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encontrar significa ser livre, manter-se aberto, ndo
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RESUMO

O presente trabalho aborda os limites da atuacdo do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) nos contratos de tecnologia e a sua relacédo
com o instrumento de know-how. O estudo inicia contextualizando o
historico e a evolucdo do marco regulatorio dos contratos de tecnologia,
da transferéncia de tecnologia e da propriedade industrial, em ambito
internacional e no Brasil. Apds, apresentam-se 0s Atos Normativos
editados pelo INPI ao longo das suas atividades que tenham relagdo com
0s contratos de tecnologia, desde 1975 até 2016. Parte-se, entdo, para a
exposicdo das modalidades de contratos de tecnologia que séo averbados
ou registrado pelo INPI. Por fim, discute-se sobre os aspectos
relacionados ao exame de mérito dos contratos de tecnologia pelo INPI,
mediante pesquisa de processos judiciais, de Projetos de Lei e de
iniciativas do setor privado sobre o assunto. Além disso, discorre sobre o
exame do contrato de know-how, com base no entendimento adotado pelo
INPI. O método de abordagem é o dedutivo e a pesquisa se desenvolve
pelo método monografico. As técnicas de pesquisa utilizadas séo as
bibliogréficas e documentais, por meio do levantamento do histérico dos
acordos internacionais, das legislagbes nacionais e dos atos
administrativos editados pelo INPI relacionados aos contratos de
tecnologia. A abordagem do entendimento do INPI a respeito das
clausulas do contrato de know-how é feita por meio de dados fornecidos
pelo Instituto e pela doutrina. O estudo demonstra que existe uma lacuna
em relacdo ao contrato de know-how que necessita ser preenchida, ante a
auséncia de norma federal ou administrativa dispondo sobre os critérios e
pardmetros da sua contratag&o.

Palavras-chave: Propriedade intelectual; Marco regulatorio; Contrato de
know-how; Transferéncia de tecnologia; Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.






ABSTRACT

The present work deals with the role limits of the National Institute of
Industrial Property (NIIP) within technology contracts and their
relationship with the know-how instrument. The study begins at a context
setting through historical background and the evolution of the regulatory
framework of technology contracts, the transfer of technology, and
industrial property, within the international environment and in Brazil.
Thus, the Normative Acts edited by the NIIP throughout their activities
related with the technology contracts, since 1975 until 2016. Moving
forward, then, to the arrangements for technology contracts stated or
registered by the NIIP. Finally, it looks at aspects related to merit
examination of technology contracts by the NIIP, through the research of
Lawsuits, Draft Bills, and private sector initiatives on the subject. In
addition, it talks about the examination of the know-how contract, based
on the understanding adopted by the NIIP. The approach method is
deductive and the research develops through the monographic method.
The bibliographic and documentary research techniques were applied for
the assembly of international agreements, national legislation, and
administrative acts published by the NIIP concerning technology
contracts. The INPI's understanding of the know-how clauses agreement
is based on data provided by the Institute and literature. The study
demonstrates that there is a gap in relation to the know-how contract in
need of being filled, due to the absence of a federal or administrative law
on the criteria and parameters of its contracting.

Keywords: Intellectual property; Regulatory framework; Know-how
contract; Technology transfer; National Institute of Industrial Property.
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1 INTRODUCAO

A presente dissertacdo tem como finalidade precipua abordar os
limites da atuacdo do INPI nos contratos de tecnologia e a sua relagédo
com o instrumento de fornecimento de tecnologia (know-how). Para que
isso seja viavel, o trabalho estd estruturado em quatro objetivos
especificos, que sdo: estudar o marco regulatério dos contratos de
tecnologia, em acordos internacionais e nas normas brasileiras; abordar
0s Atos Normativos editados pelo INPI relacionados aos contratos de
tecnologia; explicar as modalidades de contratos de tecnologia que séo
averbadas ou registradas pelo INPI; e, por fim, discutir o exame de mérito
nos contratos de tecnologia e a sua relagdo com o contrato de know-how.

A escolha do contrato de fornecimento de tecnologia como objeto
central do trabalho da-se pelo fato de que o know-how ndo possui
regulamentacdo em ambito nacional. A Unica norma que disp8e sobre o
registro desse instrumento € o artigo 211 da LP1/1996, além daquelas de
cunho fiscal e cambial, que se aplicam aos demais contratos.

No Brasil, 0s contratos de tecnologia sao regidos por uma série de
normas federais que tratam, desde a questdo da propriedade industrial e
intelectual, até aspectos tributrios e cambiais da sua contratacdo. Além
da legislacdo federal, os contratos de tecnologia igualmente s&o
regulamentados por normas procedimentais editadas pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio de atos normativos e
resolucdes.

O INPI é o 6rgdo responsavel pela averbacdo dos contratos que
envolvem direitos de propriedade industrial — como licenca e cesséo de
marcas, patentes e desenhos industriais — e pelo registro dos contratos que
impliguem em transferéncia de tecnologia e de franquia. Internamente,
esse servigo é de responsabilidade da Coordenagdo-Geral de Contratos de
Tecnologia (CGTEC).

Como sera visto ao longo do estudo, além da funcdo de executar,
no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial,
igualmente competia ao INPI, num primeiro momento, adotar medidas
capazes de acelerar e regular a transferéncia de tecnologia no Brasil, bem
como determinar melhores condi¢es de negociagdo para licenciamento
e cessdo de patentes.

Tal atribuicdo estava em consonancia com a politica econdmica
intervencionista adotada pelo Estado brasileiro, durante os anos 1970 a
1990, em relagdo a contratacdo internacional de tecnologia. Acreditava-
se que esse controle seria primordial para o desenvolvimento das
empresas nacionais, pois seria responsavel por criar condicdes



26

equilibradas em situacOes desiguais. Contudo, essa posicdo foi
questionada por alguns estudiosos do assunto.

No contexto da regulacdo da transferéncia de tecnologia, a
primeira norma administrativa sobre os contratos de tecnologia editada
pelo INPI foi o Ato Normativo 15/1975, criado com o objetivo de
estabelecer conceitos basicos e os critérios de averbacdo ou registro dos
contratos de tecnologia, o qual era considerado muito restritivo, por
prever inclusive a remuneracdo desses instrumentos. Apds esse Ato,
existiram outras normas administrativas mais flexiveis emitidas pelo
INPI; sem mencionar, no entanto, quais seriam os critérios adotados
quando da averbacdo ou registro, conforme o caso, dos contratos de
tecnologia.

Com a entrada em vigor da LP1/1996, a normatizacdo do papel do
INPI de regular a transferéncia de tecnologia foi revogada. A grande
questdo em torno dessa mudanca diz respeito a legitimidade do INPI
realizar o exame de mérito nos contratos de tecnologia submetidos ao seu
registro ou averbagcéo.

A expressio “exame de mérito” utilizada neste trabalho refere-se a
andlise das cldusulas contratuais pelo INPI. Enquanto o “exame formal”
corresponde as questdes do pedido de registro ou averbacéo, como vg., a
falta de uma procuragio, o “exame de mérito” relaciona-se as disposicdes
contratuais propriamente ditas.

Em que pese ndo haja norma determinando expressamente 0 exame
de mérito pelo INPI, isto é, a analise das clausulas contratuais, a CGTEC
o faz. Ndo se esta dizendo se é ou ndo atribuicdo da CGTEC/INPI realizar
esse exame. E necessario estudar as principais manifestacdes a respeito
do assunto e a base utilizada por cada uma, para que seja possivel chegar
a uma concluséo.

A modalidade contratual objeto deste estudo, fornecimento de
tecnologia (know-how), é um dos instrumentos mais essenciais no cenario
brasileiro. 1sso porque, como parte das empresas multinacionais optam
por ndo patentear suas invences em territério brasileiro, caso uma
empresa nacional tenha interesse em adquirir o conhecimento daquela
tecnologia patenteada fora do pais, precisara firmar um contrato de know-
how e registra-lo perante o INPI, para fins de remessa de royalties para o
exterior e dedutibilidade fiscal.

