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VOTO VENCIDO

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA
RECLAMADA. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. PRETENSAO DE INDENIZAGCAO
PREVISTA NO ARTIGO 91, § 2°, DA LEI N° 9.279/1996 EM RAZAO DA CRIACAO DE
SOFTWARE NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. MODALIDADE
SUI GENERIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. INCIDENCIA DA LEI N° 9.609/1998.

NILO CORREIA LIMA FILHO ajuizou reclamacao trabalhista pretendendo,
dentre outros pedidos, a indenizacdo por danos materiais de que trata o art. 91, § 2°, da
Lei n® 9.279/1996, sob a alegacdo de que, embora contratado para o cargo de analista
de sistemas, atuou no desenvolvimento de softwares de interesse da primeira reclama-
da, ocasido em que desenvolveu sistemas que geraram ganhos para a entdo emprega-
dora da ordem de 44,7 milhdes de reais, razao pela qual lhe é devida a "justa remune-
racao" de que trata a Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/1996).

O TRT da 3? Regido manteve a sentenca que reconheceu o direito a in-
denizacdo pelo desenvolvimento do software, reduzindo, entretanto, o quantum indeni-
zatorio para R$1.544.400,00.

Eis o teor do acérdao do TRT na fracdo de interesse:

INVENTOS. INDENIZAGAO

A sentenca recorrida condenou a reclamada ao pagamento de indeniza-
¢do por danos materiais, sob a forma de "justa remuneracdo" por inventos, no
valor bruto de R$3.125.000,00.

Inconformada, recorre a demandada.

Analiso.
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O reclamante alegou na inicial, em sintese apertada, que foi res-
ponsavel pela criacdo/desenvolvimento de projetos inovadores e pionei-
ros que geraram grandes retornos financeiros e economias em prol da
reclamada, citado por amostragem no ID. 33d427f - Pag. 18, além dos
mais adiante citados "Sistema Arcomov" (repasse tecnolégico para oito
empresas com ganhos em torno de 23 milhdes de reais); "Sistema Cell-
sat/Centro de Geréncia de Rede" (ganhos na ordem de 5,3 milhdes de re-
ais); "Sistema Remocao de Simcards" (ganhos na ordem de 16,4 milhdes
de reais com desenvolvimento e implantacao - ID. 33d427f - Pag. 20). Dis-
se também que, a partir de abril/2012, foi completamente deslocado das
funcgdes que até entdo exercia. Por fim, pediu a condenacéao da ré ao pa-
gamento de indenizacdo por danos materiais (remunerag¢ao justa), na
forma do art. 91 da Lei n.° 9.279/96, em valor a ser arbitrado.

A 12 reclamada contestou (ID. 3eec86b - Pag. 43 e seguintes), dizendo
expressamente que:

O ex-colaborador realizou todas as atividades por ele des-
critos, eis que atinente a sua fung¢ao, conforme por ele menciona-
do na prefacial, tais atividades por ele desenvolvido eram tam-
bém realizados pelos demais da area que estdo nas regionais, por
estar em uma cidade onde somente havia ele como representan-
te da area, em alguns momentos de necessidade da empre-
sa/area atuava sim em agdes fisica nos equipamentos que supor-
tam os sistemas. Essa atuacdo fisica poderia ser por exemplo a
passagem de um cabo de rede (UTP) para conectividade do
hardware (servidor).

Sendo a atividade atinente a sua fungao nao foi em nenhum
momento humilhado ou submetido a tarefas inferiores, conforme
relatado. (...)

(...)

Ora exceléncia, o reclamante laborou durante 36 anos na
empresa, ndo houve nenhuma mudanga em sua fungdo, possuia
o cargo de Analista Sistemas Sénior, vale lembrar que o reclaman-
te em oportunidade anterior buscou desligar-se da empresa es-
tando ele insatisfeito? Agora visa de forma maliciosa buscar enri-
quecer ilicitamente.

Como se verifica, a reclamada, em suma, ndo contestou a alegacdo da
inicial no sentido de que o autor tenha sido o responsavel pela cria-
cdo/desenvolvimento de projetos inovadores e pioneiros que geraram gran-
des retornos financeiros e economias em seu favor, e, por outro lado, admitiu
que ele teria sido um mero analista de sistema.

Por fim, como ja dito, ap6s a emenda a inicial feita pelo autor (ID.
73f2796), com os documentos a ela anexados, decorrente da conversdo do
feito em diligéncia (ID. e072f2a), a reclamada, mesmo intimada para isso (ID.
0ab9060 e ID. f192363), simplesmente ndo se pronunciou sobre o assunto,
como admite no recurso, sustentando agora que se tratava de ato processual
ilegal.

Enfim, por qualquer angulo que se queira, tem-se que a reclamada é
confessa quanto a tais fatos (art. 844 da CLT c/c 341 do CPC), de onde se infe-
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re que o autor desempenhou em beneficio da empresa todas as ativida-
des indicadas na inicial neste particular e ndo sé o "Sistema Arcomov"
(repasse tecnolégico para oito empresas com ganhos em torno de 23 mi-
Ihdes de reais); "Sistema Cellsat/Centro de Geréncia de Rede" (ganhos na

ordem de 5,3 milhdes de reais); "Sistema Remocao de Simcards" (ganhos

na ordem de 16,4 milhdes de reais com desenvolvimento e implantacao)

como quer a ré.

Conforme ficha de registro do autor de ID. d249f9f - Pag. 3, ele nunca
ocupou cargo de programador na reclamada, sempre exercendo oficialmente
a funcdo de analista. Logo, os softwares que desenvolveu decorreram de
contribuicao pessoal e ndo do exercicio da atividade remunerada pelo sa-
lario mensal.

Ademais, no depoimento pessoal (ID. 95aa5d8), o reclamante afir-
mou que ao menos nos Ultimos 5 anos do contrato, acreditando que foi a par-
tir de 2002, voltou a exercer a fun¢ao de Analista de Sistema Sénior, cujas ta-
refas consistiam em dar suporte ao sistema de engenharia de telecomunica-
¢Oes, atuando diretamente nas Centrais de Telefonia CORE e no Sistema de
Valor Agregado SVA; além dessa tarefa basica, também atuava no desenvol-
vimento de softwares que ainda nao existiam no mercado de telecomu-
nicacdes nas areas de O&M (Operagao e Manutencdo), anti fraude, garantia
da receita, engenharia e marketing; na verdade, na area de O&M pouco traba-
Ihava atuando mais nas outras areas, inclusive no planejamento de projetos;
(...) nos anos de 2012 e 2013, integrais, trabalhava até 23:00 horas, pois atua-
va no desenvolvimento da automatizag¢do do sistema de SIMCARD, em-
bora registrasse a saida com horario anterior e continuasse trabalhando;
a partir dai, o seu chefe ordenou que passasse a trabalhar em servicos
técnicos nas centrais dos bairros Luxemburgo e Santo Agostinho.

