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COMISSAO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E COMERCIO

PL 2920/1997, do Deputado Jovair Arantes (PSDB/GO), que
“Altera a redacgao do art. 91 da Lei 9.279, de 14 de maio de
1996".

Relator: Deputado Gerson Gabrielli (PFL/BA)

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO PAULO OCTAVIO

| - RELATORIO

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do nobre Deputado Jovair Arantes,
busca alterar o artigo 91 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279 de 14 de maio de
1996), para estabelecer que, nos casos de invencdo ou de modelo de utilidade
resultantes da contribuicdo pessoal do empregado e de recursos, dados, meios,
materiais, instalacdes ou equipamentos do empregador:

a) ndo sera mais permitida disposicéo contratual que modifique a propriedade comum e
em partes iguais entre o0 empregado e empregador sobre a invencdo ou modelo de
utilidade;

b) empregado fara jus a 50% do lucro liquido resultante da comercializacdo de
invencoes decorrentes de sua contribuicdo pessoal.

Na Comissédo de Ciéncia e Tecnologia, Comunicacdo e Informatica, foi
aprovado substitutivo que segue em linhas gerais a mesma estrutura do projeto original,
tendo porém a preocupacdo de esclarecer que o empregado fara jus a 50% do lucro
liquido resultante da comercializacdo da invencdo ou do modelo de utilidade e
mantendo paragrafos do artigo 91, ndo recepcionados pelo texto original, que
estabelecem:
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a) diviséo igualitaria da propriedade da invencdo ou modelo de utilidade entre todos os
empregados eventualmente envolvidos no seu desenvolvimento, salvo ajuste em
contrario;

b) na falta de acordo, obrigatoriedade da exploracdo do objeto da patente pelo
empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessao, sob
pena de passar a exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente,
ressalvadas as hipo6teses de falta de exploracéo por razdes legitimas;

€) no caso de cessao, exercicio do direito de preferéncia por qualquer dos co-titulares,
em igualdade de condicdes.

Por sua vez, nesta Comissao de Economia, Industria e Comércio, o Relator,
nobre Deputado Gerson Gabrielli, optou por formular substitutivo que em muito se
aproxima do texto aprovado na CCTCI, buscando porém estabelecer remuneracao ao
empregado baseada na receita decorrente da comercializagdo da inovagdo ou modelo
de utilidade ao invés de percentual sobre o lucro liquido. Segundo o ilustre Relator, “o
estabelecimento de um valor cujo célculo tem por base o lucro liquido resultante da
comercializacdo de determinado produto € ineficaz, pois no sistema contabil da maioria

das empresas €é impossivel apartar o lucro liquido proveniente de apenas um
componente de seu resultado global.”

Desta feita, esse substitutivo estabelece que nas hipoteses de invencdo ou
de modelo de utilidade resultantes da contribuicAo pessoal do empregado e de
recursos, dados, meios, materiais, instalagbes ou equipamentos do empregador nao
sera mais permitida clausula contratual que modifigue a propriedade comum e em
partes iguais entre 0 empregado e empregador, sendo que o empregado fara jus a 25%
da receita total resultante da comercializacdo da invencéo ou do modelo de utilidade.

Portanto, tanto o projeto original como os substitutivos da CCTCI e da CEIC,
ressalvadas as especificidades acima contempladas, mantém uma estrutura similar
onde se destaca:

a) a exclusdo da possibilidade de estipulacdo contratual sobre a titularidade de
invencdo ou de modelo de utilidade, nos casos de invengcdo ou de modelo de
utilidade resultantes da contribuicdo pessoal do empregado e de recursos, dados,
meios, materiais, instalacbes ou equipamentos do empregador - nao deixando
margem a livre negociacao entre empregador e empregado;

b) garantia ao empregado de uma remuneracao legalmente fixada pelo
desenvolvimento, nessa mesma condicdo, de invengcao ou de modelo de utilidade.
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I - VOTO

Preliminarmente, para uma adequada apreciagcdo da conveniéncia da
proposicao legislativa, faz-se necessario considerar o modelo vigente, estabelecido pela
atual Lei de Propriedade Industrial, para regular a titularidade da invencao e de modelo
de utilidade realizado por empregado ou prestador de servi¢o. O capitulo XIV, do Titulo
I, da Lei 9.279/96, ao disciplinar a matéria, o faz diferenciando trés hipoteses:

a) ainvencgao e o modelo de utilidade decorrente de contrato de trabalho que tenha por
objeto a pesquisa ou a atividade inventiva ou resulte esta da natureza dos servigos
para os quais o empregado foi contratado (art.88)

b) a invencdo ou modelo de utilidade desenvolvido por empregado desvinculado do
contrato de trabalho e ndo decorrente de utilizacdo de recursos, meios, dados,
materiais, instalacdes ou equipamentos do empregador (art.90);

c) invencdo e modelo de utilidade resultante da contribuicdo pessoal do empregado.