E importante esclarecer que, ao longo da dissertacdo, essa
modalidade de contratacdo internacional de tecnologia sera tratada com
0s seguintes termos: contrato de fornecimento de tecnologia; contrato de
know-how; e contrato de fornecimento de tecnologia ndo patenteada.
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Essas terminologias s&o compreendidas como sindnimas do mesmo
instrumento.

A complexidade e controvérsias que norteiam o know-how e o
contrato que o envolve, partem desde definir o conceito até questdes
tributarias, concorrenciais. A prépria nomenclatura do contrato de know-
how é objeto de debate entre os estudiosos do tema, porquanto parte
entende que é possivel ser denominado de licenca de know-how, como
uma locagdo, enquanto outra parte compreende somente ser possivel a
cessdo de know-how, acarretando a ideia de compra e venda. Esta
discordancia reflete diretamente na concep¢ao destes contratos, tendo em
vista que impacta em outros termos.

O prazo de vigéncia dos contratos de fornecimento de tecnologia
nado patenteada também é objeto de divergéncia por ndo haver norma que
o defina, porém o INPI vem utilizando, ao longo dos anos, o prazo de
dedutibilidade fiscal previsto em lei. Tais situacdes sdo apenas parte das
controvérsias que giram em torno de contrato de know-how, pelo que se
demonstra a necessidade de um estudo profundo e minucioso acerca deste
instrumento contratual de transferéncia de tecnologia, com base na
diretriz que vem sendo adotada pelo INPI, quando do seu registro.

Ao contrario do que acontece nos casos de licenca e de cessao de
patentes, marcas e desenho industrial — que se tratam de direitos
concedidos ou registrados pelo INPI e regulamentados pela LP1/1996 — o
contrato de fornecimento de tecnologia apenas é mencionado no artigo
211 de LPI/1996 como sendo passivel de registro junto ao INPI,
inexistindo norma que estabeleca 0s parametros para a transferéncia de
know-how.

No tocante ao conceito de contratos de transferéncia de tecnologia,
tem-se duas formas para sua utilizacdo. A primeira, lato sensu,
compreende por transferéncia de tecnologia todos os contratos, como
cessOes e licengas de direitos de propriedade intelectual e industrial,
know-how, servicos de assisténcia técnica e cientifica, e franquia. A
segunda, stricto sensu, compreende o contrato de transferéncia de
tecnologia como o know-how (fornecimento de tecnologia) e os servigos
de assisténcia técnica e cientifica.

Entende-se que, no Brasil, o legislador separou os instrumentos de
licenciamento/cessdo e de transferéncia de tecnologia. Os contratos de
tecnologia sdo o género, cujas espécie sdo: propriedade industrial;
transferéncia de tecnologia; franquia; e também propriedade intelectual.

Para fins deste trabalho, considerar-se-4& como contratos de
propriedade industrial aqueles direitos concedidos ou depositado junto ao
INPI, como patentes, marcas e desenhos industriais. Ja os contratos de
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transferéncia de tecnologia abrangem o de fornecimento de tecnologia e
0 de servigos de assisténcia técnica e cientifica. Ha ainda o contrato de
franquia, o qual pode compreender um ou mais direitos de propriedade
industrial, bem como a transferéncia de tecnologia.

Os contratos de propriedade intelectual ndo serdo tratados
especificamente nesta dissertacdo, porém serdo mencionados am passam
0s contratos de licenca e de cessdo de topografias de circuitos integrados
e de programas de computador, porquanto ambos serdo averbados perante
o INPI, conforme determinado por suas legislacdes especificas.

Assim, os contratos de tecnologia serdo divididos da seguinte
forma:

a) Contratos de propriedade industrial: licenga e cessdo de
patentes, de desenhos industriais e de marcas;

b) Contratos de transferéncia de tecnologia: fornecimento de
tecnologia (know-how) e prestacdo de servicos de assisténcia técnica e
cientifica; e

c) Contratos de franquia.

Apesar de os Atos Normativos do INPI que tratam sobre contratos
de tecnologia adotarem a definicdo lato sensu de transferéncia de
tecnologia, o Decreto vigente que regulamenta a Estrutura Regimental do
INPI é bem claro ao diferenciar as modalidades de contratos. Determina
que compete a CGTEC: registrar os contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia e franquia, na forma da Lei n® 9.279, de 1996;
e averbar os contratos de licenga e cessdo de direitos de propriedade
industrial, na forma da Lei no 9.279, de 1996.

Compreende-se que essa deve ser a denominacao correta, tendo em
vista que a LP1/1996 regulamenta, num primeiro momento, a cessao e a
licenca das patentes, dos desenhos industriais e das marcas. Ao passo que,
em seu artigo 211 dispde que sera de competéncia do INPI registrar os
contratos que impliquem transferéncia de tecnologia e de franquia, isto é,
aqueles atos que ndo compreendem direitos de propriedade industrial.

E importante elucidar que a diferenca apresentada entre
transferéncia de tecnologia em sentido amplo ou estrito apenas diz
respeito as modalidades contratuais, isto é, aos contratos de direitos de
propriedade industrial, de transferéncia de tecnologia e de franquia. O ato
de transferéncia de tecnologia se aplica a qualquer instrumento, inclusive
em contrato de licenciamento de patente, por exemplo. Assim, o trabalho
abordard a transferéncia de tecnologia em duas perspectivas: a primeira,
relacionada ao ato de transferir, para todos os instrumentos aqui tratados;
e a segunda, ligada aos contratos de tecnologia em si, mais precisamente
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ao fornecimento de tecnologia (know-how) e a prestacdo de servicos de
assisténcia técnica e cientifica.

As expressoes “averbar” ou “registrar” os contratos de tecnologia
serdo definidas, no presente estudo, de acordo com a modalidade
contratual utilizada. A LP1/1996, além de incluir os contratos de franquia
sob a responsabilidade do INPI, igualmente esclareceu especificamente o
que seria averbado ou registrado pelo INPI. Até aquele momento,
utilizava-se a palavra averbar para todas as modalidades contratuais, sem
qualquer distingao.

No caso especifico do licenciamento, hé a expressdo “averbagdo”
na LPI/1996, ao passo que a cessdo consta apenas a palavra “anotagdo”.
Entende-se, neste caso, que ambos sdo sinénimos e serdo utilizados
apenas como “averbacdo”, nos termos do que dispde o Decreto 8.854, de
22 de setembro de 2016, que regulamenta a Estrutura Regimental do INPI.

A LPI/1996 e o referido Decreto definiram que a averbacdo
corresponde aqueles contratos que possuem titulo principal, como
patentes, marcas e desenho industrial, cujos instrumentos possuem como
objeto esses direitos de propriedade industrial.

Por outro lado, o registro compreende os contratos que ndo
possuem titulo de propriedade industrial, tais como o fornecimento de
tecnologia (know-how), a assisténcia técnica e cientifica e a franquia,
todos previstos pelo artigo 211 da LP1/1996.

Ainda que o contrato de franquia impligue no licenciamento de
direitos de propriedade industrial, como marcas e patentes, entende-se
que a franquia possui como elemento principal a aquisi¢do de um modelo
de negdcio, sendo que os direitos de propriedade industrial s&o inerentes,
acessorios, a franquia. Desse modo, hd o registro do contrato de
franchising perante o INPI, e ndo a sua averbacdo, conforme determina a
prépria legislagao.

Para apresentar a discussdo sobre a averbacdo ou registro dos
contratos de tecnologia junto ao INPI, o trabalho sera dividido em quatro
capitulos e as consideragdes finais. O primeiro capitulo contextualizara o
historico e a evolugdo normativa dos contratos de tecnologia em ambito
internacional e no Brasil — e, claro, da propriedade industrial em si.
Demonstrar-se-a a sua regulamentacdo nos acordos internacionais, como
a Convencao da Unido de Paris e 0 Acordo TRIPS, bem como a tentativa
de criacdo de um cddigo internacional relacionado a transferéncia de
tecnologia. Em relacdo as normas nacionais, abordar-se-4 as
Constituigdes Federais, a criacdo do INPI, as legislagBes de propriedade
industrial, a evolucéo das politicas industriais e de inovagéo no Brasil e,
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por fim, outras legislacGes aplicaveis aos contratos de tecnologia, como
leis tributérias, cambiais, fiscais e concorrenciais.