A preposta da 1?2 reclamada (ID. 95aa5d8) admitiu que houve sucessdo
trabalhista da TELEMIG pela TELEMIGCELULAR, dessa pela VIVO, dessa pela
TELEFONICA;(...) CGR significa Centro de Geréncia de Redes, cujo sistema foi
criado no ano 2000, sendo desenvolvido pela reclamada, e nao pelo reclaman-
te; o Sr. Luiz Gonzaga Leal, fl. 284, era o superintendente de Telemig Celular;
na empresa nao foi criado software para otimizacdo de licencas do chip
SIMCARD; o reclamante ndo desenvolveu ou criou o projeto SIMCARD e sim
participou ou integrou a equipe que o desenvolveu; tratava-se de um projeto
de sistema para apuracdo de linhas telef6nicas ativas na base da empresa
mas sem uso pelos clientes, isso a nivel nacional; a reclamada resolveu desen-
volver o projeto porque pagava como paga a ANATEL um valor especifico para
a licenca na exploracdo da atividade; a apurag¢do das linhas ativas e sem uso
implicaria na diminui¢cdo do preco pago pela reclamada a ANATEL.

A testemunha Paulo Henrique Drumond (ID. 95aa5d8) confirmou que o
reclamante atuava em projetos de desenvolvimento de software, o que de-
mandava muitos estudos, trabalho e tempo, razdo pela qual ndo era possivel
a conclusdo de todos os servicos no tempo trabalhado na empresa; na verda-
de, o reclamante foi contratado para servicos de suporte na area de informa-
tica, mas, além desses servicos, também passou a desenvolver projetos, inclu-
sive alguns projetos que seriam direcionados a area do depoente; (...) aproxi-
madamente em 1998, a reclamada decidiu desenvolver o projeto CGR - Centro
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de Geréncia de Redes, sendo que o Sr. Luiz Gonzaga Leal, diretor-
superintendente, nomeou o reclamante para atuar no desenvolvimento do
projeto; foi constituida uma equipe para atuacdo no desenvolvimento do pro-
jeto, integrada também pelo reclamante, sendo a equipe e os trabalhos coor-
denados pelo Sr. Alvaro Camara Pecanha, gerente do CGR; o Sr. Luiz Leal de-
signou ao reclamante a atribuicdo de criar e desenvolver o software para a
implantacdo do CGR; a Telemig fixa ja tinha o CGR e o software; com a assun-
¢do da atividade pela Telemig Celular, essa empresa necessitou do seu CGR,
sendo o reclamante designado para desenvolver o software porque a tecno-
logia e é totalmente diferente da telefonia fixa; o depoente resolveu apresen-
tar como exemplo abstrato uma empresa que desenvolve ou fabrica carrocas
e passa a fabricar veiculo automotores, sendo certo que as tecnologias e pro-
jetos sao totalmente diversas; esse exemplo se aplica aos sistemas antes utili-
zados pela Telemig fixa e que seria utilizado pela Telemig Celular; a Telemig
Celular foi a empresa de telefonia mével pioneira na utilizagdo do CGR no Bra-
sil, cujo software foi criado e desenvolvido pelo reclamante, em cuja atividade
o reclamante atuou sozinho, sequer auxiliado por empregados; o reclamante,
a partir de 2011 ou 2012, também criou e desenvolveu um software para oti-
mizar o uso de chip SIMCARD para apuracao de linhas ativas e sem uso, vi-
sando aumentar a capacidade da maquina e diminuir custos para a empresa
em relacdo as licencas junto ao fabricante; as licencas eram chamadas HLR,
AUTENTICATION CENTER (AUC), OTA e DM, fls. 309 e seguintes dos autos; a
reclamada também lucrava com esse sistema porque, caso a capacidade da
maquina estivesse completa, ndo poderia realizar mais vendas de novos
chips, ressaltando que a aquisicdo ou compra de uma maquina HLR demanda
processo com duragao de 1 ano em média; (...) o software SIMCARD j& passou
a ser aplicado parcialmente 2 meses apds da criagdo ou desenvolvimento,
tendo sido concluido e automatizado no inicio de 2013; o depoente nao parti-
cipou da equipe de desenvolvimento do CGR, mas tinha conhecimento de to-
dos os procedimentos porque o seu setor foi beneficiado com o sistema".

Como se verifica acima, embora, no que diga respeito ao programa
CGR, a testemunha afirme que foi desenvolvido por uma equipe a partir de
1998, como exp0ls, ela deixa claro, no entanto, que sua criagao foi de autoria
exclusiva do autor, enquanto membro dessa equipe. Além disso, ela confirma
qgue o reclamante, a partir de 2011 ou 2012, também criou e desenvolveu um
software para otimizar o uso de chip SIMCARD para apuracao de linhas ativas
e sem uso, que diminuiu custos para a empresa em relacao as licencgas junto
ao fabricante, chamadas HLR, AUTENTICATION CENTER (AUC), OTA e DM,
permitindo lucros para a ré como expde.

A testemunha Wallace (ID. c387f53 - Pag. 16), que, em 2012, desempe-
nhando as mesmas fun¢bes que o reclamante, afirma que estas eram a de
ativar sistemas; (...) 0 projeto remocdo de simcards era de Vicente Fernandes;
(...) trabalharam juntos no suporte a sistemas; OSS significa sistemas de su-
porte a operagao; SVA é servico de valor agregado; antes de integrar a equipe
OSS ele integrava a equipe SVA; desconhece as atividades do reclamante nes-
sa equipe; ele ndo era lider técnico nessa equipe; inhouse sdo sistemas de-
senvolvidos na empresa; ndo sabe quantos projetos inhouse o reclamante de-
senvolvia; depois da transferéncia, o reclamante passou a desenvolver supor-
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te a sistemas; ele ndo liderava projetos; ele era analista de sistemas sénior;
cabia ao reclamante ligar e desligar equipamentos, as demais atividades eram
exercidas pela empresa contratada.

Entendo que restou provado, sobretudo pela confissdo da reclamada,
ademais robustecida pela prova oral acima, notadamente pela testemunha
Paulo Henrique, mas também pela testemunha Wallace, confirmando que o
autor desenvolvia sistemas in house para a ré, embora como analista de
sistemas sénior, a contribuicdo pessoal do empregado para os projetos
apontados por amostragem no item II.7 da inicial (ID. 33d427f - Pag. 19).

O conjunto da prova acima evidencia, também, que a ré permaneceu
utilizando os sistemas desenvolvidos pelo autor, mesmo apés a saida deste da
empresa.

A situacdo, no caso, se encaixa no art. 91 da Lei 9.279/1998, verbis:

Art. 91. A propriedade de invencao ou de modelo de utili-
dade sera comum, em partes iguais, quando resultar da contri-
buicdo pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, mate-
riais, instalacdes ou equipamentos do empregador, ressalvada
expressa disposicdo contratual em contrario.

§ 1° Sendo mais de um empregado, a parte que Ihes couber
sera dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrario.

§ 2° E garantido ao empregador o direito exclusivo de licen-
ca de exploragao e assegurada ao empregado a justa remunera-
¢ao.

