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Resumo: O presente artigo tem como objetivo
analisar a titularidade dos direitos de propriedade
intelectual sobre programas de computador desen-
volvidos com a colaboracdo de servidores publicos
catarinenses. O estudo aponta que os servidores
publicos que colaboram no desenvolvimento de
programas de computadores possuem direitos a
participagdo nos ganhos econémicos de sua explo-
racao, contudo ha lacunas na regulamentacao
dessa matéria na legislacdo catarinense, uma vez
que aleideinovagdo estadual prevé a concessao de
beneficios apenas aos pesquisadores publicos das
instituicdes cientificas e tecnoldgicas do Estado de
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Santa Catarina, sem tratar dos ganhos destinados
aos servidores publicos em geral.

Palavras-chave: Programa de computador.
Servidor publico. Propriedade intelectual. Titulari-
dade.

1 INTRODUGAO

Com a crescente informatizacio dos servicos publicos no
Brasil, ampliou-se o numero de servidores publicos envolvidos
no processo de desenvolvimento de softwares para a Adminis-
tracio Publica. Embora grande parte dos programas de compu-
tador sejam adquiridos de terceiros, por meio de licenciamento
de softwares proprietarios, de contratacio de obra por enco-
menda ou de outras formas, ha no setor publico pessoas dedi-
cadas ao desenvolvimento desses programas ou que acabam se
envolvendo em atividades relacionadas a esse processo, como
na andlise dos requisitos técnicos, no estabelecimento de espe-
cificacdes, na arquitetura, na implementacio (codificacio), na
customizacdo, na realizacio de testes, na elaboracio de docu-
mentacdo, No suporte, No treinamento, na manutencio, entre
outras.

Conforme assinala Claudio SILVA, além das diversas
contratacoes de fornecimento nas trés esferas federativas, a
Administracio Publica conta com servidores cada vez mais
capacitados, “que ndo se acomodam com as solucoes oferecidas
pela infraestrutura existente e, a todo 0 momento, criam novas
funcionalidades que podem vir a ser incorporadas”.’

A criacdo da urna eletronica no Brasil ¢ um exemplo disso.
O desenvolvimento do projeto da primeira urna eletronica,
chamada entio de coletor eletronico de votos (CEV), envolveu
diversos funciondrios publicos, como engenheiros e pesqui-

3 SILVA, C. E. R. F. Propriedade intelectual de programa de computador desenvolvi-
do para utilizagdo na administragéo publica: estudo de caso. Tese (Doutorado em
Direito) — Programa de Pés-Graduagédo em Direito, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianoépolis, 2013, p. 231.
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sadores ligados ao Centro Técnico Aeroespacial (CTA)* e do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), dentre outros
atores. A complexidade desse processo resultou em disputas
judiciais que ainda estio pendentes de solucdo’. Desse caso
destaca-se uma problematica que afeta o setor publico em todo
pais: a atribuicio da titularidade dos direitos de propriedade
intelectual sobre as tecnologias desenvolvidas por servidores
publicos e, como consequéncia disso, se esses servidores teriam
direitos a remuneracio por conta de suas criacoes intelectuais.

Com o propésito de aprofundar o debate a respeito dessa
temdtica, levando em consideracio o incremento da partici-
pacdo dos funciondrios publicos na criacio de programas de
computador no pais, com especial atencio no Estado de Santa
Catarina - regiio na qual se concentram importantes polos
tecnologicos especializados no desenvolvimento de softwares -,
o presente estudo tem como objetivo analisar a titularidade dos
direitos de propriedade intelectual sobre programas de compu-
tador desenvolvidos com a colaboracio de servidores publicos
catarinenses®.

O trabalho ¢ desenvolvido em duas partes. Na primeira,
sio examinadas as formas de protecio dos programas de
computador por meio dos direitos de propriedade intelectual,
destacando-se as regras gerais de atribuicio da titularidade aos

4 Ver CENTRO TECNICO AEROESPACIAL (CTA). Instituto de Estudos Avangados
(IEAv). Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. Sdo José dos Campos, SP:
IEAV/CTA, vol. 1, 2008, p. 16. Disponivel em: <http://portal.ieav.cta.br/wp-content/
uploads/caderno_atividades/Caderno_de_Atividades_2008.pdf> Acesso em 10 de
agosto de 2014.

5 Sobre o processo que envolveu a tecnologia da urna eletronica, sua protegéo por
patente e demais questdes atinentes a titularidade dos direitos, ver SILVA, 2013.
Ver ainda o pedido de patente brasileiro: BR9601961 (A) Equipamento para votagdo
eletrénica. Inventor: Moretzsohn Rocha Carlos Cesar. Applicant: Moretzsohn Rocha
Carlos Cesar. 1998-09-29. Disponivel em: <http://worldwide.espacenet.com/publica-
tionDetails/originalDocument?CC=BR&NR=9601961A&KC=A&FT=D&ND=3&date=
19980929&DB=EPODOC&locale=en_EP> Acesso em: 05 de agosto de 2014.

6 O presente trabalho tem como base o artigo: ZIBETTI, F. W. A titularidade de direi-
tos de propriedade intelectual. In: Luiz Otavio Pimentel. (Org.). A protegéo juridica
da propriedade intelectual de software: nogdes basicas e temas relacionados. Flo-
rianopolis: FIESC/ IELSC, 2008, v. 2, p. 81-122. Esse trabalho foi revisado, consi-
derando o novo recorde tedrico e metodoldgico da proposta de pesquisa.
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distintos tipos de direitos. Na segunda, abordam-se especifica-
mente as questdes atinentes a titularidade de direitos sobre os
programas de computador criados no marco de relacdo laboral,
com énfase nos funcionarios publicos do Estado de Santa Cata-
rina. Nesse ponto, busca-se assinalar a diferenca de tratamento
dispensada aos servidores publicos em geral em comparacio
com os pesquisadores publicos - ainda que muitos servidores
contribuam para a inovacio no setor publico, somente os
pesquisadores sdo acolhidos pela legislacio especifica.