Na primeira hipétese, a propriedade pertence exclusivamente ao
empregador, dado que o empregado foi contratado para tal tarefa, recebendo como
contraprestacdo o salario ajustado (art.88). Desta forma, salvo estipulado em contrario,
a retribuicéo restringe-se ao salario (8§ 1°). O principio da autonomia da vontade preside
a celebracdo do contrato e o ajuste da retribuicdo adicional, além do salario, ou
inclusive, a participagdo nos ganhos econémicos.

Na segunda hipotese, quando efetivamente a invencdo € desvinculada do
contrato de trabalho e onde n&o séo utilizados recursos e informag¢des do empregador,
a Lei de Propriedade Industrial estabelece que a propriedade sobre a invencdo ou
modelo de utilidade ser& do inventor.

Ja na terceira hipétese, que é a efetivamente modificada pela proposicdo em
andlise, os dispositivos do art. 91 garantem ao empregado a co-titularidade sobre a
invencao ou modelo de utilidade, bem como a justa remuneracao a ser fixada de matuo
acordo (8 2°). Determina-se ainda, que em consonancia com as hipoteses previstas nos
arts. 88 e 89, o exercicio da titularidade é presidido pelo principio da livre autonomia da
vontade.

Ou seja, a legislacao vigente estabelece, para os casos onde o empregado
desenvolve a invencdo ou modelo de utilidade a partir de recursos, maquinario e dos
dados proprios da empresa, um mecanismo de equilibrio onde se prevé:
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a) possibilidade de estipulagédo contratual prévia sobre a titularidade dessas invencdes;
b) uma justa remuneracdo ao empregado pela exploragcado comercial da invencéao, e
c) garantia ao empregador do direito exclusivo de licenca de exploracgao.

Cabe ai ressaltar que a licenca exclusiva de exploragéo garantida pela Lei ao
empregador (82°, ndo implica em que o mesmo possa impor condigcbes de
remuneragdo ao co-titular (0 empregado). Ao contrario, além de remunerar o
empregado, nos termos do acordado autonomamente, o empregador assume o 6nus da
exploracdo imediata porquanto deixando de fazé-lo no prazo de um ano, mesmo nao
existindo acordo sobre a remuneracgao, ele perde a titularidade em favor do empregado.

Segundo o autor da proposicao, a alteragao legislativa preconizada objetiva
estimular a pesquisa fazendo justica a ambas as partes, empregador e empregado.
Todavia, a solucéo proposta ao determinar que, na hipétese contemplada pelo artigo 91
da Lei n°® 9.279/96, o empregado fard jus a uma remuneracdo fixada em lei pela
exploracdo do invento, ndo permitindo clausula contratual prévia sobre a titularidade da
invencdo ou modelo de utilidade (afastando, assim, qualquer possibilidade de
entendimento entre as partes), impde um 6nus demasiado para o empregador - 0 que
representaria um efetivo desestimulo da pesquisa naquelas condicdes.

Com efeito, o empregador para garantir o lucro na hipétese de explorar
diretamente a invengdo assume o risco intrinseco do processo de industrializacdo, além
dos custos correspondentes. Além disso, a hipotese que se pretende regular contempla
0S casos onde os recursos, dados, meios, materiais, instalagbes ou equipamentos
utilizados na invencdo ou no modelo de utilidade séo exclusivamente do empregador.

Ao contrario da legislacdo atual que releva essa situacdo peculiar a que se
submete o empregador, a nova sistematica proposta cria uma situacao de desequilibrio
onde o empregador assume 0 risco e o Onus do financiamento enquanto que o
empregado tem automaticamente garantido uma remuneragcdo sem qualquer 6nus ou
risco.

bY

Tendo em vista a fundamental necessidade do estimulo a inovacéo
tecnoldgicas no ambito das empresas como forma de atribuir maior competitividade
externa e interna ao produto nacional, em beneficio do incremento das exportacdes, do
equilibrio da balanca comercial e da geracdo de empregos, as proposi¢cdes legislativas
gue possam interferir negativamente no processo de desenvolvimento tecnoldgico pelo
setor produtivo nacional devem ser evitadas.



Camara dos Deputados

Deste modo, entendo que ndo deve uma nova lei interferir nas negociagdes
em questdo, sob pena do desestimulo a pesquisa nas empresas e de consequentes
prejuizos tanto para o empregado como para o0 empregador. A legislacdo de
propriedade industrial hoje vigente € harmoénica e eficaz assegurando o direito de
propriedade tanto ao empregador como ao empregado, a0 mesmo tempo que permite
as partes a liberdade de negociar entre si ou entre terceiros interessados o objeto
desse direito, sem comprometer o desenvolvimento e a exploracdo comercial de
inventos e modelos de utilidade nas empresas brasileiras.

Isto posto, tendo em vista que a legislacao vigente ja regula adequadamente
a matéria, e a proposicado se configura em medida interventiva e desmotivadora do
investimento em pesquisas nas empresas, meu voto é pela rejeicdo do PL 2920/1997,
seja na sua forma original, seja na do substitutivo do nobre Deputado Gerson Gabirielli,
nesta Comisséo de Economia.

Sala da Comissao, de abril de 2002.

Deputado Paulo Octavio