Vale salientar que o trabalho intelectual em questdo ndo é objeto de
protecdo da Lei n. 9.610/1998, conforme seu art. 7°, paragrafo 1°, in verbis:

Art. 7° Sao obras intelectuais protegidas as cria¢bes do espi-
rito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer supor-
te, tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no futuro,
tais como:

(...)

§ 1° Os programas de computador sdo objeto de legislacdo
especifica, observadas as disposi¢cBes desta Lei que lhes sejam
aplicaveis.

O mesmo pode ser dito em relacao a Lei. 9.279/1996, que regula direi-
tos e obrigac¢des relativos a propriedade industrial, a qual, em seu art. 10, V,
nao considera inven¢ao ou modelo de utilidade programas de computador, in
verbis:

Art. 10. N3o se considera invengdao nem modelo de utilida-
de:

(...)

V - programas de computador em si;

Assim, com base no art. 91, §82°, da Lei 9279/96, e considerando os
limites do pedido formulado pelo autor, ele faz jus a justa remuneracao.
A questdo a se resolver é o quantum deste pagamento.

Como se evidenciou nos autos, nao se trata de produto que a ré
vendia no mercado, mas que dele apenas se utilizava para organizar me-
lhor a sua atuacdo operacional.
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Logo, ndo ha espacgo para se aplicar por analogia no caso o art. 103 da
citada Lei n. 9.610/1998.

Conforme o laudo técnico apresentado pelo autor (ID. 019880e - Pag. 4),
e ndo impugnado oportunamente pela ré, o profissional em questdo afirma
que considerou os resultados obtidos pela empresa com a criacdo e desen-
volvimento das ferramentas ou softwares, que se inserem no conjunto de ati-
vos intangiveis, de dificil avaliagdo, estimando ganhos por ela obtidos no mon-
tante bruto de R$78.000.000,00 ou, com dedugdo das aliquotas de imposto de
renda e contribuicdo social de 34%, no montante liquido de R$51.840.000,00.

Além disso, afirmou que a remuneracdo cabivel ao inventor ou ao de-
senvolvedor de um ativo intangivel, em decorréncia da obtenc¢do de resulta-
dos de natureza econdmico-financeira por uma empresa em func¢do da sua
utilizacdo em seus processos internos, foi apurado partindo-se dos critérios
estipulados para o Programa PLR da reclamada nos anos 2012 em diante,
com reducdo de custos operacionais para a distribuicdo de lucros e resulta-
dos, chegando-se aos percentuais de 6,07% sobre o montante liquido dos ga-
nhos obtidos pela empresa e 4% do montante liquido de tais ganhos.

E concluiu:

"Dessa forma, os calculos realizados indicam o valor da re-
munera¢do do inventor ou desenvolvedor no montante de
R$3.125 milhdes.

O calculo do valor de R$3.125 milh&es teve por base o mon-
tante de ganhos decorrentes de economias de custo de R$78,0
milhdes, que consta no processo em analise.

Deve ser ressaltado ainda que a continuidade da utilizagao
do ativo intangivel, representado pelo software, por parte da ope-
radora, podera ocasionar novas economias para a empresa..."

Vale notar que o valor de 78 milhdes, indicado na inicial como tendo si-
do o auferido pela ré pelo (ID. 33d427f - Pag. 19) nao foi contestado, sendo
que, por outro lado, ali ndo houve a limitacdo a R$ 44,7 milhdes que a recor-
rente sustenta no recurso.

Como deixou claro o parecer técnico trazido pelo autor, ndo existe téc-
nica cientifica capaz de mensurar numericamente o beneficio financeiro expe-
rimentado pela reclamada com o uso dos softwares, principalmente porque
eles sdo voltados para a tomada de decisdo e ndo sdo produtos comercializa-
dos para outras empresas, caracterizando o que se chama ativo intangivel.

Assim, é impossivel medir o beneficio financeiro que a ré obteve com a
utilizagao dos softwares, o que ndo significa, contudo, que ele inexistiu.

A prova testemunhal evidencia que a ré obteve lucro com eles. E o fato
de ndo haver técnica cientifica capaz de mensurar tal lucro nao o aniquila.

A empresa em questdo é milionaria conforme capital social (ID. e9bd8de
- Pag. 2), sendo que altera¢des no seu modo de opera¢cdo movimentam signi-
ficativas quantias, ao passo que o uso dos programas em questdo, obviamen-
te, gerou e gerara para ela significativo lucro.

Por fim, nada impede que o autor possa se beneficiar de pelo menos
parte desse lucro comercial obtido com o seu trabalho.

No caso especifico, porém, considero que o parecer técnico trazido pelo
reclamante deve ser utilizado em conjunto com as outras informacgdes trazi-
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das nos autos. E, na ata de f. 1413, o advogado do autor declarou que "a re-
muneracdo de mercado para o desenvolvimento de software equivale entre
3% a 7% da economia gerada em razdo da utiliza¢do da ferramenta".

Reputo, portanto, que ndo se devem utilizar os percentuais de PLR ado-
tados no parecer técnico trazido pelo autor.

Aplico o percentual de 3% sobre o lucro liquido de R$51.480.000,00, o
que remete ao valor de R$1.544.400,00, como sendo a justa remuneracdo do
reclamante.

Neste contexto, dou provimento parcial ao apelo da ré para reduzir a
indenizacdo devida ao obreiro, nos termos acima. [grifei]

A primeira reclamada interpds recurso de revista, no qual, dentre outras
alegacdes, sustenta a violacdo do art. 91, 8 2°, da Lei n® 9.279/1996, sob o argumento de
que o reclamante ndo é signatario do direito a "justa remuneracao" de que trata o alu-
dido artigo, haja vista que atuou como programador no curso da relacdo de emprego,
de modo que a elevada indenizacdo deferida importa em enriquecimento sem causa,
porquanto, em tal hipotese, o trabalhador faz jus apenas ao salario ajustado. O apelo
teve seguimento denegado, ensejando a interposicdo de agravo de instrumento.

O eminente relator negou provimento ao agravo de instrumento em de-
cisdo unipessoal impugnada por agravo interno, ao qual, em seu douto voto, no tema
objeto desta vista regimental, estd negando provimento com base nos seguintes fun-
damentos:

O exame dos autos revela que a Corte a quo proferiu decisdo completa, va-
lida e devidamente fundamentada, razdo pela qual ndo prospera a alegada negativa de
prestagdo jurisdicional.

O Tribunal Regional, por ocasido do julgamento do recurso ordinario, bem
como dos embargos de declaragdo consignou expressamente os motivos pelos quais
ndo se verifica a alegada violacdo do artigo 329, | e Il, do CPC, pois a atuacdo do Juiz en-
contra respaldo no artigo 321 do CPC, vez que foi detectado vicio capaz de dificultar o
julgamento de mérito da matéria. Consignou, ainda, que: "depois que o reclamante
ofertou a emenda (ID-07b2543) e trouxe parecer técnico no ID-019880e, a reclamada
foi devidamente intimada para ter vista, conforme despacho de ID. 0ab9060 (DEJT-
18/12/2018), mas deixou transcrever in albis o prazo de manifestacdo (somente a 2 ré,
Visao Prev, se manifestou no ID-6eb6811), sendo que, se fosse o caso de alegar alguma
ilegalidade relacionada a matéria da intimacao, ou sua nulidade processual, ela deveria
ter alegado na primeira oportunidade que teve de falar nos autos, ou seja, no prazo
dado no referido despacho, conforme art. 795 da CLT, sendo que isto ela nado fez, tor-
nando preclusa a possibilidade de fazé-lo".