2 A TITULARIDADE DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUALSOBREPROGRAMASDECOMPUTADOR

Os direitos de propriedade intelectual, em sentido amplo,
referem-se aos direitos, exclusivos e temporarios, garantidos
por lei em relacdo aos frutos da atividade criativa e do engenho
humano. Correspondem eles aos direitos conferidos as pessoas
sobre suas criacdes, inventos, marcas, simbolos, nomes e dese-
nhos usados no comércio (WIPO, 2008). Os programas de
computador sio exemplos de criacdes protegidas por esses
direitos.

O programa de computador caracteriza-se como:

“(...) a expressio de um conjunto organizado de
instrucoes em linguagem natural ou codificada,
contida em suporte fisico de qualquer natureza,
de emprego necessario em mdaquinas automaticas
de tratamento da informacio, dispositivos, instru-
mentos ou equipamentos periféricos, baseados em
técnica digital ou analoga, para fazélos funcionar
de modo e para fins determinados”.’

7 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 1°. Essa definicdo de programa de computador ndo
contempla a documentagao associada, tais como o manual de uso e outros do-
cumentos técnicos que, em seu conjunto, constituem o software. Em geral, essa
documentacao apresenta um carater técnico e, em muitos casos, nao € protegida
por direitos de propriedade intelectual. Entretanto, conforme cumpram com os re-
quisitos podem ser protegidos como obras literarias ou cientificas. Ver ZIBETTI,
Fabiola Wust. A titularidade sobre os bens imateriais. 2008. Dissertacdo (Mestra-
do em Direito) — Curso de Pés-Graduagédo em Direito, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianépolis, 2008; AREAS, Patricia de Oliveira. Contratos inter-
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Em regra, sua protecio opera por meio dos direitos de
autor, recaindo sobre a forma de expressio, a linguagem natural
ou codificada do programa, como obra literaria. Essa protecao
ndo alcanca seu contetdo cientifico ou técnico®. Seu conteudo,
no entanto, quando caracterizado pela inventividade, pode ser
objeto de protecio de direitos de propriedade industrial sobre
patentes de invencio ou modelos de utilidade. Nesse caso,
o programa de computador em si nio é protegido, mas tio
somente os inventos a ele associados’.

Nesse sentido, de acordo com o tipo de protecio, distintos
serdo os direitos conferidos e, por efeito, diversas as regras de
atribuicio de titularidade desses direitos®. Essas regras sio anali-
sadas a seguir, com base nas distintas formas de protecio: (i)
protecio do programa de computador como obra literaria e (ii)
protecdo de invencoes associadas a programas de computador.

2.1 Programa de computador como obra literaria
Nos termos da Lei n° 9.609, de 1998, o regime de

protecdo a propriedade intelectual de programa de computador
¢ o conferido as obras literarias por meio da legislacdo brasi-
leira de direitos autorais, atentando para as particularidades
inerentes ao regime especifico de programas de computador'.

nacionais de software: o direito moral do autor como limitante da autonomia da
vontade. 2006. Dissertagédo (Mestrado em Direito) — Curso de Pés-Graduacédo em
Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, 2006; PIMENTEL,
Luiz Otavio. SILVA, Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e. Conceito juridico de
software, padrao proprietario e livre: politicas publicas. Sequéncia (Florianopolis)
[online]. 2014, n.68, pp. 291-329; VAZQUEZ LEPINETTE, Tomas. La cotitularidad
de los bienes inmateriales. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, p. 160
8 Ver BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 6°, III.
9 Ver BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 10, V e VI.
10 A titularidade exprime a “qualidade de titular”. O titular refere-se ao “sujeito ativo,
pessoa fisica ou juridica, que possui um direito reconhecido ou declarado por lei
a seu favor” (PIMENTEL, Luiz Otavio. Propriedade Intelectual e Universidade:
aspectos gerais. Florianépolis: Fundagao Boiteux, 2005, p. 22-23). A qualidade
de titular (ou a titularidade) de direitos é atribuida ao sujeito a quem a lei confere
o direito exclusivo de usar, fruir e/ou dispor de um bem, tal como um programa de
computador. Desse modo, as demais pessoas, para usa-lo ou explora-lo comer-
cialmente, dependem de sua autorizagado (ZIBETTI, 2009, p. 81-122).
11BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 2°, c/c Lei n. 9.610/1998, Artigos. 5°, VIII (f), 7°, 11 e 22.

REVISTA DA ESMESC, v. 21, n. 27, 2014 | 303



Dessa forma, sua protecio recai sobre a forma de expressio
da linguagem computacional, podendo abranger o titulo do
programa, quando original e inconfundivel com o de outro
programa do mesmo género'2,

Por ser protegido nos moldes dos direitos autorais, os
direitos sobre o programa de computador surgem e se adquirem
com o ato de criacio, independentemente do registro do
programa. Com a criacio do programa de computador, emanam-
-se os direitos de autor, os quais, em principio, sio conferidos
ao autor da criacdo, salvo excecio (obras coletivas e criacoes de
servico)".

A qualidade de autor (autoria) ¢ atribuida a pessoa fisica
criadora do programa. A autoria nio se confunde com a titula-
ridade, embora em muitos possa recair sobre a mesma pessoa.
A qualidade de titular (de direitos patrimoniais) pode ser atri-
buida tanto as pessoas fisicas como as pessoas juridicas, seja de
direito publico ou privado™*.

Ainda que, como regra geral, a titularidade dos direitos
morais e patrimoniais sobre as criacdes seja conferida ao autor,
a titularidade dos direitos patrimoniais pode ser conferida a
sujeito ndo autor. Nesse caso, ela decorre de imposicio legal
ou de fato (ou ato), entre vivos ou por causa de morte. Nesse
sentido, por exemplo, o cessiondrio pode ser titular, em virtude
de ato de cessdo total ou parcial dos direitos de autor,”® bem
como o herdeiro, por ato de sucessio em decorréncia da morte
do autor?.

12 BRASIL, Lei 9.610/1998, Art. 10. Ainda, importa considerar a possibilidade de
registrar o titulo do programa de computador como marca e, por conseguinte,
protege-lo por direito de propriedade industrial de marcas registradas (Ver ZI-
BETTI, 2008; 2009).

13 BRASIL, Lei n° 5.988/1973, Art. 17; Lei 9.609/1998, Art. 3°.

14 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 2°; Lei 9.610/1998, Art. 11 e p.u. Embora sejam
distintas, autoria e titularidade sao qualidades diretamente relacionadas, pois a
identificagdo do autor de uma criagéo é essencial para a se conhecer o titular de
direitos sobre ela (ZIBETTI, 2008; 2009).