O proposito do segundo capitulo é apresentar todos os Atos
Normativos editados pelo INPI ao longo das suas atividades que tenham
relagdo com os contratos de tecnologia, que vao desde o Ato Normativo
15/1975 até a Resolugédo 170, de 15 de julho de 2016, Gltima norma ligada
aos contratos. Como a busca realizada localizou mais de trinta normas
sobre 0 assunto, a exposicdo sera dividida pelos principais atos
administrativos, os quais tratam especificamente sobre o procedimento de
averbacao/registro, e dentro serdo identificados os demais atos existentes
durante aquele periodo. Além disso, apresentar-se-a dados estatisticos dos
contratos de tecnologia no Brasil, bem como a histéria da
averbacdo/registro dos contratos junto ao INPl e ao 6rgdo interno
responsavel por esses instrumentos, cuja atribuicdo atualmente é da
CGTEC.

Ja o terceiro capitulo estudarad as modalidades de contratos de
tecnologia que sdo averbados ou registrado pelo INPI, conforme
levantamento doutrinario sobre o tema e algumas informacGes prestadas
pelo INPI em sua pégina virtual, na plataforma que trata sobre o0s servigos
de transferéncia de tecnologia. Considerando que o objeto principal desta
dissertacdo é o contrato de fornecimento de tecnologia ndo patenteada
(know-how), demonstrar-se-4 0 conceito do contrato, a sua natureza
juridica, a diferenca entre segredo know-how, bem como suas principais
clausulas, apresentando o entendimento de alguns doutrinadores em
relacdo ao seu conteudo.

O quarto e Gltimo capitulo pretende discutir aspectos relacionados
ao exame de mérito dos contratos de tecnologia pelo INPI e a sua ligacdo
com o contrato de fornecimento de tecnologia. Inicialmente, com base em
trés leading cases que estdo tramitando junto ao Poder Judiciario, dentre
0s quais houve recentemente a primeira decisdo do Superior Tribunal de
Justica a respeito do assunto, proferida em 16 de fevereiro de 2017. Na
segunda parte, serdo estudados dois Projetos de Lei da Camara dos
Deputados, um j& arquivado e o outro em trdmite, com o objetivo de
alterar a redacgdo do artigo 211 da LPI1/1996 e regulamentar o0 exame de
mérito nos contratos de tecnologia pelo INPI. Posteriormente, analisar-
se-4 iniciativas do setor privado em relagcdo a atuacdo do INPI, em
especial as sugestbes da Confederacdo Nacional da Inddstria (CNI). Ao
final do capitulo, sera apresentada uma sintese do entendimento do INPI
em relac&o ao contrato de fornecimento de tecnologia (know-how).

Com o levantamento dos dados e informacges fornecidas ao longo
dos quatro capitulos deste trabalho, far-se-a algumas consideraces finais
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sobre o estudo, apontando o papel dos érgdos administrativos envolvidos
nos contratos de tecnologia, como o INPI, o Banco Central do Brasil, a
Secretaria da Receita Federal e o Conselho Administrativo de Defesa
Econbmica. Além disso, abordar-se-4 a questdo da auséncia de
regulamentacdo do contrato de know-how. Por fim, serdo apresentadas
conclusdes sobre o estudo realizado ao longo da dissertacéo.

No tocante ao método de abordagem do trabalho, seré utilizado o
método de pesquisa dedutivo, partindo do geral para o particular, bem
como a pesquisa se desenvolvera pelo método monografico, mediante o
estudo de legislacBes e de casos concretos para verificar como é realizada
a analise dos contratos de tecnologia pelo INPI, especialmente em rela¢éo
ao contrato de fornecimento de tecnologia.

As técnicas de pesquisa a serem utilizadas nesta dissertacdo serdo
as bibliograficas e documentais. Para apresentar o histérico das
legislacdes federais relacionadas aos contratos de tecnologia, buscou-se
na base de dados da Camara dos Deputados, disponivel na internet: as leis
gue dispdem sobre a propriedade industrial no Pais; as leis que criaram 0s
orgdos responsaveis pela execucdo da propriedade industrial em ambito
nacional; e os Decretos que regulamentam a estrutura regimental do INPI.
A busca dos Atos Normativos do INPI deu-se por meio da base de dados
fisica e eletrnica — esta Ultima apenas dos Atos posteriores a 2013 —
disponibilizada pelo Instituto. A localizagdo de todas essas normas
baseou-se no dispositivo das leis que revogava a(s) anterior(es), pelo qual
era possivel identificar a norma anterior.

Para levantar as informag6es sobre 0s processos judiciais, buscou-
se no site do STJ as trés decisbes do TRF2 que estavam pendentes de
julgamento e, como as demandas atualmente tramitam de forma
eletrnica, foi possivel realizar o download dos processos na integra. Os
Projetos de Lei foram localizados também na base de dados da Camara
dos Deputados, disponivel na internet.

Finalmente, considerando que o presente trabalho tem como
objetivo estudar os limites da atuacéo do INPI nos contratos de tecnologia
e a sua relagcdo com o contrato de know-how, a analise realizada durante
os capitulos limitar-se-a a legislacdo brasileira, fazendo apenas mencéo a
alguns acordos internacionais ou normas da Unido Europeia com o
proposito de contextualizar o tema. Assim, esta dissertacdo ndo fard
estudo comparativo entre a legislacdo brasileira e outras normas
internacionais.
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2 MARCO REGULATORIO DOS CONTRATOS DE
TECNOLOGIA

A inovacao tecnolégica vem ganhando cada vez mais destaque no
cenario mundial quando o assunto é desenvolvimento tecnoldgico,
crescimento econdmico e vantagem competitiva. O desenvolvimento
econdmico, cientifico, tecnoldgico e social de um pais, além do
investimento em P&DI, depende de fatores como: a protecdo aos direitos
de propriedade intelectual; a cooperacdo, parcerias e transferéncia de
tecnologia; o aprimoramento do know-how das organizaches; entre
outros.

Viegas (2007) afirma que a propriedade intelectual assumiu papel
central, no comércio mundial, quando o conhecimento e a informacéao
passaram a se destacar mais do que os bens materiais. A aquisicdo de
informacédo capaz de criar novos conhecimentos e tecnologias séo hoje
mais relevantes para o desenvolvimento de uma nagéo do que a produgdo
e distribuicdo de bens materiais. O valor de uma empresa passou a ser
quantificado preponderantemente pelos seus ativos intangiveis, como, por
exemplo, o nimero de patentes concedidas, a marca, dentre outros, e ndo
mais pelos seus bens tangiveis.

Assim como os direitos de propriedade intelectual, os contratos de
tecnologia, principalmente em ambito internacional, tém influéncia
significativa no processo de desenvolvimento de uma nacdo, na medida
em que traduzem o compartilhamento de conhecimentos, tecnologias e
modelos de negdcios entre empresas, pessoas e instituices de paises em
diferentes condigdes sociais.

Segundo Lopes e Souza (2008), os trés objetivos principais da
propriedade intelectual sdo: promover a inovagdo; recompensar 0
criador/detentor; e garantir que a inovagao seja disseminada no dmbito
social. A protecdo intelectual confere a propriedade exclusiva da
invencdo, por um determinado lapso temporal, de modo que o seu criador
e/ou detentor possa lucrar com o invento e, assim, retribua o seu dispéndio
financeiro e pessoal.

E importante observar que a concessdo ou registro de um direito
de propriedade intelectual ndo confere por si sé o retorno financeiro
dispendido pelo seu detentor. A comercializacdo desse direito, por meio
de um contrato de licenciamento para uso/exploracéo, da cessao definitiva
ou da sua produgdo, é que sera responsavel por determinar o valor daquele
ativo intangivel e recompensar o investimento realizado.