De igual forma, consignou que, na hipdtese ha incidéncia da prescri¢cdo
parcial, razdo pela qual se afasta a alegacdo de incidéncia da prescricdo bienal.

No tocante a incidéncia do artigo 88, 8 1°, da Lei n. 9.279/1998, consignou a
Corte de Origem, quando do exame dos embargos de declara¢do, que o autor "nunca
ocupou cargo de programador na reclamada, sempre exercendo oficialmente a fun¢do
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de analista. Logo, os softwares que desenvolveu decorreram de contribuicdo pessoal e
ndo do exercicio da atividade remunerada pelo salario mensal".

A analise dos autos demonstra que o pronunciamento do Tribunal Regio-
nal revela-se satisfatério ao exame e a compreensao da matéria debatida, de modo a
afastar a alegada negativa de prestacdo jurisdicional.

Frise-se, por oportuno, que a hipétese dos autos ndo é de decisao proferi-
da ao arrepio das garantias processuais previstas na Carta Magna, mas de mera con-
trariedade aos interesses da parte.

Por outro lado, a argumentacao exposta nos embargos de declaracdo evi-
dencia que a real pretensao da parte era obter o reexame do conjunto probatério e a
alteracdo do registro fatico feito pelo Tribunal Regional, objetivos que ndo se coadu-
nam com as disposi¢des do artigo 897-A da CLT.

Acrescente-se que, para fins de prequestionamento, ndo é necessario que
a decisdo faca referéncia expressa aos dispositivos legais invocados. A adog¢do de tese
explicita acerca da matéria discutida é suficiente para que se considere preenchido o
mencionado requisito, de acordo com a Orientagdo Jurisprudencial n°® 118 da SBDI-1 do
Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, o item Ill da SUmula n° 297 desta Corte dei-
xa claro que se considera prequestionada a matéria juridica invocada no recurso prin-
cipal na hipétese de o Tribunal recorrido haver se recusado a adotar tese, mesmo apoés
ter sido instado a fazé-lo, via embargos de declaracao.

llesos, portanto, os artigos indicados, observados os limites estabelecidos
na Sumula n® 459 do TST.

No mérito, de igual forma, ndo prosperam os argumentos suscitadas pela
ré.

A pretensdo recursal consiste no pagamento de indenizagdo compensato-
ria amparada no artigo 91 da Lei 9.276/96 (Lei de Propriedade Industrial). Ora, o uso do
programa de criagdo do empregado, na vigéncia do contrato de emprego, com ganho
para a empresa, gera o direito a um incremento na remunera¢do e ndo sendo o em-
pregado compensado pela criacdo, a lesdo a remuneracao é de trato sucessivo,
atraindo a prescricdo parcial. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte
Superior:

"PRESCRICAO PARCIAL - AUTORIA E INDENIZACAO - PROPRIEDADE
INTELECTUAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR - LESAO DE TRATO
SUCESSIVO. 1. Aos fundamentos de estar o direito assegurado expressa-
mente por preceito de lei e ser a lesdo de trato sucessivo, que se renova
més a més, o Recorrente busca a declara¢do de incidéncia da prescri¢cdo
parcial. 2. O TRT declarou a prescricdo quinquenal trabalhista, fixando o
marco prescricional. Por entender que as implanta¢des dos programas de
computador criados pelo Empregado deram-se em datas anteriores ao
marco fixado, extinguiu o feito sem julgamento de mérito. 3. No caso, ex-
trai-se dos contornos incontroversos tracados nos autos que se trata de
programas de computador criados pelo Reclamante, sem relacdo com o
contrato de trabalho, porquanto ndo contratado para o desenvolvimento
de ferramentas de informatica ou softwares, pugnando o Obreiro pelo re-
conhecimento da sua autoria e pela retribuicdo. 4. Por esse enfoque, in-
dependentemente da atribuicdo da autoria, a ser investigada a luz da
Lei 9.609/98, o uso do programa de criacdo do empregado, na vigéncia
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do contrato de emprego, especialmente se implica ganho para a em-
presa, gera o direito a um incremento na remunerac¢do. Nao sendo o
empregado compensado pela cria¢do, a lesdo a remuneracéao é de tra-
to sucessivo, perpetrando-se no tempo, atraindo a prescri¢cdo parcial,
que, como cedi¢o, ndo atinge o nucleo do direito. 5. Assim, a decisao re-
gional deve ser reformada, retornando os autos ao TRT de origem, para
apreciacdo dos recursos ordinarios das Partes em seus temas remanescen-
tes. Recurso de revista conhecido e provido, no tema. (RR-4400-
68.2012.5.12.0037, 42 Turma, Relator Ministro lves Gandra da Silva Martins
Filho, DEJT 18/08/2023);

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
PRESCRICAO PARCIAL. LESAO DE TRATO SUCESSIVO . No tocante & prescri-
¢do , a decisdo regional considerou que a prescricao é parcial, uma vez
que considerou que ndo ha falar em ato positivo Ginico, mas sim na
sucessdo de atos negativos, que se renovam no tempo; inviavel , dessa
forma, o reconhecimento da prescrigcdo total. INDENIZACAO. INVENTO.
PRODUCAO INDUSTRIAL. No tocante a indenizacdo decorrente de invento
industrial, o TRT, soberano na analise do conjunto fatico-probatoério, res-
paldado pela Lei n® 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial)considerou ser
devido ao Reclamante o pagamento de indenizacdo pelo invento por ele
criado que teve como consequéncia a otimizacdo da operacionalizacdo das
atividades da empresa, tendo esta se beneficiado da inven¢do em questao.
Para tanto assim consignou: "(...) O perito do juizo concluiu que o equipa-
mento apelidado de anaconda foi desenvolvido pelo Reclamante e adotado
pela Reclamada; que ndo ha no mercado e nem foi encontrado na Recla-
mada nenhum equipamento igual aquele desenvolvido pelo Reclamante;
que o equipamento utiliza/combina equipamentos e componentes comuns
a area de mecanica e que o autor reuniu e integrou esses equipamentos e
componentes automatizados, reformulando o antigo processo de abaste-
cimento de areia dos tanques das locomotivas da Reclamada. " . Dessa
forma, analise diversa demandaria revolvimento de fatos e provas , o que
esbarra no ébice da Simula 126 do TST. Agravo interno de que se conhece
e a que se nega provimento " (Ag-AIRR-31900-42.2013.5.17.0003, 7% Turma,
Relator Desembargador Convocado Ubirajara Carlos Mendes, DEJT
19/10/2018);

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. (...) 3. PRESCRICAO.
Tratando-se de direitos de propriedade industrial decorrentes da utilizacao
de inventos cuja autoria é postulada pelo empregado, inaplicavel a prescri-
¢do nuclear, sendo incidente a parcial. Agravo de instrumento conhecido e
ndo provido". (AIRR-148140-98.2005.5.17.0002, 82 Turma, Relatora Ministra
Dora Maria da Costa, DEJT de 28/10/2011).