15 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 2°; Lei 9.610/1998, Art. 49 e ss.

16 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 2°; Lei 9.610/1998, Art. 24 § 1° e Art. 41.
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No caso em que o programa de computador se caracterize
como obra derivada (ndo originaria) a atribuicio da autoria e
a da titularidade devem observar as particularidades estabele-
cidas na lei. Nessa situacio, quando um programa novo resultar
da transformacio de um programa origindrio, a protecio do
programa de computador derivado serd admitida desde que
autorizadas pelo titular do programa originario”. A derivacio ¢é
protegida, sem prejuizo dos direitos do autor da obra origindria,
e, desse modo, o programa de computador derivado tem tutela
propria em relacio ao programa pré-existente'.

O autor do programa originario nio se confunde com o
autor das derivacoes do programa. Sera autor de programa de
computador derivado aquele que realiza a derivacio, resguar-
dando-se a autoria do criador do programa originario®. Se o
programa origindrio estiver em dominio publico, o titular
de programa derivado seri, em principio, o autor do novo
programa®. Se programa origindrio estiver protegido,

“os direitos sobre as derivacdes autorizadas pelo
titular dos direitos de programa de computador,

inclusive sua exploracio econdmica, pertencerao

A pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulacao

contratual em contrario”?".

As pessoas qualificadas como autores dos programas origi-
nario e derivado nio se caracterizam como coautores. Somente
poderio concorrer como coautores no caso em que ambas parti-
ciparem da consecucio do novo programa em comum.

Serd obra em coautoria o programa de computador
criado em comum por dois ou mais autores2. No entanto, nio

17 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 2°; Lei 9.610/1998, Art. 5°.

18 BRASIL, Lei 9.610/1998, Art. 5, VIII, (g). Ver ainda: BRASIL, Lei 9.610/1998, Art.
7°, XI.

19 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 2° e 5° c/c Lei n. 9.610/1998, Artigos 5°, VIII (g), 7°,
11e24.

20 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 2° e 5° c/c Lei n. 9.610/1998, Artigos. 5°, VIII (g), 7°,
11,14 e 28.

21 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 5°. Ver ainda BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 4°.

22 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 2°; Lei n. 9.610/1998, Artigos 5°, VIII (a), 7°, 11, 15,
23 e 25.
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basta uma pluralidade de autores participar da criacio para o
programa se caracterize como obra em coautoria, os diversos
autores devem participar da criacio do programa de compu-
tador empreendendo esforcos criativos para a consecucio da
criacio intelectual em comum?. De fato, entre os coautores
deve constituir-se uma relacio horizontal (reciproca), de colabo-
racdo®. O autor que trabalha de forma independente, sem qual-
quer relacio com os demais, ndo se caracteriza como coautor?.

Quanto a titularidade, em regra, concede-se em comum os
direitos sobre o programa de computador a todos os coautores
- configurando-se a situacio de cotitularidade®. Nessa situacio,
0s coautores exercem os seus direitos de comum acordo, salvo
convencao em contrario?.

2.2 Inventos associadas a programas de computador

Ademais da protecio do programa de computador em si,
em alguns casos, é possivel a protecio de inventos associadas a

23 POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le Droit D’Auteur. Paris: Economica, 2005, p. 184;
SAIZ GARCIA, Concepcion. Objecto y sujeto del derecho de autor. Valencia: Ti-
rant lo Banch, 2000.

24 HUGUET, André. L'ordre public et les contrats d’exploitation du droit d’auteur.
Paris: LGDJ, 1962.

25 Para se determinar a coautoria, ndo se leva em conta somente a participagéo dos
autores durante a criagdo, mas suas contribuicdes mutuas, ou seja, os esforgos
reunidos de cada um dos coautores para a consecugao de um trabalho criativo co-
mum. Na pratica nem sempre é simples determinar a qualidade do esfor¢co empre-
endido pelas pessoas, sendo necessario se avaliar caso a caso (ZIBETTI, 2009).
Ver V VILLALBA, Carlos A.; LIPSZYC, Delia. El derecho de autor en la Argentina.
Buenos Aires: La Ley, 2001, p. 69-70. Além dos aspectos qualitativos das contri-
buicdes que merecem ser apreciados caso a caso, importa observar os aspectos
temporais, uma vez que a contribuicdo deve ser empreendida durante o periodo
de consecugéo do programa, em quaisquer das fases de sua elaboragéo, e nao
posteriormente a sua criagdo, momento posterior a conclusdo da obra (Ver LUPI,
André Lipp Pinto Basto. Protegéo Juridica do Software: Eficacia e Adequacgéo, Ed.
Sintese, 1998, p. 21; AREAS, 2006; WACHOWICZ, 2004; BRASIL. Tribunal de Al-
¢ada de Minas Gerais. Apelacéo Civel 0431374-6/2003. Apelante: Aima Informatica
Ltda. Apelado: Virgilio Cangado Paculdino Pereira. Segunda Camara Civel. Rela-
tor: Juiza Evangelina Castilho Duarte. Julgado em 16/03/2004; ver VAZQUEZ LE-
PINETTE, 1996, p. 165). Quem intervém somente na fase de exploragédo da obra,
nao se caracteriza como coautor (SAIZ GARCIA, Concepcion. Objecto y sujeto del
derecho de autor. Valencia: Tirant lo Banch, 2000, p. 179-180).

26 Ver ZIBETTI, 2008.

27 BRASIL, Lei n. 9.610/1998, Art. 23.
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programas de computador. Ainda que a Lei n° 9.279 de 1996,
que regula os direitos e as obrigacoes relativos a propriedade
industrial, considere que os programas de computador em si
nio se caracterizam como inventos®, podem haver inventos
que envolvam programa de computador para sua realizacdo.
Esses inventos podem ser protegidos por meio de patentes de
invencdo ou de modelos de utilidade®.

Sio patentedveis as invencoes relativas a produtos (enti-
dade fisica) ou processo (atividade), caracterizadas pela novi-
dade, atividade inventiva (ndo evidentes para um técnico na
matéria) e aplicacio industrial®. Ha diversos exemplos de inven-
coes envolvendo programas de computador patenteadas, como
sistemas de processamento de imagem, filtros de som e imagem,
controles de processos industriais, entre outros®.