No Brasil, a propriedade intelectual se divide em trés grandes
grupos: direito autoral, propriedade industrial e protecao sui generis. Esta
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altima se refere as topografias de circuitos integrados?, as cultivares? e
aos conhecimentos tradicionais®.

O direito autoral* compreende: direitos de autor, que sdo obras
literarias, artisticas e cientificas, descobertas cientificas e direitos
CONexos, 0s quais abrangem as interpretacdes dos artistas intérpretes e as
execucdes dos artistas executantes, os fonogramas e as emissdes de
radiodifusdo. Além disso, a protecdo & propriedade intelectual de
programa de computador® é considerada também direito de autor.

A propriedade industrial, por sua vez, inclui as patentes, que
protegem as invencdes e modelos de utilidade em todos os dominios da
atividade humana, marcas, desenhos industriais, indicacdes geograficas e
repressao a concorréncia desleal, sendo que a atual LP1/1996 determina
os procedimentos de concessdo e de registro dos direitos de propriedade
industrial.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o 6rgdo
responsavel pela protecdo a propriedade industrial no pais. O INPI é uma
autarquia federal brasileira, criada pela Lei 5.648, de 11 de dezembro de
1970, sendo vinculado atualmente ao Ministério da Industria, Comércio
Exterior e Servigos (MDIC) e responsavel pelo aperfeicoamento,
disseminacéo e gestdo do sistema brasileiro de direitos de propriedade
industrial®.

Dentre as competéncias do INPI estd a averbacdo ou registro,
conforme o caso, dos contratos de tecnologia relativos a direitos de
propriedade industrial — como licenca e cessdo de marcas, patentes e
desenhos industriais — e daqueles que impliquem em transferéncia de
tecnologia e de franquia.

No que se refere aos contratos de tecnologia, Viegas (2007, p. 6)
esclarece que a transferéncia de tecnologia entre paises desenvolvidos e
subdesenvolvidos, ao longo da segunda metade do século XX, “gerou
conflitos politicos e tentativas de uniformizacdo de normas, todas sem
sucesso”.

1 Lei 11.484, de 31 de maio de 2007.

2 | ei 9.456, de 25 de abril de 1997.

3 Lei 13.123, de 20 de maio de 2015.

4 Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

5 Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

6 Apesar de as topografias de circuitos integrados e os programas de computador
serem classificados, respectivamente, como prote¢do sui generis e direitos
autorais, ambos sdo registrados perante o INPI, conforme determinado por suas
legislacdes.
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Desse modo, a regulamentacdo da contratacdo internacional de
tecnologia dependia, historicamente, da visdo politica e do modelo
econdmico utilizado pelos paises receptores de tecnologia, isto €, aqueles
em desenvolvimento. A partir dos anos 1970, esses paises, tal como o
Brasil, compreendiam que muitas empresas fornecedoras de tecnologias
— multinacionais de paises desenvolvidos — exploravam as receptoras de
tecnologia, por meio da cobrancga exorbitante de royalties, por periodos
grandes e por tecnologias ultrapassadas, com clausulas restritivas a
liberdade das receptoras em comercializar os produtos. (VIEGAS, 2007).

Viegas (2007, p. 6) afirma que esses paises entendiam a
transferéncia de tecnologia como uma forma “ndo bem-vinda de permitir
a evasdo de divisas e um impedimento a consecucdo das metas de
desenvolvimento tecnoldgico e competitividade internos”, pelo que
editaram legislacGes locais com o objetivo de: impedir a contratagéo de
tecnologias em condigdes desfavoraveis as empresas nacionais; controlar
0 preco contratado; e incentivar a aquisicdo de tecnologias capazes de
contribuir para os seus desenvolvimentos econémicos e sociais.

No Brasil, no inicio dos anos 1970, o INPI foi criado com a
atribuicdo, além de conceder e registrar os direitos de propriedade
industrial, de acelerar e regular a transferéncia de tecnologia, bem como
de estabelecer melhores condigdes de transacéo e exploracdo de patentes
em ambito nacional. A disposi¢do expressa de tal competéncia demonstra
a tamanha importancia dos contratos de tecnologia para o
desenvolvimento nacional, em total consonancia com a politica
econdmica da época, cujo objetivo era fomentar e fortalecer a producéo
brasileira.

No ano de 1971 entrou em vigor Codigo da Propriedade Industrial
(Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971), pelo qual se determinou a
competéncia do INPI para averbar os contratos de propriedade industrial
e registrar os contratos que implicassem em transferéncia de tecnologia.
J& em 1975, o INPI editou o famoso Ato Normativo 15, considerado
restritivo a contratacdo. Durante esse periodo, houve a implementagéo do
11 Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979), o qual visava, dentre
outros objetivos, capacitar o sistema produtivo brasileiro e gerar o avango
tecnoldgico do Pais.

Em razdo da crise econémica, ao final dos anos 1980 e no inicio
dos anos 1990, o Brasil passou a adotar uma postura mais flexivel em
relacdo a contratacdo internacional de tecnologia, na busca de atrair maior
capital estrangeiro (VIEGAS, 2007). Em 1991, o Ato Normativo 15/1975
do INPI foi revogado pela Resolucdo 22, a qual flexibilizou os
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procedimentos para averbacdo ou registro dos contratos de tecnologia
junto ao Instituto.

Nos anos 1990, ha dois grandes marcos regulatérios da
propriedade intelectual e também dos contratos de tecnologia. No ambito
internacional, foi firmado o Acordo sobre Aspectos Comerciais dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo
TRIPS), o qual dispbe, ainda que de maneira superficial, sobre a
transferéncia de tecnologia. Houve também a criacdo da Organizacdo
Mundial do Comércio (OMC), sendo a propriedade intelectual um de seus
alicerces. No Brasil, em 1996, instituiu-se a nova Lei da Propriedade
Industrial, a qual manteve o registro ou averbacdo dos contratos de
tecnologia junto ao INPI, porém retirou o seu poder de analise sobre a
oportunidade e conveniéncia desses instrumentos para o desenvolvimento
nacional.

Assim, este capitulo apresentara o histérico e a evolucdo normativa
dos contratos de tecnologia em dmbito internacional e no Brasil, tratando
também sobre: as leis de propriedade intelectual; as politicas econémicas,
industriais e de inovacdo implementadas no Pais; e outras legislacdes
aplicaveis aos contratos de tecnologia, como normas tributérias, fiscais,
cambiais e concorrenciais. Os Atos Normativos editados pelo INPI serdo
abordados especificamente no préximo capitulo.

2.1 ACORDOS INTERNACIONAIS

O primeiro acordo internacional que tratou sobre o direito de
propriedade intelectual foi a Convencdo da Unido de Paris (CUP),
celebrada no ano de 1883 e que entrou em vigor em 1884, tendo o Brasil
como um de seus signatarios originais, conforme Decreto 9.233, de 28 de
junho de 1884. A Convencdo tem como fundamento a liberdade dos
paises membros em implementarem suas proprias hormas de protecéo,
definindo apenas o principio da igualdade, segundo o qual nacionais e
estrangeiros deveriam ser tratados de forma igual em relagéo a concesséo
de direitos de propriedade intelectual.

O texto da CUP passou por diversas alteracdes, sendo que em
1967, em Estocolmo, houve a criacdo da Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI/WIPQ), cujos objetivos sdo: favorecer a
assinatura de acordos de protecdo da propriedade intelectual; adotar
medidas para melhorar a prestacdo de servicos em matéria de propriedade
intelectual; prestar assisténcia técnica aos Estados que a solicitarem;
promover estudos e publicagbes sobre a protecdo da propriedade
intelectual (SEITENFUS, 2000).
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Franco (2010) assevera, no entanto, que a CUP nado regulamenta
especificamente os termos de transferéncia de tecnologia, know-how ou
segredo de negdcio, os quais sequer sdo mencionados na Convencao. A
Unica previsdo é o artigo 10 bis, dispondo que os paises signatarios estao
obrigados a assegurar aos outros paises do acordo efetiva protecdo contra
a concorréncia desleal, conceituando-a como qualquer ato de
concorréncia contrdrio aos usos honestos em matéria industrial ou
comercial.