O direito de remuneracdo decorrente de propriedade intelectual referente

a invencao esta previsto no 8 2° do art. 91 da Lei n.° 9.279/96 (Lei de Propriedade In-

dustrial).
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A invencdo na empresa ou no estabelecimento, conforme dispde o artigo
91 da referida Lei, ndo decorre da atividade contratada, mas da contribuicdo pessoal do
empregado ou grupo de empregados, que utiliza recursos, dados, meios, materiais, ins-
talagBes ou equipamentos do empregador. Constata-se, assim, que o empregador pos-
sui o direito exclusivo de licenca de exploracao, embora a propriedade do invento seja
comum, em partes iguais, cabendo, no entanto, ao empregador a obrigacdo de pagar
ao empregado inventor uma justa remuneracdo, nos termos do 8 2° do referido dispo-
sitivo, exceto expressa disposi¢do contratual em contrario.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:

"AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACORDAO
PUBLICADO NA VIGENCIA DA LEI N° 13.015/2014. [..] DIREITO DE
PROPRIEDADE. REMUNERAGAO DECORRENTE DA UTILIZAGAO DE INVENTO
CRIADO POR TRABALHADOR NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO.
ART. 91, 8§ 2°, DA LEI N.° 9.279/96. A presente discussdo diz respeito ao di-
reito de remuneracdo decorrente de propriedade intelectual referente a
invencdo, previsto no 8 2.° do art. 91 da Lei n.° 9.279/96 (Lei de Propriedade
Industrial), em que a Vale S.A,, utilizando equipamento criado pelos recla-
mantes, obteve beneficios em razao de significativo aumento de produtivi-
dade. A invencdo de empresa ou de estabelecimento, disposta no art. 91
da Lei n.° 9.279/96, ndo decorre da atividade contratada ou da natureza do
cargo, mas da contribuicdo pessoal do empregado ou grupo de emprega-
dos, que utiliza recursos, dados, meios, materiais, instalagdes ou equipa-
mentos do empregador. Nesse caso, o empregador possui o direito exclu-
sivo de licenca de exploracdo, embora a propriedade do invento seja co-
mum, em partes iguais, cabendo, no entanto, ao empregador a obrigacdo
de pagar ao empregado inventor uma compensagao (justa remuneracgao,
nos termos do § 2.° do referido dispositivo), exceto expressa disposicdo
contratual em contrario. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes
couber sera dividida igualmente entre todos, ressalvado ajuste em contra-
rio. No caso dos autos, o e. TRT concluiu que o equipamento desenvolvido
pelos reclamantes cuida-se de ato inventivo e resultou em melhoria funci-
onal traduzida em maior produtividade para a reclamada, que ja utiliza o
referido equipamento, de maneira que os empregados fazem jus a justa
remuneracao, registrando-se, ainda, que "a inovagao ndo resultou da natu-
reza do servigo para o qual os reclamantes foram contratados, mas de con-
tribuicdo pessoal destes com o concurso de recursos, dados, meios, maté-
rias, instalacdes e equipamentos da reclamada”. Nesse contexto, em face
do quadro fatico delineado no acérddo recorrido, estamos a tratar da mo-
dalidade invencdo de empresa, tendo os empregados, portanto, direito ao
recebimento de uma "justa remuneracao”, com fundamento no art. 91, 8§
2.°, da Lei 9.279/96, porquanto o invento nao foi objeto de prévia contrata-
¢do, sendo ele extracontratual, e que a empresa obteve vantagem financei-
ra em face da utiliza¢do do invento. Julgados. Nao se vislumbra violacdo do
§ 2.°do art. 91, § 2.°, da Lei n.® 9.279/96, mas, ao revés, a sua observancia.
Agravo nao provido. [...]" (Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003, 52 Turma,, Rela-
tor Ministro Breno Medeiros, DEJT 26/06/2020);
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"INVENTO. MODELO DE UTILIDADE. CONTRIBUICAO PESSOAL DO
EMPREGADO. EXPLORAGCAO PELO EMPREGADOR. INDENIZACAO POR
PERDAS E DANOS. JUSTA REMUNERACAO. 1. Em caso de 'inven¢do de em-
presa; de autoria do empregado, no curso da relagdo de emprego, embora
seja comum a propriedade e exclusiva a exploracdo do invento pelo em-
pregador, a lei assegura ao empregado o direito a uma 'justa remunera-
¢do', resultante de sua contribuicdo pessoal e engenhosidade. Pouco im-
porta que o invento haja sido propiciado, mediante recursos, meios, dados
e materiais, nas instalacdes da empresa. 2. Comprovada a autoria, a novi-
dade, bem como a utilizagao lucrativa do invento, construido a base de ma-
terial sucateado, em prol da atividade empresarial, o empregador, inde-
pendentemente de prévio ajuste, esta obrigado a pagar 'justa remunera-
¢do' ao empregado. 3. Irrelevante haver, ou ndo, o empregado patenteado
o invento. A obrigacdo de pagar 'justa remuneracao' ao empregado inven-
tor tem por fato gerador a utilidade extracontratual, emanacdo da ativida-
de intelectiva irradiada da personalidade do trabalhador, revertida em be-
neficio da exploracdo econémica do empreendedor, direito assegurado na
Constituicdo Federal. 4. Ndo viola o artigo 88, § 1°, da Lei 9.279/96, decisdo
regional que, a falta de parametros objetivos na lei, mantém sentenca que
fixa o valor da 'justa remuneracdo' de cada modelo de utilidade criado pelo
autor em metade da ultima remuneracdo percebida, pelo prazo de dez
anos." (RR-749341-33.2001.5.03.5555, Relator Ministro: Jodo Oreste Dala-
zen, 12 Turma, D) 6/10/2006.);