Ainda, sio patentedveis como modelo de utilidade os
objetos de uso praitico, ou parte destes, suscetiveis de apli-
cacdo industrial, que apresentem nova forma ou disposicio,
envolvendo ato inventivo, cujo resultado consista em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricacio’. Servem de exem-
plos desse tipo de invento os artigos de utilidade, ferramentas e
utensilios de trabalho ou de uso, como equipamentos e suportes

28 BRASIL, Lei n® 9.279/1996, Art. 10, V; Ver ainda Art. 10, VI.

29 BRASIL, Lei n® 9.279/1996, Art. 2°, |.

30 BRASIL, Lei n® 9.279/1996, Artigos 8°, 11, 12 e 13.

31 Como exemplos, os pedidos e patentes: BRPI9305030-5, “Método para pro-
cessamento e filtragem digitais de sinais em aplicagdes de controle industriais”;
BRPI19611518-1, “Método de alinhamento de cédigos legiveis por maquina para
pixels de impressora”; US5715314, “Network sales system”; US5808623, “Sys-
tem and method for perspective transform in computer using multi-pass algori-
thm”; US5897620: “Method and apparatus for the sale of airline-specified flight
tickets” (EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO). Espacenet. Patent search. Dis-
ponivel em: <http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html> Acesso em: 12
de agosto de 2014). Em geral, o programa de computador refere-se a tecnologia
de processo (GEIGER, Christophe; Hilty, R.M. Patenting Software? A Judicial and
Socio-Economic Analysis. IIC, 2005, Vol. 36, p. 615-647), mas é possivel se
identificar diversas tecnologias de producéo que se relacionam a programas de
computador.

32 BRASIL, Lei n° 9.610/1998, Art. 9°. O modelo de utilidade protege a funcionali-
dade da forma ou disposi¢éo do objeto (produto), ou seja, a protegéo se volta ao
valor funcional (e ndo do valor estético ou ornamental) da configuragédo externa
do produto.
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fisicos (hardwares) no qual se insere o programa, bem como as
interfaces graficas®.

Na Classificacdo Internacional de Patentes existem varias
classes que guardam relacio direta com tecnologias de produtos
e processos que envolvem programas de computador, como:
GOO6N (sistemas de computador baseados em modelos computa-
cionais especificos), GO6F 17/00 e GO6F 19/00 (equipamentos
ou métodos de computacio digital ou de processamento de
dados, especialmente adaptados para funcoes especificas); B6OL
15/00 (Métodos, circuitos ou dispositivos para controlar a velo-
cidade do motor de tracio de veiculos de propulsao elétrica),
B21B 37/24 (Variacio automadtica da espessura de acordo
com um programa predeterminado (Dispositivos de controle
ou métodos especialmente adaptados para laminadores ou
o trabalho produzido pelos mesmos)); B41F 33/16 (sistemas
de programacio para controle automatico da seqiiéncia de
operacdes (Dispositivos indicadores, de contagem, de alarme,
de controle ou de seguranca)); GO6G 7/06 (Disposicoes para
programacio, por ex., painel de ligacoes para interligar unidades
funcionais do computador; Programacio digital)**.

Distintamente do regime de protecio de programas de
computador pelos direitos autorais, as invencoes e os modelos
de utilidade sao tutelados por direitos de propriedade industrial,
os quais sio adquiridos com a concessio valida da patente®.

Com o ato de invencdo, surge o direito de requere a
patente que, em principio, é assegurado ao autor do invento
- pessoa fisica que realiza o ato de invencdo -, salvo excecoes
(e.g. criacdes de servico). A qualidade de autor do invento ¢é
atribuida a pessoa fisica que realiza a atividade inventiva, inde-
pendentemente dos meios utilizados e fins pretendidos®®.

33 Ver MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Internacional Privado. 4 ed. Sao
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 406.

34 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). International
Patent Classication (IPC) Official Publication. Disponivel em: <http://ipc.inpi.gov.
br/ipcpub/#refresh=page> Acesso Em: 10 de agosto de 2014.

35 BRASIL, Lein. 9.279/1996, Art. 6°, e § 3° e § 2°.

36 Ver MIRANDA, 1983, p. 271. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Dere-
cho de las patentes de invencion. 2 ed. Buenos Aires, 2004, p. 26-27.
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O autor do invento, denominado inventor, é a figura
central para se analisar a titularidade de direitos de patente, uma
vez que o direito a protecio da invencdo por meio de patente
surge na sua figura. Esse direito pode ser transferido, antes do
pedido ou da concessdo da patente, a outra pessoa por qual-
quer meio admitido por Direito. Desse modo, pode assumir a
qualidade de titular do direito de obter a patente e, destarte,
do direito de propriedade industrial sobre a patente concedida,
tanto o inventor como outra pessoa por ele legitimada, seja por
imposicio legal ou por ato, entre vivos ou por causa de morte™.
Portanto, pode ser titular qualquer pessoa, fisica ou juridica,
seja de direito publico ou privado®.

A protecio conferida pela patente de invencio ou de
modelo de utilidade recai sobre o efeito técnico do invento, e
a extensdo da protecdo é determinada pelo teor das reivindica-
coes, interpretado com base no relatdrio descritivo e nos dese-
nhos. Esses documentos (reivindicacoes, relatorio descritivo
e desenhos) fazem parte do conjunto de documento técnicos
contidos no pedido de patentes”. Dentre os documentos
exigidos, porém, nio se inclui a descricio do cédigo fonte do
programa, ou seja, 0 programa em si.

O invento também pode ser resultado de uma criacio em
coautoria. Nesse caso, sera caracterizado como coinvencio, ou
seja, quando duas ou mais pessoas realizam um invento conjun-
tamente na qualidade de coautores. Sio coautores as pessoas
que participaram empreendendo esforcos conjuntamente para
a consecucio da invencio. Essa participacio consubstancia-se e
se expressa nas reivindicacoes da patente, as quais determinam
a extensido da protecdo da patente®. Nio se consideram coinven-

37 BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 8° a 15.

38 BRASIL, Lei 9.610/1998, Art. 7°. O direito de obter a patente é assegurado a
pessoa legitimada que primeiro realizar o pedido, independentemente da data da
invengéo. Independentemente de quem seja o titular dos direitos, garante-se ao
inventor o direito de ser nomeado e qualificado como tal na patente (BRASIL, Lei
9.279/1996, Art. 6°, e § 3° e § 2°).

