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Informe Estratégico — Consideracoes sobre criacao
de invento ou de modelo de utilidade por
empregado

Recentemente, uma empresa foi condenada a pagar a um empregado e a outros
dois ex-empregados uma indenizagdao anual em funcdo de um equipamento que
criaram, que resultou em aperfeicoamento tecnoldgico, com proveito econdmico
para a empresa, em decorréncia de sua utilizacao.

No Direito do Trabalho esta é uma questao que deve ser analisada com base na Lei
n® 9.279, de 14/05/1996, que regula os direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial, e que tem como objetivo resguardar os direitos do inventor.

Segundo a citada norma:

= Ao autor de invencao ou de modelo de utilidade sera assegurado o direito de
obter a patente que lhe garanta a propriedade;

= Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invencao ou modelo de
utilidade, de forma independente, o direito de obter patente sera assegurado
aquele que provar o depdsito mais antigo, independentemente das datas de
invencao ou criacao.

De acordo com a Lei 9.279, de 1996, considera-se invencao o dispositivo que atenda
aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagao industrial; e considera-se
modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacao
industrial, que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato inventivo, que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao.

O Capitulo XIV da citada Lei dispde sobre invencdao ou modelo de utilidade criado
por empregado, no seguinte sentido:

= A invencao ou modelo de utilidade pertence exclusivamente ao empregador
quando decorrer de contrato de trabalho cuja execugao ocorra no Brasil, e que
tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza
dos servicos para os quais o empregado foi contratado.
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» O empregador, quando 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. Tal participagdo nao se
incorporara, a qualquer titulo, ao salario do empregado.

» Pertencera exclusivamente ao empregado a invencao ou o modelo de utilidade
por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho, e nao
decorrente da utilizacao de recursos, meios, dados, materiais, instalagbes ou
equipamentos do empregador.

» A propriedade de invencao sera comum, em partes iguais, quando resultar da
contribuicdo pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais,
instalacbes ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposicao
contratual em contrario. Em sendo mais de um empregado, a parte que lhes
couber sera dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrario.

= [E garantido ao empregador o direito exclusivo de licenca de exploracdo, e
assegurada ao empregado a justa remuneragao.

* O mesmo se aplica as relagdes entre o trabalhador autdnomo ou o estagiario e a
empresa contratante, e entre empresas contratantes e contratadas.

Em resumo, tem-se o seguinte:

Invengao ou modelo de utilidade criados por empregado

Situagoes Tipo de invengao ou | Titular da invencao Artigos da Lei
de modelo de ou do modelo de
utilidade utilidade
Invengdao ou modelo | Invengdao ou modelo | O empregador sera o Art. 88
de utilidade de utilidade de proprietario do
vinculado ao servico invento ou do
contrato de trabalho, modelo de utilidade

gue tem por objeto a
realizacdo de
pesquisas ou

atividades inventivas
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Invengdao ou modelo | Invengdao ou modelo | O empregado serd o Art. 90
de utilidade de utilidade livre proprietario do
desvinculado do invento ou do
contrato de trabalho modelo de utilidade
e sem qualquer
contribuicao do
empregador
Inveng¢ao ou modelo | Inven¢ao ou modelo | Ambos, empregado e Art. 91

de utilidade

desvinculada do

de utilidade mista

empregador, serdo

coproprietarios do

contrato de trabalho, invento ou do

mas com a modelo de utilidade

contribui¢ao do

empregador

Assim, no ambito da Lei n°® 9.279, de 1996, podem ser distinguidas trés situagdes
relativas a invencao e ao modelo de utilidade:

12. Pertence exclusivamente ao empregador a invencao ou o modelo de utilidade
decorrente do contrato de trabalho, cuja execugao tenha por objeto a pesquisa ou a
atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servicos para os quais o
empregado foi contratado. Neste caso, o empregador é o proprietario da patente, e
nada é devido ao empregado, a ndo ser o salario ajustado.

22. Pertence ao empregado, com exclusividade, a invencao ou o modelo de utilidade
por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho, e quando
nao decorrer da utilizacao de recursos e meios do empregador.

32, A propriedade da invencao ou do modelo de utilidade sera comum, em partes
iguais, quando resultar da contribuicdao pessoal do empregado, mediante a
utilizacdo de recursos, materiais, instalacbes e equipamentos do empregador,
ressalvada expressa disposicdo contratual em contrario. Nesta hipotese, o
empregado utiliza os recursos, equipamentos, instalagbes da empresa para
desenvolver o invento ou o0 modelo de utilidade, sem que tal atividade faca parte da
rotina normal de trabalho para o qual foi contratado.
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Neste mesmo sentido o “caput” do art. 454 da CLT, na qual "na vigéncia do contrato
de trabalho, as inven¢bes do empregado, quando decorrentes de sua contribuicao
pessoal e da instalacdo ou equipamento fornecidos pelo empregador, serdo de
propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por
objeto, implicita ou explicitamente, pesquisa cientifica”.

Em havendo mais de um empregado inventor, a parcela que lhes couber sera
dividida em partes iguais, salvo ajuste em contrario.
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