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE DO
ACORDAO RECORRIDO POR NEGATIVA DE PRESTACAO JURISDICIONAL. [...].
4. MODELO DE UTILIDADE. INDENIZACAO. Se a lei assegura 'justa remune-
racao', ndo ha oébice que se conclua que determinado percentual do resul-
tado econdmico obtido com o invento sirva de parametro para o calculo
dessa indenizacdo, para retribuicdo da criacdo de modelo de utilidade, fru-
to da capacidade laborativa do empregado, explorado lucrativamente pelo
empregador. A fixacdo nesses padrdes mostra-se razoavel, tendo em vista
que faltam parametros objetivos, na lei, para atribuir-se 'justa remunera-
¢do' ao inventor de modelos de utilidade. Diante desse contexto, ndo se
vislumbra a possibilidade de afronta literal ao artigo 91, 8 2° da Lei n°
9.279/96, na forma preconizada na alinea -c- do artigo 896 da CLT. 5.
MODELO DE UTILIDADE. ELETRICISTA. NATUREZA DOS SERVICOS. O cargo
de eletricista para o qual o reclamante foi contratado ndo equivale a de cri-
acao de inventos ou modelos de utilidade, salvo expressa disposi¢do con-
tratual, o que ndo ficou demonstrado no caso em tela. (....). 8. PREMIO.
LIMITACAO. Segundo o Regional, o valor adimplido pela reclamada revelou-
se desprezivel se comparado as vantagens auferidas pela criacdo do mode-
lo de utilidade, mormente se considerado que o préprio regimento interno
da ora agravante registra que sera concedido o dobro ao empregado que
inventou o modelo de utilidade patenteado, como na hipétese. Portanto,
pode-se afirmar que ha expressa disposi¢do contratual em sentido contra-
rio a limitacdo do prémio ao salario ajustado, nos moldes do preceituado
no artigo 88, 8 1°, da Lei n® 9.279/96, o que inviabiliza o processamento do
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apelo extraordinario. [...] Agravo de instrumento conhecido e ndo provido."
(AIRR-148140-98.2005.5.17.0002, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 8°
Turma, DEJT 28/10/2011.)

No caso dos autos, o TRT concluiu que: "o autor desempenhou em benefi-
cio da empresa todas as atividades indicadas na inicial neste particular e ndo s6 o "Sis-
tema Arcomov" (repasse tecnolégico para oito empresas com ganhos em torno de 23
milhBes de reais); "Sistema Cellsat/Centro de Geréncia de Rede" (ganhos na ordem de
5,3 milhdes de reais); "Sistema Remoc¢do de Simcards" (ganhos na ordem de 16,4 mi-
Ih&es de reais com desenvolvimento e implantagao) como quer a ré", destacou, ainda,
que: "Conforme ficha de registro do autor de ID. d249f9f - Pag. 3, ele nunca ocupou
cargo de programador na reclamada, sempre exercendo oficialmente a funcdo de ana-
lista. Logo, os softwares que desenvolveu decorreram de contribuicdo pessoal e ndo do
exercicio da atividade remunerada pelo salario mensal. O conjunto da prova acima evi-
dencia, também, que a ré permaneceu utilizando os sistemas desenvolvidos pelo autor,
mesmo apoés a saida deste da empresa".

Em vista de todo exposto, ndo subsiste a afirmacdo recursal no sentido que
ndo resultou demonstrada a contribuicdo pessoal do autor para a pretensdo deduzida -

invencdo/desenvolvimento dos sistemas ARCOMOV, CELLSAT, REMOCAO DE
SIMCARDS.

Diante do quadro fatico delineado no acérdao recorrido, faz jus o autor,
portanto, ao recebimento de uma "justa remuneracado”, com fundamento no art.
91, § 2°, da Lei 9.279/96, porquanto o invento néo foi objeto de prévia contratagao,

sendo ele extracontratual, e a empresa obteve vantagem financeira em face da

utilizacdo do invento.
No tocante ao valor arbitrado a condenacao, a Corte de Origem, apds exa-

me das considera¢des apresentadas tanto pelo autor, como pela ré, constatou que: "o
parecer técnico trazido pelo reclamante deve ser utilizado em conjunto com as outras
informac®es trazidas nos autos. E, na ata de f. 1413, o advogado do autor declarou que
"a remunera¢do de mercado para o desenvolvimento de software equivale entre 3% a
7% da economia gerada em razdo da utilizacdo da ferramenta" e concluiu "por aplicar o
percentual de 3% sobre o lucro liquido de R$51.480.000,00, o que remete ao valor de
R$1.544.400,00, como sendo a justa remuneragao do reclamante". Em vista do exposto,
afasta-se a alegacdo de violagdo do artigo 944 do Codigo Civil.

Frise-se que a oposi¢do de embargos de declaragcdao com a finalidade ape-
nas de obter novo pronunciamento judicial acerca de questdo ja decidida, ndo se
amolda as disposi¢des dos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT. Ndo tendo havido
omissdo, contradicdo, nem obscuridade na decisdo embargada, mostra-se pertinente
aplicar a multa definida no artigo 1.026, § 3°, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. [grifei]

Pedindo a maxima vénia ao eminente relator, DIVIR]O.

A protecdo acerca dos direitos autorais na criacao de software nao orbi-
ta na seara da propriedade industrial, porquanto consiste em espécie sui generis de
propriedade intelectual, conforme ACORDO TRIPS - Acordo sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - do qual o Brasil é signatario e
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cujo artigo 10.1 estabelece que "programas de computador, em codigo fonte ou objeto,
serdo protegidos como obras literarias pela Convencdo de Berna (1971)" (Disponivel em
https://www.gov.br/siscomex/pt-br/arquivos-e-imagens/2021/05/omc_trips.pdf, Acessa-
do em 7/4/2025).

Na legislacao patria, a matéria encontra disciplina em lei especial, qual
seja, Lei n® 9.609/1998, que dispbe acerca da prote¢do da propriedade intelectual sobre
programas de computador e sua comercializacdo no pais, cujo artigo 2° determina que
"o regime de protec@o a propriedade intelectual de programa de computador é o conferido
as obras literarias pela legislacéo de direitos autorais e conexos",

Portanto, tratando-se da protecdo sobre a criacdo de software, além da
Lei n°® 9.609/1988, aplica-se, no que couber, a Lei n° 9.610/1998, que regula a protecdo
aos direitos autorais.

Ressalte-se que a expressdao "conexos" contida no art. 2° da Lei n°
9.609/1998 nao se refere a eventual legislacdo "conexa", mas sim a espécie de direitos
daqueles sujeitos que, conquanto ndo sejam autores, recebem a protecdao da aludida
lei, como aqueles que executam, interpretam, produzem ou transmitem as cria¢des.

Dessarte, quanto a postulacdo de direitos relacionados a criacdo de sof-
tware, ndo incide a Lei n® 9.279/1996, conforme exata dicdo do seu artigo 10, caput e
inciso V, segundo os quais "néo se considera inven¢do nem modelo de utilidade" "progra-
mas de computador em si".