39 BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 41 e 19.

40 BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 41.
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tores os inventores independentes, ainda que realizem invento
igual ou semelhante?.

Na coinvencio, o direito de obter a patente ¢ concedido
em comum a todos os coautores. A patente pode ser requerida
por todos ou qualquer dos coinventores, mediante nomeacio e
qualificacio dos demais, para ressalva dos respectivos direitos*.
Nessa situacdo, em regra, configura-se o regime de cotitulari-
dade de patente, em que cada um dos coinventores ¢ titular de
quota ideal do direito de patente de invencio®.

Em sintese, conforme se apresenta no Quadro 1 a seguir, a
regra geral de atribuicio da titularidade de direitos das criacoes
passiveis de protecdo por direitos de propriedade intelectual é a
regra da autoria, em que o autor da criacio ou invento € carac-
terizado como titular de direitos.

Quadro 1 — Regra geral de atribuicio de titularidade sobre
bens protegidos por direitos de propriedade intelectual

Tipo de

. Protecao Regime das obras Titularidade
criacao

Programa de computador

. Do autor
(autoria singular)

Programa de | Ndo exige | Programa de computador | Do autor do
computador | registro derivado programa derivado

Programa de computador

. Dos coautores
em coautoria

B Exige ~ Invencio (autoria singular)

Invencéo concessao Do primeiro autor
de patente | Coinvencio (coautoria) (ou coautores)
Exi Modelo de utilidade ou pessoa por

Modelo de xige (autoria singular) ele legitimada a

. concessio o

utilidade Modelo de utilidade em | requerer a patente

de patente )
coautoria

Fonte: adaptado de ZIBETTI, 2009, p. 100.

41 BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 7°.

42 BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 6°, § 3°.

43 FISCHER, Frank. O Regime de copropriedade em patentes. Disponivel em:
<www.dannemann.com.br/files/FFI_Regime_de_CoPropriedade_em_Patentes.
pdf>. Acesso em: 10 de julho de 2014; VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 66.
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Essa regra geral de atribuicio da titularidade de direitos de
propriedade intelectual, no entanto, é excepcionada quando por
lei ou por fato (ou ato), entre vivos ou por causa de morte, os
direitos sio adquiridos ou se transferem a outras pessoas distintas
do autor, tido logo se realize a criacio. Esse ¢ o caso das criacoes
decorrentes de contrato de trabalho ou prestacio de servico
que implicam na atribuicdo da titularidade ao empregador ou
tomador de servico*. Na secio seguinte é analisada a titularidade
das criacoes ocorridas no ambito da relacio de trabalho, com
especial atencdo aos programas de computador desenvolvidos
com a colaboracdo de funcionérios publicos catarinenses.

3 A TITULARIDADE DAS CRIAGOES OCORRIDAS
DURANTE ARELAGAO LABORAL: OS FUNCIONARIOS
PUBLICOS CATARINENSES

As criacoes decorrentes de relacio contratual de trabalho
ou de prestacio de servicos sio muito freqlientes e, na pratica,
assumem distintas denominacdes, tais como obras por enco-
menda e obras por encargo. Essas relaces podem implicar dire-
tamente na atribuicio da titularidade aos sujeitos envolvidos.

No caso dos programas de computador, ainda que se apli-
quem a eles as disposicoes das obras literarias, a Lein. 9.609/1998
prevé regras especificas a respeito da titularidade das criacdes
ocorridas durante contrato de trabalho. A lei de programa de
computador estabelece um regime proprio de atribuicio da titu-
laridade®. Esse regime assemelha-se ao de invencdes e modelos
de utilidade previstas na lei de propriedade industrial* e, dessa
maneira, podem ser analisadas conjuntamente?.

44 “Ainda, pode ocorrer, por exemplo, a transferéncia da titularidade por cessao, total
ou parcial, ou sucesséo, por causa de morte ou por extingdo de pessoa juridica.
Anota-se que no caso de autorizagao de uso ou exploragéo, de licenciamento ou
concessao, exemplificativamente, ndo ha transferéncia de titularidade, ndo sendo
o licenciado qualificado como titular propriamente dito” (ZIBETTI, 2009).

45 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 4°.

46 BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 88 a 93, regulamentados pelo Decreto 2.553/1998.

47 Aplica-se a ambos também as disposi¢cdes da lei de incentivo a inovagao, Lei
10.973/2004.
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Com relacio as criacdes (programa de computador,
invencoes e modelo de utilidade) ocorridas durante contrato
de trabalho, elas podem ser caracterizadas como “criacio de
servico”, “criacdo livre” ou “criacio comum”. Essa termino-
logia ndo ¢ utilizada pela lei, mas pela doutrina que trata dessa
matéria.

As “criacoes livres” sio aquelas ocorridas durante o
contrato de trabalho, mas que niao decorrem do contrato, nem
do uso de recursos, informacdoes tecnoldgicas, segredos indus-
triais e de negocios, materiais, instalacdes ou equipamentos do
empregador. Nessa hipdtese, a titularidade dos direitos sobre
o bem ¢ atribuida exclusivamente ao empregado®. A legislacio
faz referéncia ao empregado, contudo, seu conceito também se
estende ao prestador de servico, ao trabalhador auténomo, ao
estagiario e ao funcionario publico da Administracio Publica,
direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal®.

No caso do servidor publico, ainda que ele tenha colabo-
rado na elaboracio de programa de computador de interesse
da Administracio Publica, mas sem ter sido contratado para
isso, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual
sobre o programa nio se desloca para o empregador publico.
Nos termos da legislacio estatutaria catarinense, uma vez que
o funciondrio tem sua remuneracio conformada com suas atri-
buicdes e, considerando que entre elas ndo se inclui o desenvol-
vimento de programas de computador, nido se pode conferir a
titularidade 2 Administracio Publica, pois “é proibida a pres-
tacio de servicos gratuitos ao Estado”.®® Ainda, cabe destacar
que “é vedado atribuir ao funcionario outros servicos, além dos
inerentes ao cargo de que seja titular, exceto quando designado,
mediante gratificacio, para o exercicio de funcio de confianca

48 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 4°, § 2°; Lei 9.279/1996, Art. 90.