Apesar de a CUP ter sido exitosa num primeiro momento, sua
Gltima reviséo, ocorrida em 1980, ndo obteve sucesso, tendo em vista que
0s paises desenvolvidos buscavam maior protecdo aos direitos de
propriedade intelectual, enquanto os paises em desenvolvimento
pretendiam diminuir o monopolio daqueles e melhorar a sua criacéo e
transferéncia de tecnologia (FRANCO, 2010).

A partir da segunda metade do século XX, os paises em
desenvolvimento passaram a demonstrar, em foruns internacionais,
anseio por maior acesso as tecnologias estrangeiras, normalmente
advindas dos paises desenvolvidos, e avango de sua capacitagdo
tecnoldgica. Nesse contexto, ao final da primeira Conferéncia das Nacoes
Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNTAD) instaurou-se um
grupo composto de setenta e sete paises em desenvolvimento com o
objetivo de estabelecer uma cooperacgéo para tratamento diferenciado aos
paises subdesenvolvidos em relagdo a propriedade intelectual (FRANCO,
2010).

Conforme visto, durante os anos 1970, alguns paises em
desenvolvimento, como o Brasil, adotaram medidas no sentido de editar
legislagBes nacionais regulamentando a contratacdo internacional de
tecnologia, cujo controle se dava por meio de intervencao estatal direta,
de acordo com as politicas econémicas e industrias locais.

Diante desse cendrio, ocorreram diversas iniciativas na década de
1980 no sentido de criar normas internacionais para regulamentar a
transferéncia de tecnologia, advindas dos proprios paises em
desenvolvimento, com o objetivo de conseguirem maior acesso a
tecnologias de ponta, em condi¢fes mais vantajosas. Dentre elas, destaca-
se as negociacdes para a implementacdo de um Cédigo Internacional de
Conduta para a Transferéncia de Tecnologia, TOT Code (VIEGAS,
2007).

Posteriormente ao TOT Code ocorreu a celebracdo do Acordo
TRIPS durante os anos 1990. De acordo com Franco (2010), algumas
clausulas especificas sobre a contratacdo de transferéncia de tecnologia
foram inseridas em acordos internacionais, a partir dos anos 1990,
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prevendo objetivos, escopos e maneiras de implementacdo da
transferéncia de tecnologia. Contudo, em grande parte dessas disposigdes,
as clausulas somente determinam “maiores esfor¢os” nesse sentido.

2.1.1 Codigo Internacional de Conduta para a Transferéncia de
Tecnologia (TOT Code)

Segundo Franco (2010, p. 44), as negociagdes na Conferéncia das
Nacdes Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) para a
criacdo de um Cddigo de Conduta em Transferéncia de Tecnologia teve
inicio no ano de 1974, “como iniciativa que reconhecia o papel
fundamental que a ciéncia e a tecnologia desempenham no
desenvolvimento socioecondmico de todos os paises” e que,
consequentemente, seria capaz de acelerar o desenvolvimento dos paises
menos subdesenvolvidos. Ao final da primeira UNCTAD instaurou-se
um grupo composto de setenta e sete paises em desenvolvimento com o
objetivo de estabelecer uma cooperagéo para tratamento diferenciado aos
paises subdesenvolvidos em relacdo a propriedade intelectual.

Explica Franco (2010, p. 44) que a primeira regra do Codigo era
que este ndo teria efeito vinculante, “mas tornar-se-ia um norte para as
operagBes de transferéncia de tecnologia a serem contratas
internacionalmente”, de modo que quaisquer agdes estatais de acordo com
as normas do TOT Code seriam legitimas, porém “nenhuma parte estaria
estritamente obrigada a cumprir com o instrumento”.

De acordo com Viegas (2007), durante essas negociacOes
internacionais, 0s paises em desenvolvimento buscavam tanto a
aprovacao de suas politicas internas quanto a protecéo contra a imposicéo
de empresas multinacionais, as quais procuravam paises mais favoraveis
para transferéncia de tecnologia e investimento. Ao mesmo tempo, 0s
paises desenvolvidos igualmente possuiam interesse em regulamentar
internacionalmente a contratacdo de tecnologia, de modo a evitar
conflitos decorrentes de legislagbes diferentes e promover a
harmonizac@es de normas aplicaveis aos paises em desenvolvimento.

Considerando que a maioria das empresas fornecedoras de
tecnologia eram, e ainda séo, de paises desenvolvidos, a intengdo destes
fica clara, porquanto sdo as maiores poténcias e detém grande parte do
conhecimento e da informagao. Ao passo que a maioria das receptoras de
tecnologia (localizadas em paises em desenvolvimento) estdo em
condicdes desfavoraveis e muitas vezes aceitam o que o detentor quer
para poder obter aquela contratacao.
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Viegas (2007, p. 8) explica que, durante as negociagdes, “a posi¢do
dos paises em desenvolvimento era diametralmente oposta a dos paises
desenvolvidos quanto a funcdo do Estado na analise e aprovacdo dos
contratos de tecnologia”. No caso dos paises em desenvolvimento, como
Brasil, defendia-se a intervengdo do Estado nas negociagfes, enquanto 0s
paises desenvolvidos sustentavam que a reducédo de interferéncia estatal
eram “as melhores armas para promover a transferéncia de tecnologia
internacional”.

Além disso, havia divergéncia quanto a visdo dos paises
desenvolvidos e em desenvolvimento a respeito da concep¢do de abuso
de poder econémico. Os paises desenvolvidos entendiam-no como “o
exercicio de restrigdes a liberdade de concorréncia”, a0 passo que 0S
paises em desenvolvimento compreendiam que as restricGes constantes
nos contratos de tecnologia precisariam ser examinadas no sentido de
verificar se iriam ou ndo auxiliar o desenvolvimento da industria nacional
(BARBOSA, 2003).

Para Viegas (2007), essas tentativas de se chegar a um Cédigo
Internacional de Conduta de Transferéncia de Tecnologia ndo obtiveram
éxito. Franco (2010, p. 45) acrescenta que, apesar do fracasso dessas
negociacdes, o predmbulo do TOT Code possui consideracdes
importantes a respeito do papel da tecnologia perante o desenvolvimento:
“trata da necessidade de os paises mais desenvolvidos darem acesso a
tecnologia aos paises menos desenvolvidos”, levando-se em consideragao
o direito de todas as pessoas de se favorecerem dos avangos e do
desenvolvimento em ciéncia, tecnologia e inovacéo, de modo a melhorar
0 seu padréo de vida.

Ainda assim, 0 TOT Code contém consideraveis capitulos, desde a
conceituacdo de transferéncia de tecnologia, até itens como objetivos e
principio, tratamento da matéria em ambito nacional por cada pais,
exemplos de clausulas consideradas restritivas, treinamento de méo de
obra local, entre outros (FRANCO, 2010)’.

Viegas (2007, p. 9) assevera que o TOT Code ndo prosperou pelos
seguintes motivos: primeiro, porque as visdes de paises desenvolvidos e
em desenvolvimento eram excessivamente divergentes pelo qual nédo
houve possibilidade de dialogo entre os grupos envolvidos,
principalmente no que se refere & intervencdo estatal no exame dos
contratos; e segundo, porque “a recessao econdmica que atingiu os paises
em desenvolvimento na década de 1980 (a chamada década perdida)

" No tocante ao conceito de transferéncia de tecnologia adotado pelo TOT
Code, sugere-se a leitura de Karin Franco (2010).
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obrigou os paises em desenvolvimento a flexibilizarem suas legislacdes
internas numa tentativa de atrair mais capitais estrangeiros”.

Nesse mesmo sentido, Franco (2010) complementa apresentando
parte do relatorio do TOT Code em que € mencionado a liberalizacdo dos
regimes de investimento e de transferéncia de tecnologia por parte dos
paises em desenvolvimento, com o objetivo de atrair mais investimento
estrangeiro.

