolégico de um pais depende diretamente das pesquisas
desenvolvidas em seu territorio. Assim, incentivar as pesquisas e criacdo de novas tecnologias
é primordial para alcancar este objetivo.

Neste sentido, a atividade inventiva deve ser, também, incentivada. Maior sera a
possibilidade dos trabalhadores intelectuais produzirem obras intelectuais de qualidade e em
abundancia, na medida em que forem instados a tanto, por meio de incentivos a sua producéo
intelectual.

O art. 218, § 4° da Constituicdo Federal prevé um incentivo as empresas que invistam
em pesquisa e criacdo de tecnologia e pratiquem sistemas de remuneragdo que assegurem ao
empregado participacdo nos ganhos econdmicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
O que se mostra como um dos meios de instigar a producéo intelectual nacional.

Ocorre que identificar na legislagdo quais direitos estdo relacionados ao trabalhador
intelectual, face ao Direito da Propriedade Intelectual e ao Direito do Trabalho, ndo é uma
tarefa facil. Visto que ndo existe uma uniformidade de tratamento para tais questdes e muitos
destes direitos foram pulverizados em leis especiais esparsas, dificultando uma harmonizagéo
entre elas.

Isto, mostra a necessidade de uma reforma legislativa, no sentido de unificar o
tratamento dispensado as criagdes intelectuais dos trabalhadores inventores e 0s respectivos
direitos de seus empregadores sobre essas obras de espirito, revogando os diversos textos
legais que tratam do assunto. Apesar disso, tentar por em préatica esta solu¢do ndo é fécil.
Mudancgas legislativas no Brasil possuem alta complexidade, envolvendo questdes ndo apenas
juridicas, como também politicas.

No tocante a participacdo do inventor nos ganhos econdmicos auferidos em

decorréncia da exploragdo econémica de sua criacdo, inimeras sdo as legislagdes que versam
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sobre o tema tanto na iniciativa privada, quanto no servico publico em ambito federal,
estadual e municipal.

Nesta linha de raciocinio, na analise do texto constitucional e da Lei de Propriedade
Industrial mostrou-se evidente a possibilidade do empregado que desenvolveu um invento no
decorrer do contrato de trabalho ter facultado como direito pessoal um repasse de verbas, de
natureza ndo salarial, como forma de participacdo nos lucros pela exploracdo do invento que
criara. Caberia ao empregador, como meio de estimulo econémico e de desenvolvimento da
pesquisa, repassar tais verbas ao seu funcionario

Ocorre que este regime ndo se aplica a todos os inventores. Quando se trata de
pesquisador publico, em especial professores pesquisadores, deve-se ater para 0 que esta
disposto nas Leis de Inovacdo quando surgir uma invencéo tecnologica de servico.

Pode-se chegar a uma conclusdo sobre a natureza nao salarial dos valores pagos ao
empregados atraves da observacao de duas vertentes, a analise dos motivos do pagamento e a
verificacdo se o sistema juridico exclui explicitamente esta natureza salarial.

As parcelas recebidas por empregados a titulo de propriedade intelectual sobre os bens
intelectuais que criou sdo de carater patrimonial, determinado por rela¢cbes mercantis, assim,
ndo podem ser consideradas como contraprestacdo pelo trabalho, logo, ndo se incorporam ao
salario. As demais parcelas recebidas a titulo de premiacdo e incentivo, de modo geral
também ndo possuiriam natureza salarial, mas no caso de habitualidade do pagamento dessas
parcelas, poderia sim ser incorporadas ao salario com conseqiiéncias reflexas nos haveres

trabalhistas.
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