49 BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 93. Nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos
Civis do Estado de Santa Catarina, o funcionario publico “é a pessoa legalmente
investida em cargo publico criado por lei, de provimento efetivo ou em comisséo,
com denominagéo, fungdo e vencimento proprios, nimero certo e pagamento
pelo erario estadual” (SANTA CATARINA, Lei 6.745/1985, Art. 2°).

50 SANTA CATARINA, Lei 6.745/1985, Art. 3°.
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ou para integrar grupos de trabalho ou estudo, criados pela
autoridade competente”.*

Portanto, se o funcionario publico ndo possui entre suas
funcdes a de desenvolvimento de software ou atividade corre-
lata, caso ele se envolva no processo de criacio e elaboracio
de um programa de computador para a Administracio Publica
informalmente, sem contrato prévio, a titularidade dos direitos
sobre o programa podera ser atribuida ao funciondrio.

No entanto, se o funcionario, ao se envolver no desen-
volvimento de programas de computador, mesmo sem que
esta atividade faca parte de suas atribuicdes, utilize de recursos
da Administracio Publica, nesse caso estaremos frente a uma
“criacio comum”.

As “criacoes comuns” referem-se aquelas que resultam
da contribuicio pessoal do empregado e de recursos, dados,
informacdes, meios, materiais, instalagées ou equipamentos
do empregador, ressalvada expressa disposicio contratual em
contrario®. Os direitos sobre essas criacoes pertencerdo em
comum, em partes iguais, ao empregado e empregador, cons-
tituindo uma situacio de cotitularidade (e nio de coautoria
entre empregado e empregador). Sendo mais de um empregado,
a parte que lhes couber sera dividida igualmente entre todos,
salvo ajuste em contrario®.

Ainda que se caracterize a cotitularidade entre empregador
e empregado, assegura-se ao empregador o exercicio do direito
exclusivo de licenca de exploracio, garantindo ao empregado
justa remuneracdo®. Na auséncia de acordo, a exploracio do
objeto da patente deve ser iniciada pelo empregador dentro do
prazo de um ano, contado da data de sua concessio, sob pena

51 SANTA CATARINA, Lei 6.745/1985, Art. 4°.

52 BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 91; Lei 9.609/1998, Art. 4 §2°.

53 Conforme o Art. 91, da Lei n® 9.279/1998. Em relagéo a protegdo dos programas
de computador em si, aplica-se subsidiariamente a legislacdo de propriedade
industrial.

54 BRASIL, Lei 9.279/1998, Art. 91, §2°. No caso de cesséo, qualquer dos cotitula-
res, em igualdade de condigdes, podera exercer o direito de preferéncia (BRASIL,
Lei 9.279/1998, Art. 91, §4°).
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de passar a exclusiva propriedade do empregado a titularidade
da patente®.

No caso das criacoes decorrentes de atribuicdes previstas
no contrato de trabalho, elas se caracterizam como “criacdes
de servico”. Em situacoes que a criacio decorra contrato de
trabalho que tenha por objeto a pesquisa e desenvolvimento
ou a atividade inventiva ou, ainda, quando resultar da natureza
dos servicos para os quais foi o empregado contratado, a legis-
lacdo estipula que a titularidade dos direitos patrimoniais sobre
a criacdo ¢ do empregador®, resguardando-se aos autores seus
direitos morais™.

Como regra geral, sendo a titularidade do empregador,
a retribuicdo do empregado pela criacdo limita-se a remune-
racdo ou ao salario convencionado, salvo ajuste em contrario®.
Portanto, a legislacio admite que as partes (contratante e contra-
tado) convencionem de forma distinta do previsto em lei, seja
no tocante 4 titularidade e/ou & remuneracio. Nesse caso, pode
o empregador:

=  Garantir ao empregado uma remuneracio

adicional, além da remuneracio ou do salrio
convencionado;

= Assegurar ao empregado contratado o exer
cicio de direitos patrimoniais (e.g. por meio
de licenca), que pode se limitar a algumas das
modalidades de exercicio, como o uso ou explo-

55 BRASIL, Lei 9.279/1998, Art. 91, §3°, Lei 9.279/1998.

56 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 4°, caput; Lei n°® 9.279/1996, Art. 88. Consideram-se
desenvolvidos na vigéncia do contrato a invencdo ou o modelo de utilidade cuja
patente seja requerida pelo empregado até um ano apds a extincdo do vinculo em-
pregaticio, ressalvada prova em contrario (BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 88, § 2°).

57 Asseguram-se ao autor do invento ou do programa de computador o direito de
reivindicar a autoria e o de ser nomeado e qualificado, podendo requerer a ndo
divulgacdo de sua nomeacéo. Esses direitos pertencem ao autor (empregado
contratado), na medida da sua participacdo na criagao intelectual. Esses direitos
sdo irrenunciaveis e inalienaveis, ndo se transferindo ao empregador, sendo nula
qualquer clausula contratual em que o empregado renuncie ou ceda esses direi-
tos (BRASIL, Lei 9.610/1998, Art. 24 e 27). Ver BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 2°, §
1°; Lei 9.279/1996 Art. 6°, § 4°.

58 BRASIL, Lei 9.609/1998, Art. 4°, § 1°.
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racio do programa de computador, invencio
ou modelo de utilidade;

= Estipular uma quota ideal do direito, consti-
tuindo-se um regime de cotitularidade entre
empregado e empregador; ou

= Ceder seu direito sobre a criacio™.

Com relacio aos servidores da Administracio Publica
direta, indireta e fundacional, ha regras especificas sobre a
matéria. Nesse caso, aplica-se o Decreto n° 2.553, de 1998,
que regulamenta a lei de propriedade industrial. Embora ele
se destine a regular os dispositivos 88 a 93 da Lei n° 9.279, que
trata dos direitos de propriedade industrial, considera-se que
pode ser aplicado subsidiariamente para regular o Art. 4° da Lei
n° 9.609, de 1998, que dispde sobre a protecio da propriedade
intelectual de programa de computador.