Nesse sentido:

A protecdo juridica do software no Brasil é baseada em lei especifica, em-
bora seja uma modalidade de direitos autorais. Como tal, independe de formalidade
para protecdo legal, iniciada a partir da exteriorizacdo da criacdo, em todos os paises
subscritores do Acordo de Berna. Ao INPI cumpre o papel de instituicao designada pela
lei para registro dos programas de computador a fim de conferir ao titular uma prova
da anterioridade, em especial quando houve interesses comerciais. (ARIENTE, Eduardo.
Curso de direito da inovagao, 12 edicao, Belo Horizonte, Sdo Paulo, D'Placido, 2023, p.
298)

No ambito das rela¢des de trabalho, cumpre distinguir a disciplina da
prote¢do a autoria das cria¢gdes invencao/modelo de utilidade x software.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/1996) estabelece trés cate-
gorias de invencdo:

a. Invencdo de servico (art. 88, caput e 8 1°): pertence exclusivamente ao empre-
gador, haja vista que consiste em produto decorrente do vinculo de trabalho em
que o trabalhador é contratado com o fim de realizar pesquisa ou atividade in-
ventiva ou quando a invencdao ou modelo de utilidade constitua em resultado da
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natureza dos servi¢cos para os quais o trabalhador foi contrato. Em tais hipdteses,
a retribuicdo do trabalhador fica limitada ao salario ajustado, salvo ajuste em
contrario.

b. Invencao livre (art. 90): pertence exclusivamente ao empregado, porque desen-
volvida pelo trabalhador de forma desvinculada do contrato de trabalho e sem a
utilizacdo de recursos do empregador. O empregador ndo possui nenhum direito
sobre tais invencdes ou modelos de utilidade.

c. Invencao mista (art. 91, caput e 8 2°): pertence de forma comum ao empregado
e ao empregador, porquanto resulta da contribuicdo pessoal do empregado com
a utilizacdo de recursos do empregador. Nesta hipdtese, € garantido ao empre-
gador o direito exclusivo de licenca de exploracdo e assegurada ao empregado a
justa remuneracao.

Por seu turno, a Lei de Software (Lei n° 9.609/1998), estabelece apenas
duas categorias de protec¢do aos direitos autorais na seara das rela¢bes de trabalho en-
volvendo desenvolvimento de programas de computador:

a) Software decorrente da relacao de trabalho (art. 4°, caput e § 1°):
pertence exclusivamente ao empregador quando desenvolvido durante a vigéncia de
contrato de trabalho, nas hipoteses em que o contrato seja destinado a pesquisa e de-
senvolvimento, ou em que o desenvolvimento seja previsto na atividade do empregado
(ex.: desenvolvedores de softwares), ou ainda, que decorra da propria natureza dos en-
cargos concernentes ao vinculo. Neste caso, a compensac¢ao do trabalho prestado limi-
tar-se-a ao salario convencionado.

b) Software desenvolvido de forma autonoma (art. 4°, 8 2°): pertence
exclusivamente ao empregado quando o software é desenvolvido pelo trabalhador sem
relacdo com o contrato de trabalho e sem a utilizacdo de recursos do empregador. Em
tal hipotese, o empregador nao possui nenhum direito sobre o software.

Eis a exata diccdo da legislacao citada:

Lei n®9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial

Art. 88. A invencado e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao em-
pregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execucdo ocorra no Brasil e que
tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servi-
¢os para os quais foi 0 empregado contratado.

§ 1° Salvo expressa disposicao contratual em contrario, a retribuicdo pelo

trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salario ajustado.

[..]

Art. 90. Pertencera exclusivamente ao empregado a invencao ou o modelo de
utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e ndo de-
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corrente da utilizacdo de recursos, meios, dados, materiais, instalacbes ou equipamentos
do empregador.

[.]

Art. 91. A propriedade de inven¢do ou de modelo de utilidade sera co-
mum, em partes iguais, quando resultar da contribuicdo pessoal do empregado e de
recursos, dados, meios, materiais, instalacdes ou equipamentos do empregador, res-
salvada expressa disposi¢ao contratual em contrario.

L1

§ 2° E garantido ao empregador o direito exclusivo de licenca de explora-
¢do e assegurada ao empregado a justa remuneragdo.

Lei n©®9.609/1998 - Lei do Software

Art. 4° Salvo estipulagdo em contrario, pertencerdo exclusivamente ao em-
pregador, contratante de servicos ou 6rgao publico, os direitos relativos ao programa
de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigéncia de contrato ou de vinculo
estatutdrio, expressamente destinado a pesquisa e desenvolvimento, ou em que a ati-
vidade do empregado, contratado de servigo ou servidor seja prevista, ou ainda, que
decorra da propria natureza dos encargos concernentes a esses vinculos.

§ 1° Ressalvado ajuste em contrario, a compensagao do trabalho ou servico
prestado limitar-se-a a remuneragdo ou ao salario convencionado.

§ 2° Pertencerdo, com exclusividade, ao empregado, contratado de servico
ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relagdo
com o contrato de trabalho, prestacao de servigos ou vinculo estatutario, e sem a utili-
zagao de recursos, informacdes tecnolégicas, segredos industriais e de negdcios, mate-
riais, instalacBes ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a
qual o empregador mantenha contrato de prestacdo de servicos ou assemelhados, do
contratante de servicos ou 6rgdo publico.

Portanto, tem-se que, diferentemente da protec¢do a invencdao/modelo
de utilidade, a protecdo sobre os direitos autorais de software ndao admite a criacdo
mista, pois, uma vez que o empregado utilize recursos do empregador e que o software
desenvolvido decorra do efetivo exercicio da atividade laboral, os direitos autorais per-
tencerdo exclusivamente ao empregador.

Pois bem.

No caso em exame, o reclamante postula a justa remunera¢do de que
trata o art. 91, 8 2°, da Lei n° 9.279/1996, sob a alegacao de que, no curso do contrato
de trabalho desenvolveu softwares para uso da primeira reclamada que geraram eco-
nomia da ordem de 44,7 milhdes de reais.

Sustenta que, embora contratado como analista de sistemas, atuou no
desenvolvimento de softwares de interesse da primeira reclamada, nao recebendo con-
traprestacdo pelo servico em desvio de funcao.

O TRT, no acérdao transcrito alhures, afirmou que o préprio reclamante
admitiu que "também atuava no desenvolvimento de softwares que ainda néo existiam no
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mercado de telecomunicagbes”, que restou provado que "o autor desenvolvia sistemas
inhouse para a ré, embora como analista de sistemas sénior", e validou o depoimento da
testemunha Wallace, a qual, acerca do desenvolvimento inhouse, esclareceu que "inhou-
se sdo sistemas desenvolvidos na empresa** .

Portanto, o quadro fatico delineado pelo TRT revela que o reclamante
desenvolveu os sistemas em relacdo aos quais reivindica direitos autorais sob as ordens
do empregador, para os fins do empregador, com recursos do empregador e que houve
desvio da funcdo de analista de sistemas para atuar como desenvolvedor por determi-
nacao do empregador.

Nesse cenario, tem-se que o0 caso atrai a hipétese normativa do art. 4°,
caput e 8 1°, da Lei n® 9.609/1998, ou seja, software decorrente da relacdo de trabalho,
cuja consequéncia juridica é a compensacao do trabalho prestado limitada ao salario
convencionado.