Tal situacdo é bem evidente no Brasil entre a década de 1970 e
1980, quando houve a criacdo do INPI e a edicdo do Ato Normativo
15/1975, e posteriormente, nos anos 1990, com a revogacdo da
competéncia de exame da oportunidade e conveniéncia dos contratos de
tecnologia e da flexibilizacdo dos procedimentos pela Resolugdo INPI
22/1991.

Com essa flexibilizagdo por parte dos paises em desenvolvimento,
perdeu-se O interesse na pactuacdo de um acordo internacional para
regulamentar especificamente a contratacdo de tecnologia. Nesse ponto,
Viegas (2007) assevera que 0s paises desenvolvidos, principalmente os
Estados Unidos da América, conseguiram inserir na Rodada Uruguai do
GATT, além do comércio de servigos, assuntos relacionados a
propriedade intelectual, o que resultou no Acordo TRIPS, a seguir
estudado.

2.1.2 O Acordo TRIPS

Franco (2010, p. 47) explica que, ao final da segunda guerra
mundial, iniciaram-se negociac¢des internacionais no sentido de incentivar
0 comércio mundial, sendo que no ano de 1993, ao final da Rodada do
Acordo sobre Tarifas e Comércios (sigla GATT), ocorrida no Uruguai,
houve a criacdo da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) e a
execucdo de acordos a serem cumpridos no &mbito desta organizagéo, em
especial o Acordo sobre Aspectos Comerciais dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS).

O Brasil é signatario do Acordo TRIPS, cuja Ata Final que
incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negocia¢cGes Comerciais
Multilaterais do GATT foi promulgada por meio do Decreto 1.355, de 30
de dezembro de 1994.

Segundo Franco (2010), o TRIPS aumentou a capacidade de
efetivar e fazer valer os direitos de propriedade intelectual num contexto
global, ao determinar critérios minimos de protecdo aos direitos de
propriedade intelectual nos ordenamentos juridicos dos paises signatarios.
Ardissone (2014, p. 117) acrescenta que o Acordo surge da ideia principal
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de que “mais protegdo a propriedade intelectual promove o livre comércio
e atrai investimentos”, o que em conjunto culmina no crescimento
econdmico e no bem-estar social. Essa ideia provém da concepgdo dos
paises desenvolvidos no sentido de “desenvolvimento como
crescimento”, por meio dos mecanismos de protecdo a propriedade
intelectual.

O Acordo TRIPS, no que se refere aos contratos de tecnologia,
prevé algumas exce¢des importantes envolvendo esses instrumentos,
ainda que contenha um padrdo elevado de prote¢do aos direitos de
propriedade intelectual (FRANCO, 2010).

Na parte preliminar do TRIPS (BRASIL, 1994a), observam-se
dois “reconhecimentos” que se relacionam a contratacdo internacional de
transferéncia de tecnologia:

[...] Reconhecendo os objetivos basicos de politica
publica dos sistemas nacionais para a prote¢do da
propriedade intelectual, inclusive os objetivos de
desenvolvimento e tecnologia;

Reconhecendo igualmente as necessidades
especiais dos paises de menor desenvolvimento
relativo Membros no que se refere a
implementacéo interna de leis e regulamentos
com a maxima flexibilidade, de forma a habilita-
los a criar uma base tecnoldgica sélida e viavel.
[...] (grifou-se)

Dentre os objetivos do Acordo, descritos em seu artigo 7, além da
regulamentacdo dos direitos de propriedade intelectual, destaca-se a sua
consequente contribui¢do para o fomento da inovagao tecnologica e “para
a transferéncia e difusdo de tecnologia” (BRASIL, 1994a), de modo a
beneficiar produtores e usuérios de tecnologias.

Em relacdo aos principios do TRIPS, o item 2 do artigo 8, dispde
gue poderdo ser tomadas medidas, que estiverem de acordo com o
regulamentado no Acordo, para impedir os titulares de irem além de seus
direitos de propriedade intelectual ou para obstar “recurso a praticas que
limitem de maneira injustificAvel o comércio ou que afetem adversamente
a transferéncia internacional de tecnologia” (BRASIL, 1994a).

Segundo Franco (2010), os artigos 7 e 8 do TRIPS devem ser
interpretados em conjunto, para ndo se entender que o pais fornecedor de
tecnologia pode impor sua politica interna de transferéncia de tecnologia,
apenas pelo fato desta estar de acordo com os termos minimos propostos
pelo Acordo.
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Prosseguindo, o artigo 39 do Acordo TRIPS, ao tratar sobre a
protecdo de informacdo confidencial, estabelece que, aplicando-se o
artigo 10 bis da CUP em relacdo a concorréncia desleal, os signatarios
protegerdo a informag&o confidencial ao possibilitar que pessoas fisicas e
juridicas evitem que “informagdes legalmente sob seu controle seja
divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento”
(BRASIL, 1994a), desde que a informacao seja secreta, isto &, ndo seja
conhecida em geral nem facilmente acessivel, tenha valor comercial por
ser secreta e tenha sido objeto de precaucBes razoaveis, nas
circunstancias, pela pessoa legalmente em controle da informacdo, para
manté-la secreta.

No tocante ao controle das praticas de concorréncia desleal em
contratos de licengas, o artigo 40.1 regulamenta que os signatérios do
Acordo pactuam que algumas praticas ou exigéncias de licenciamento de
direitos de propriedade intelectual que limitem a concorréncia “podem
afetar adversamente o comércio e impedir a transferéncia e disseminagdo
de tecnologia” (BRASIL, 1994a).

O artigo 40.2, por sua vez, prevé que:

2. Nenhuma disposicéo deste Acordo impedira que
0s Membros especifiquem em suas legislacdes
condicbes ou praticas de licenciamento que
possam, em determinados casos, constituir um
abuso dos direitos de propriedade intelectual que
tenha efeitos adversos sobre a concorréncia no
mercado relevante. Conforme estabelecido acima,
um Membro pode adotar, de forma compativel com
as outras disposi¢des deste Acordo, medidas
apropriadas para evitar ou controlar tais praticas,
que podem incluir, por exemplo, condi¢cdes de
cessdo exclusiva, condi¢des que impecam
impugnacOes da validade e pacotes de licencas
coercitivas, a luz das leis e regulamentos
pertinentes desse Membro. (BRASIL, 1994a).

O artigo 40 do Acordo é extremamente importante quando for
estudado, no quarto capitulo, o exame de mérito realizado pelo INPI nos
contratos de tecnologia. Em dois processos judiciais que serdo objeto de
analise, o artigo 40 do TRIPS é uma das bases legais utilizadas para se
entender que o INPI possui legitimidade para, por exemplo, limitar o valor
de remessa de royalties para o exterior. De acordo com as manifestacdes
nesse sentido, o artigo 40.2 determina a possibilidade de os paises
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Membros adotarem medidas para obstar eventual abuso de direito de
propriedade intelectual.

O artigo 66 do TRIPS, intitulado “Paises de Menor
Desenvolvimento Relativo Membros”, além de tratar sobre o prazo desses
paises para entrada em vigor dos termos do Acordo TRIPS em suas
legislacdes locais, dispbe sobre o fomento a transferéncia de tecnologia:

2. Os paises desenvolvidos Membros concederdo
incentivos a empresas e instituicdes de seus
territérios com o objetivo de promover e estimular
a transferéncia de tecnologia aos paises de menor
desenvolvimento relativo Membros, a fim de
habilitd-los a estabelecer uma base tecnoldgica
solida e viavel. (BRASIL, 1994a)

Né&o obstante, conforme conclui Franco (2010, p. 50-51), o Acordo
TRIPS nédo definiu o significado dos termos: tecnologia, pela autora
conceituada como aquela protegida por patente ou por outro direito de
propriedade intelectual, como no caso do segredo de negécio; e
transferéncia de tecnologia. Por outro lado, assevera que o TRIPS possui
diversas normas contendo ‘“excecdes importantes a protecdo da
propriedade intelectual a serem utilizadas pelos paises em
desenvolvimento”, como o estabelecimento de uma base tecnologica
solida, a transferéncia internacional de tecnologia, o desenvolvimento
tecnoldgico e a disseminacdo de tecnologia.