Nos termos desse Decreto, ao servidor publico que desen-
volver invencido, aperfeicoamento ou modelo de utilidade e
desenho industrial, assegura-se premiacao de parcela - que nao
pode exceder a um terco - do valor das vantagens auferidas pelo
orgio ou entidade com a exploracio da patente ou do registro,
a titulo de incentivo, durante toda a vigéncia da patente ou do
registro®.

Os pardmetros em relacio a essa premiacdo nio sdo esta-
belecidos pelo Decreto, cabendo aos orgios e as entidades da
Administracio Publica inserir normas em seus estatutos ou
regimentos internos que definam a forma e as condicdes de
pagamento dessa premiacio®. No Estado de Santa Catarina,
no entanto, nio se identificam normas especificas sobre essa
matéria. Com excecio dos funciondrios de instituicdes cien-
tificas e tecnologicas do Estado, aos quais se aplica a lei cata-
rinense de inovacio®, aos demais servidores publicos ndo ha

59 Ver BRASIL, Lei 10.973/2004, Art. 11.

60 BRASIL, Decreto 2.553/1998, Art. 3°, §2°. Ver ainda: BRASIL, Lei 9.279/1996, Art.
93, p.u. e art. 88.

61 BRASIL, Decreto 2.553/1998, Art. 3°, §1°.

62 SANTA CATARINA, Lei 14.328/2008.
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disposicoes a esse respeito na legislacio estatutdria® nem nos
estatutos ou regimentos internos de 6rgios e entidades publicos.

Quanto as invencoes realizadas no ambito das instituicoes
cientificas e tecnoldgicas da Administracio Publica, a legislacio
federal assegura ao autor a participacdo minima de 5% e maxima
de um terco nos ganhos econdmicos auferidos pela instituicio.
Esses ganhos podem resultar de contratos de transferéncia de
tecnologia ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou
de exploracio da criacio protegida®. Entende-se como criacio
ndo apenas as invencoes e modelos de utilidade, como também
os programas de computador, dentre outros desenvolvimentos
tecnologicos que acarretem ou possam acarretar o surgimento
de novo produto, processo ou aperfeicoamento incremental®

Na esfera estadual, o Estado de Santa Catarina possui
norma semelhante a federal, ainda que niao contemple a mesma
margem de beneficios ao pesquisador publico. De acordo a lei
de inovacdo catarinense, ao pesquisador publico ¢ assegurada
participacio minima de 5% e maxima de 25% nos ganhos
econdmicos auferidos pela instituicio®. Ainda que essa norma
ndo faca referéncia expressa aos programas de computadores
criados por servidores de instituicoes cientificas e tecnologicas
estaduais, considera-se que implicitamente ela os abarque na
definicio de criacio, uma vez que faz referéncia as criacdes que
podem “acarretar o surgimento de novo produto, processo ou
aperfeicoamento incremental”.?

63 SANTA CATARINA, Lei 6.745/1985; ver ainda Constituicdo do Estado de Santa
Catarina de 1989.

64 BRASIL, Art. 13, Lei 10.973/2004; Lei 9.279/1996, Art. 93, p.u. Esses ganhos
econdmicos referem-se a “toda forma de royalties, remuneragédo ou quaisquer
beneficios financeiros resultantes da exploracdo direta ou por terceiros, dedu-
zidas as despesas, encargos e obrigagdes legais decorrentes da protegéo da
propriedade intelectual”, resultantes de contratos de transferéncia de tecnologia
ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploragéo do invento
(BRASIL, Lei 10.973/2004, Art. 13 e § 2°; Lei 9.279/1996, Art. 93, p.u.). Ver ainda:
BARBOSA, Denis Borges. Direito da inovagédo: comentarios a lei n° 10.973/2004,
Lei Federal da Inovagéo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006

65 BRASIL, Lei 10.973/2004, Art. 1°, II.

66 SANTA CATARINA, Lei 14.328/2008, Art. 15 e §2°.

67 SANTA CATARINA, Lei 14.328/2008, Art. 2, VII, VIl e IX.
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Na priética nacional, divergem as solucdes adotadas para o
calculo dessa premiacio pela Administracio Publica, tanto aos
pesquisadores como aos demais servidores publicos. Conforme
o uso destinado a criacio, h4 aqueles que determinam como
parimetro o saldrio ajustado, enquanto outros consideram a
participacio nos ganhos econdmicos resultantes da exploracio
da patente, por exemplo. Qualquer que seja o valor ou a forma
dessa participacio, ela ndo se incorpora, a qualquer titulo, aos
salarios dos empregados ou aos vencimentos dos servidores¢.
Sobre essa questio ha varias decisoes proferidas pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST)®.

Ainda, no que se refere as criacdes dos empregados
publicos, importa destacar que o entendimento dessa Corte ¢
que o empregador “esta obrigado, por lei, a remunerar o autor
do invento. Irrelevante o fato de o empregado patentear, ou
nio, o invento”.™

Considerando a andlise realizada nessa secdo, observa-se
que os programas de computador desenvolvidos com a cola-
boracio de servidores publicos, incluindo-se os inventos a eles
associados, podem ser caraterizados como “criacdes de servico”,
“criacoes livres” ou “criacdes comuns”, correspondendo a titula-

68 BRASIL, Lei 9.279/1996, Art. 89, p.u.; Decreto 2.553/1998, Art. 4°.

69 BRASIL. Tribunal Regional Federal de 4% Regido. Agravo de instrumento n°
200404010216989 PR. Rel. Vania Hack de Almeida, 3 Turma. Data da decis&o:
07/11/2005. DJU - 30/11/2005, p. 721; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho.
Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5. Recorrentes: Rede Ferroviaria Fe-
deral S/A e Ferrovia Centro Atlantica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes.
Primeira Turma. Relator: Ministro Jodo Oreste Dalazen. Brasilia, 9/8/2006. DJ -
06/10/2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Ordinario em A¢éao
Rescisoria TST-ROAR-752911/2001.7. Recorrente: Usiminas Mecanica S/A.
Recorrido: Juan Elias Lepe Yevenes. Subsegéo Il Especializada em Dissidios
Individuais Relator: Ministro José Simpliciano Fontes de F. Fernandes. Brasilia,
28/11/2006. DJ de 19/12/2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Primeira
Turma. Reapreciagdo de Recurso de Revista TST-RRR-1.426/79. Rel. Juiz Con-
vocado Sebastido Machado Filho. Brasilia, DJU de 25.11.88, p. 31.160; BRASIL.
Tribunal Superior do Trabalho. Quarta Turma. Agravo de Instrumento em Recurso
de Revista TST-AIRR - 433/1986-001-17-00. Agravante: Companhia Vale do Rio
Doce. Agravado: Francisco Chagas Marques dos Santos. Relator: Milton de Mou-
ra Francga. Brasilia, 14/4/2004. DJ de 30/04/2004.