Seguem precedentes do TST:

[...]12. INDENIZACAO. SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO TRABALHADOR.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO . I. Do contexto delineado no ac6rdao ndo é
possivel depreender que o Reclamado tenha feito uso ou reproduzido de
forma fraudulenta a obra intelectual do empregado, habil a Ihe ensejar a in-
denizagdo mantida pela Corte de origem, amparada no art. 102, da Lei n°
9.610/98, ja que nao consta da decisdo qualquer assertiva nesse sentido. Il .
Além disso, exsurge do conjunto probatério que o Autor desenvolveu os
programas de computador durante a vigéncia do contrato de trabalho, o

que leva a conclusao de que ele assim o fez durante a jornada, no exerci-

cio das suas atribuicdes e mediante a utilizacdo de equipamentos e re-
cursos do empregador, de modo que essa atividade foi incorporada ao

contrato. Il . Assim, em que pesem os elementos extraidos da decisdo de

origem, no sentido de que a criacdo de software pelo Reclamante era

atividade dissociada do objeto do seu contrato de trabalho, pelas razdes
ora expostas, ao manter a sentenca em que se deferiu indenizacao, o

Tribunal Regional incorreu em violacdo do art. 102 da Lei n°® 9.610/98. IV.
Recurso de revista de que se conhece e a que se da provimento. [...] (RR-1634-
18.2012.5.04.0020, 4 Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT
26/06/2020) [grifei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. LElI 13.467/2017. [..]
INDENIZACAO POR INVENCAO DE SOFTWARE. ANALISTA ADMINISTRATIVO. LEI
9.609/98. NAO ABRANGENCIA DA "INVENCAO CASUAL" TRATADA PELA LEI
9.279/96. JUSTA REMUNERACAO INDEVIDA. A matéria diz respeito a percepcao
de indenizacdo pelo reclamante, analista administrativo, em face da ferramen-
ta de computagao desenvolvida no ambiente de trabalho. O eg. Tribunal Regi-
onal decidiu a lide sob os seguintes fundamentos: a) que a Lei 9.609/98 (Lei do
Software), especifica ao caso, ndao abrange a "invencdo casual" prevista no art.
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91 da Lei n° 9.279/96 (propriedade industrial), na qual o direito a exploragao é
exclusivo do empregador, sendo assegurada ao empregado a justa remune-
ragcdo, como contribuicdo pelo invento; b) que a Lei 9.609/98 (Lei do Software)
afasta o direito do empregado aos direitos concernentes ao programa de
computador (art. 4°, § 2°) quando utilizados recursos, informacdes tecnolégi-
cas, materiais, instalacdes ou equipamentos do empregador, e ¢) que nao
houve "invento" pelo reclamante nem criacdo de software "alheio ao contrato
de trabalho com a empregadora CSI". Ficou delimitado que o reclamante ape-
nas desenvolveu ferramenta de trabalho para o fim de facilitar "o seu" traba-
Iho e otimizar o controle de manutencdo de equipamentos, utilizando a tecno-
logia 3G disponivel dos "tablet". E que, ainda que sua "ideia" tenha sido futu-
ramente incorporada ao sistema corporativo SSOL da empresa, apés ser de-
senvolvida pela area de TI, e trazido vantagem e produtividade para a recla-
mada, o art. 4°, § 2°, da Lei 9.609/98 afastaria os direitos concernentes do pro-
grama de computador. Diante dessa delimita¢do, ndo se vislumbra transcen-
déncia econdmica, politica, social e juridica a ser reconhecida. Embora a causa
esteja relacionada com a pretensdo do reclamante, fundamentada na aplica-
¢do do art. 5°, XXIX, da CR, ndo se constata ofensa a direito socialmente as-
segurado, considerando que a Lei 9.609/98 (Lei do Software) efetivamen-
te ndo abrange a invenc¢do casual prevista na Lei de Propriedade Indus-

trial, bem como afasta o direito do empregado aos direitos concernentes

ao programa de computador quando utilizados recursos, informacdes
tecnolégicas, materiais, instalacoes ou equipamentos do empregador

(art. 4°, 8 2°), 0 que ocorreu no caso. Recurso de revista de que ndo se co-
nhece, porque ndo reconhecida a transcendéncia. [..] (ARR-145-
92.2014.5.09.0130, 6 Turma, Relatora Desembargadora Convocada Cilene
Ferreira Amaro Santos, DEJT 01/03/2019) [grifei]

Nao elide essa conclusdo o fato de o trabalhador ter se ativado
em desvio de func¢ado, controvérsia juridica solvida com o pagamento de diferencas sala-
riais, em sintonia com o art. 4°, caput e § 1°, da Lei n® 9.609/1998, que determina o pa-
gamento de salario pela criacdo de software decorrente do cumprimento do comando
do empregador no exercicio do seu poder diretivo.

Em outras palavras: o que importa saber é se o trabalho foi reali-
zado por ordem do empregador e ndo por uma iniciativa ou comportamento proativo
do empregado que, embora na constancia do contrato de trabalho, desenvolve o pro-
grama de forma autébnoma. Somente no segundo caso os direitos de criacdao do softwa-
re seriam exclusivos do empregado, ndo se cogitando da possibilidade legal de criacdo
mista, conforme ja esclarecido em linhas pretéritas.

Dessarte, no caso em exame, considerando o desvio de funcdo
reconhecido no acérdao do TRT e que os softwares foram desenvolvidos por forca do
contrato de trabalho e com recursos da reclamada, tem-se que o salario convencionado
nao remunerou a atuacdo do trabalhador como desenvolvedor, de modo que, na estei-



Poder Judiciario fls. 18
£l Justica do Trabalho
sy Tribunal Superior do Trabalho

PROCESSO N° TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105

ra do citado art. 4°, 8§ 1°, da Lei n° 9.609/1998, assistiria ao trabalhador o direito as dife-
rencas salariais porventura existentes entre o cargo de analista de sistemas e o de de-
senvolvedor de software durante todo o periodo imprescrito em que se ativou na ela-
boracdo dos softwares "Sistema Arcomov", "Sistema Cellsat/Centro de Geréncia de Re-
de", "Sistema Remocdo de Simcards", limitado, contudo, a abril/2012, data em que o
proprio reclamante afirma que foi completamente deslocado das fun¢des que até entao
exercia.

Todavia, como a sentenca declarou a prescricao parcial de todas
as pretensdes anteriores a 28/6/2012, ndo se cogita do deferimento de qualquer valor
com base no artigo 4°, § 1°, da Lei n® 9.609/1998.

Nessa esteira, o acérdao do TRT, ao deferir a "justa indenizacao"
no importe de R$1.544.400,00 pelo desenvolvimento de software decorrente das ativi-
dades laborais exercidas pelo reclamante, incorreu em violacdo literal do art. 91, 8 2°, da
Lei n® 9.279/1996, por ma-aplica¢ao, haja vista que, repita-se, a situacao atrai a incidén-
cia do artigo 4°, & 1°, da Lei n® 9.609/1998, que determina apenas o pagamento de sala-
rio.

Pelo exposto, renovadas vénias ao douto relator, dele divirjo e
meu voto é no sentido de dar provimento ao agravo e ao agravo de instrumento da
reclamada por possivel violacao do art. 91, § 2° da Lei n® 9.279/1996, por ma-aplicacao,
apenas em relacdo ao tema "justa remuneracdo”, com conseguinte conhecimento do
recurso de revista por violacdo do art. 91, § 2° da Lei n° 9.279/1996, para, no mérito,
dar-lhe provimento e julgar improcedente o pedido de indenizacdo decorrente de cria-
cdo de software.

E como voto.

Brasilia, 11 de junho de 2025.

EVANDRO VALADAO
Ministro do TST