Assim, Franco (2010) explica que o TRIPS ndo impede o Brasil de
impor suas normas e politicas especificas para transferéncia de
tecnologia. No caso da contratagdo de know-how, isto &, de tecnologia néo
patenteada, cada pais pode adotar um regime diferente para sua regulacéo,
por ndo ter sido objeto de negociacdo no &mbito do referido Acordo.

2.2 A LEGISLACAO BRASILEIRA

Antes de se adentrar na legislacéo brasileira relativa aos contratos
de tecnologia e a propriedade industrial, explica-se que 0s contratos em
geral, considerados como negécio juridico, sao regidos pelo Cédigo Civil,
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. De acordo com o artigo 104 do
CC/2002, para a validade do negécio juridico é necessario: agente capaz;
objeto licito, possivel, determinado ou determinavel; e forma prescrita ou
ndo defesa em lei.

Os artigos 421 e 422 do Codigo Civil preveem os principios da
autonomia da vontade e da boa-fé aplicaveis aos contratos em geral:
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Art. 421. A liberdade de contratar sera exercida em
razdo e nos limites da funcéo social do contrato.®
Art. 422, Os contratantes sdo obrigados a guardar,
assim na conclusdo do contrato, como em sua
execucdo, os principios de probidade e boa-fé.
(BRASIL, 2002)

Apos esse breve esclarecimento sobre os contratos em geral, passa-
se a historia da propriedade industrial no Brasil, particularmente da
origem das patentes que ocorreu com a vinda da Familia Real em 1808.
O Alvara de 1785, que proibia as fabricas, industrias e manufaturas na
entdo Col6nia, foi revogado e substituido pelo Alvara de 28 de janeiro de
1809, pelo qual foram adotadas iniciativas para o desenvolvimento
industrial, como:

[...] isencdo de direitos a importacdo de matérias
primas, isencdo de direitos a exportagdo de
produtos manufaturados e, entre outras, a
concessdo de privilégios aos inventores e
introdutores de novas maquinas, que teriam o
direito exclusivo de explorar a invencéo por catorze
anos (ABAPI, 1998, p. 16)

Passada a Independéncia do Brasil, a questdo da patente foi
inserida no &mbito da preparacdo da primeira Carta Magna do Brasil, a
Constituicdo Imperial de 1824. As marcas de fabrica e os direitos autorais
foram incluidos a partir da Constituicdo Republicana de 1891.

Em 1923 criou-se o primeiro 6rgdo responsavel pela protecéo e
controle da propriedade industrial no Brasil, a Diretoria Geral da
Propriedade Industrial, que veio a ser substituida pelo Departamento
Nacional da Propriedade Industrial (em 1933) e atualmente esta sob a
responsabilidade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Na legislacdo infraconstitucional, os direitos de propriedade
industrial de patentes e de marcas foram previstos, num primeiro
momento, em normas separadas. Em 1945 houve o primeiro Codigo que
abrangeu a regulamentagéo dos direitos de propriedade industrial.

Concomitantemente a evolucdo da histéria da propriedade
industrial no Brasil, foram implementadas diversas a¢cGes governamentais

8 O artigo 421 do CC/2002 ¢é utilizado como base para defender a autonomia das
partes em contratos de tecnologia e afastar a possibilidade de exame de mérito
pelo INPI.



45

e politicas de ciéncia, tecnologia e inovacao, que tiveram influéncia direta
na posicdo estatal sobre esses direitos, principalmente em relacdo aos
contratos de tecnologia.

Este trabalho abordard a evolucdo das principais legislacdes
federais relacionadas aos contratos de tecnologia, revogadas e em vigor.
Dentre as normas fiscais e cambiais, serdo analisadas as leis e atos que
estdo em vigéncia, tendo em vista que parte dessas legislacbes sdo muito
antigas e, até pode-se dizer, obsoletas, pois ndo acompanharam todo o
processo de desenvolvimento cientifico e tecnoldgico que o Pais tem
passado nos Gltimos anos®.

2.2.1 As Constituicbes do Brasil (1824-1988)

De acordo com Pimentel (1994, p. 120), a Constituicdo é a norma
gue determina os contornos da politica econdmica, onde se insere a
tecnologia e “as diretrizes de sua utilizacdo pelos agentes do sistema
econdmico”. Das oito Constitui¢des que existem no Brasil, de 1824 a
1988, somente a Constituicdo de 1937 “ndo incluiu expressamente os
privilégios industriais entre as garantias aos direitos individuais”.

A Constituicdo do Império de 1824 determinava em seu artigo 179,
inciso XXVI, a protecdo das descobertas e das produgdes aos inventores,
por meio da concessdo de um privilégio exclusivo temporario ou da
indenizacdo em caso de “interesse do Estado em tornar de dominio
publico o invento” (PIMENTEL, 1994, p. 122). Segundo Gama Cerqueira
(1946, p. 31)

[...] essa Constituicdo proclamou, com antecipacao
de meio século, o principio da propriedade do
inventor, que somente em 1878, o Congresso
Internacional da Propriedade Industrial, reunido
em Paris, definitivamente assentara.

Acrescenta Pimentel (1994) que a primeira Constituicdo ndo
tratava, ainda, sobre a protecdo as marcas e outras garantias e
prerrogativas industriais. Na primeira Constituicdo Republicana,
outorgada em 24 de fevereiro de 1891, reiterou-se a garantia a protecéo

9 Exemplo claro disso é que a Portaria 436, de 30 de dezembro de 1958, do
Ministério da Fazenda, a qual fixa percentuais maximos para a dedugdo de
royalties, ndo prevé a biotecnologia como ramo de atuagdo. Entretanto, a
biotecnologia é uma das areas mais crescentes no Brasil, principalmente em razéo
da sua riqueza de recursos naturais.
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dos inventos, sendo inserida a propriedade das marcas de fabrica, além da
protecdo aos autores de obras literarias e artisticas, de acordo com os
direitos autorais, conforme artigo 72, §8 25, 26 e 27.

A Constituicdo da Republica de 1934, promulgada em 16 de julho,
manteve a protecao as obras literarias, artisticas e cientificas, aos inventos
industriais e as marcas de industria e comércio. Contudo, ao contrario das
demais Constituices, a Constituicdo de 1937, do Estado Novo, ao
estabelecer os direitos e garantias individuais em seu artigo 122, ndo fez
referéncia expressa aos direitos de propriedade dos inventores, das marcas
e ao uso do nome comercial, “ndo registrando a garantia aos direitos
industriais em nenhum dos outros titulos, ou dispositivos do texto”
(PIMENTEL, 1994, p. 124)%.

Em 18 de setembro de 1946, foi promulgada a Constituicdo de
1946, a qual restabeleceu a regulamentacdo protecdo as obras literarias,
artisticas e cientificas, aos inventos industriais, as marcas de industria e
comércio e ao uso do nome comercial, em consonancia com as
disposices contidas nas Constitui¢des de 1891 e 1934 (8817, 18 e 19 do
artigo 141).

Durante o regime militar, outorgou-se a Constitui¢do de 1967, cujo
texto manteve as garantias a propriedade intelectual e industrial previstas
na Constitui¢éo de 1946, conforme 8824 e 25 do artigo 150, “sem prever
a hipdtese de indenizacéo pela vulgarizacdo dos inventos, rompendo com
a tradicdo que vinha das anteriores, desde a Constituicdo do Império”
(PIMENTEL, 1994, p. 125)!. A Constituicio de 1967 apenas menciona
que o Poder Publico incentivara a pesquisa cientifica e tecnoldgica, dentro
da ideia de cultura.