70 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5.
Recorrentes: Rede Ferroviaria Federal S/A e Ferrovia Centro Atlantica S/A. Re-
corrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro Jodo Oreste
Dalazen. Brasilia, 9/8/2006. DJ - 06/10/2006.
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ridade ao empregador, ao empregado ou em comum ao empre-
gado e empregador, respectivamente. No Quadro 2, abaixo,
apresenta-se uma sintese dessas regras.

Quadro 2 - Da criacio (invenc¢ao) ocorrida durante con-
trato de trabalho ou de prestacio de servico: disposicoes

na legislacéio brasileira

Tipo de obra / Programa de Invencio e modelo de
Hipoteses computador utilidade
Criacio de servico | Invencido de servico

(1) Resultar de contrato
que tenha por objeto a

P&D Artigo 4°, Lei n. Artigos 88, 89,92 e
9.609/1998 93, Lei n. 9.279/1996

Criacio de servico | Invencio de servico

Titular: Contratante | Titular: Contratante

(2) Resultar da natureza

dos servicos para os quais Titular: Contratante | Titular: Contratante

a pessoa foi contratada Artigo 4°, Lei n. Artigos 88, 89,92 ¢
9.609/1998 93, Lein. 9.279/1996
(3) Estar desvinculada do Criacio livre Invencio livre

contrato de trabalho e nio | Titular: contratada | Titular: contratada
decorrer da utilizagio de | Artigo 4°, § 2°, Lei | Artigos 90, 92 e 93,

recursos da contratante n. 9.609/1998 Lei n. 9.279/1996
Criacio comum Invencido comum
(4) Resultar da Cotitulares: Cotitulares:
contribuicao pessoal da contratante e contratante e
contratada e de recursos* contratada contratada
da contratante Artigos 91, 92 € 93,
Lein. 9.279/1996
Prazo de duracio dos Com o término do 12 meses apos o
efeitos do contrato contrato término do contrato

* Trata-se ndo so6 de recursos em si, como também de meios, dados, informagdes
tecnologicas, segredos industriais e de negécios, materiais, instalagdes ou equi-
pamentos do contratante (empregador ou prestador de servigos) (Art. 4°, § 2°,
Lein. 9.610/1998; Art. 90, Lei n. 9.279/1996).

Fonte: adaptado de ZIBETTI, 2009, p. 108-109.

Essas regras resumidas no Quadro 2 aplicam-se também
aos funcionarios publicos estaduais, tanto aos pesquisadores
de instituicdes cientificas e tecnologicas como aos servidores
publicos em geral.
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4 CONCLUSAO

O elevado crescimento da participacio de funciondrios
publicos no processo de desenvolvimento de programas de
computador suscita a necessidade de se aprofundar o debate
a respeito da titularidade dos direitos de propriedade intelec-
tual sobre esses programas. Sdo diversos os tipos de criacoes que
podem resultar desse processo, como programas de computador
protegidos em si por direitos de propriedade intelectual, inven-
coes e modelos de utilidade protegidos por direitos de proprie-
dade industrial sobre patente.

Ainda que a regra geral de atribuicio da titularidade
desses direitos seja a da autoria - em que o autor da criacio ou
invento é caracterizado como titular de direitos -, quando se
trata de programas de computador desenvolvidos no marco de
uma relacio laboral, ha alteracoes dessa regra que pode deslocar
os direitos ao empregador.

Os programas de computador desenvolvidos com a cola-
boracdo de servidores publicos, incluindo-se os inventos a eles
associados, podem ser caraterizados como “criacdes livres”,
“criacoes de servico” ou “criacdes comuns”, correspondendo a
titularidade ao empregado, ao empregador ou em comum ao
empregado e empregador, respectivamente. No caso em que a
titularidade seja do empregador ou em comum ao empregado e
empregador, a legislacio assegura ao empregado justa remune-
racao.

No que se refere aos servidores publicos, quando a titu-
laridade for da Administracio Publica, a legislacio garante ao
empregado premiacio de parcela - que ndo pode exceder a um
terco - do valor das vantagens auferidas com a exploracio da
patente ou do registro, a titulo de incentivo. Cabe aos ¢rgios e
entidades publicos regulamentar esses pardmetros.

No Estado de Santa Catarina, que possui um polo tecno-
logico bastante avancado no desenvolvimento de software,
inclusive para a Administracio Publica, ndo se identificam
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normas que regulem a matéria nos estatutos e regimentos dos
orgaos e entidades publicos. Ha somente a lei de inovacio cata-
rinense que, no entanto, estabelece somente regras aplicaveis
aos pesquisadores publicos e funcionarios de instituicoes cienti-
ficas e tecnologicas do Estado.

Essa lacuna exige regulamentacio estadual, de forma a se
conformar com a legislacio federal e assegurar a todos os servi-
dores publicos que colaboram no desenvolvimento de programas
de computador os beneficios econdmicos sobre suas criacdes -
beneficios que nio se limitam apenas aos pesquisadores publicos
de instituicoes cientificas e tecnoldgicas do Estado. Regras
como essas servem de importante estimulo para os funciona-
rios publicos contribuirem para impulsionar o desenvolvimento
tecnoldgico e a inovacio catarinense e nacional.

Abstract: This article aims to analyze the owner-
ship of intellectual property rights on computer
programs developed in collaboration with public
employees from Santa Catarina. The study shows
that public servants who collaborate in the deve-
lopment of computer programs have rights to
participation in profits from its exploitation, but
there are gaps in the regulation of this matter in
the legislation of Santa Catarina, since the inno-
vation law provides benefits only to public resear-
chers from scientific and technological institutions
of Santa Catarina, without treating the gains for
public servants in general.

Keywords: Computer program. Public server. Intel-
lectual property. Ownership.
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