A atual Constituicdo Federal de 1988 determina, no inciso Il do
artigo 3°, a garantia do desenvolvimento nacional como um dos objetivos
fundamentais da Republica Federativa do Brasil. O artigo 5° consagra 0s
direitos e garantias fundamentais, incluindo expressamente a prote¢do aos
direitos autorais (incisos XXVII e XXVIII) e a propriedade industrial;

Art. 5° Todos séo iguais perante a lei, sem distingdo
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros

10 Néo obstante, no ano de 1945 foi instituido o primeiro Cédigo da Propriedade
Industrial, pelo Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto, cuja legislacdo vem tratar
especificamente da protecdo e regulagdo dos direitos e obrigacGes relativos a
propriedade industrial no pais.

11 No decorrer deste periodo, o entdo o Departamento Nacional da Propriedade
Industrial foi substituido pelo atual INPI, bem como o CPI de 1945 foi revogado
pelo de 1971.
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e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos
seguintes:

[.-]

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos
industriais  privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como protegdo as criagOes
industriais, & propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econémico do Pais. (BRASIL, 1988)

A CF/1988 determina, em seu artigo 170, que a ordem econdmica,
“fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica
social”. Dentre os principios da ordem econdmica a serem observados
esta o da “livre concorréncia” (inciso IV). Este principio € utilizado nas
acles judiciais estudadas no ualtimo capitulo para fundamentar a
impossibilidade de o INPI realizar o exame de mérito nos contratos de
tecnologia.

Em relacdo ao abuso de poder econémico, 0 84° do artigo 173 da
CF/1988 determina que a “lei reprimira o abuso do poder econdmico que
vise & dominagdo dos mercados, & eliminacdo da concorréncia e ao
aumento arbitrario dos lucros” (BRASIL, 1988).

No tocante a tecnologia e inovagéo, no ano de 2015 foi promulgada
a Emenda Constitucional 85, de 26 de fevereiro, a qual veio a modificar
e incluir artigos na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de
1988 no sentido de prever expressamente a palavra “inovagdo” no texto
constitucional, que até entdo somente se referia & ciéncia e tecnologia.

O inciso V do artigo 23 atualmente dispde que é competéncia
comum da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
“proporcionar os meios de acesso a cultura, a educagdo, a ciéncia, a
tecnologia, a pesquisa e a inovacdo” (BRASIL, 2015).

De acordo com a atual redacédo dos artigos 218 e 219 da CF/1988
(BRASIL, 2015):

Art. 218. O Estado promoverd e incentivard o
desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a
capacitagéo cientifica e tecnoldgica e a inovacao.

§ 1° A pesquisa cientifica basica e tecnolégica
receberd tratamento prioritario do Estado, tendo em
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vista 0 bem publico e o progresso da ciéncia,
tecnologia e inovagé&o.

[.-]

Art. 219. O mercado interno integra o patriménio
nacional e serd incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e socioecondmico, 0
bem-estar da populacéo e a autonomia tecnolégica
do Pais, nos termos de lei federal.

Pardgrafo Unico. O Estado estimulard a
formacdo e o fortalecimento da inovagdo nas
empresas, bem como nos demais entes, publicos
ou privados, a constituicdo e a manutengdo de
parques e polos tecnoldgicos e de demais
ambientes promotores da inovacdo, a atuacao
dos inventores independentes e a criagdo,
absorc¢do, difuséo e transferéncia de tecnologia.
(grifou-se)

Colhe-se do paragrafo Unico do artigo 219 (inserido pela Emenda
Constitucional 85/2015), a determinagdo expressa de estimulo a
transferéncia de tecnologia pelo Estado, como tema diretamente atrelado
a pesquisa cientifica basica e tecnoldgica, considerados prioritarios para
o0 desenvolvimento do pais.

Além da constatacdo de que a regulamentacdo da propriedade
intelectual e industrial esta presente nas ConstituicGes do Brasil desde o
periodo Imperial (1824) até o atual (1988), com excecdo da Constituicdo
de 1937, nota-se que a CF/1988 realca a importancia da ciéncia, da
tecnologia e da inovacgéo.

A insercdo, em texto constitucional, de um capitulo dedicado a
tratar exclusivamente da CT&lI, principalmente ap6s a Emenda de 2015,
demonstra o seu papel crucial na pesquisa cientifica basica e tecnoldgica
e, consequentemente, no desenvolvimento cientifico, tecnolégico, social
e econdmico do Pais. Nesse sentido, a criagdo, absorcdo, difusdo e
transferéncia de tecnologia estdo intimamente relacionadas com essa
politica prioritaria do Estado de estimulo a CT&l, o que torna ainda mais
relevante o estudo do tema.

2.2.2 Criagéo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Lei
5.648/1970)

Segundo Gama Cerqueira (1946), o crescimento exponencial da
industrializagdo no inicio dos anos 1920 imp0s a necessidade de criagao
de um ¢érgdo governamental, especializado e centralizado, para tratar
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sobre marcas e patentes. Naquela época, o Brasil ja possuia legislacdes
infraconstitucionais apartadas que regulamentavam as patentes e marcas
em ambito nacional. Contudo, as patentes eram tratadas por uma
Diretoria, ao passo que as marcas eram depositadas nas respectivas Juntas
Comerciais.

Desse modo criou-se a Diretoria Geral da Propriedade Industrial
(DGPI), primeiro 6rgdo responséavel pelo assunto no Brasil, instituida
pelo Decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923, e subordinada ao entdo
Ministério da Agricultura, Industria e Comércio. De acordo com o artigo
1°, a DGPI tinha “a seu cargo os servicos de patentes de invengdo ¢ de
marcas de indUstria e de comércio, ora reorganizados, tudo de acordo com
0 regulamento anexo” (BRASIL, 1923).

A DGPI foi substituida pelo Departamento Nacional da
Propriedade Industrial (DNPI), constituido pelo Decreto 22.989, de 26 de
julho de 1933. Apds a entrada em vigor do primeiro CP1/1945'2 0 DNPI
foi reorganizado pelo Decreto-Lei 8.933, de 26 de janeiro de 1946.

Vinculado ao Ministério do Trabalho, Industria e Comércio, o
DNPI tinha por finalidade, conforme artigo 1°:

| — promover e executar, na forma da legislagdo em
vigor e no dos tratados e convences a que o0 Brasil
esteja ligado, a protecdo das Propriedades
Industrial, em sua fungdo econdmica e juridica,
garantindo os direitos daqueles que contribuem
para melhor aproveitamento ou distribuicdo da
riqueza, mantendo a lealdade da concorréncia no
comércio e na industria e estimulando a iniciativa
individual, no espirito criador e inventivo; e

Il — promover o aproveitamento das invencdes pela
industria nacional, através dos 6rgdos publicas com
a mesma relacionados e dos particulares
representativos dos seus interesses, servindo de
intermediario entre ele e o inventor. (BRASIL,
1946)

No ano de 1970, o DNPI foi sucedido pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), o qual permanece até hoje como o érgdo

2.0 Cédigo da Propriedade Industrial de 1945 previa apenas a anotagdo dos
contratos de licenca de direitos de propriedade industrial. Porém, néo incorporava
os contratos que implicassem em transferéncia de tecnologia, os quais foram
implementados como de atribuicdo do INPI pelo Codigo da Propriedade
Industrial de 1971, conforme se vera mais a frente.
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responsavel pela protecdo a propriedade industrial no pais. O INPI € uma
autarquia federal brasileira, criada pela Lei 5.648/1970, sendo vinculado
ao entdo Ministério do Desenvolvimento, IndUstria e Comércio Exterior
(MDIC)*® e incumbido pelo aperfeicoamento, disseminagio e gestio do
sistema Dbrasileiro de concessdo e garantia de direitos de propriedade
industrial, bem como pela averbacdo e registro, respectivamente, dos
contratos de propriedade industrial e de transferéncia de tecnologia.

Destaca-se que recentemente o MDIC veio a sofrer uma
transformacdo em suas competéncias e em sua nomenclatura. Por meio
da Medida Proviséria 726, de 12 de maio de 2016, o Ministério passou a
se chamar Ministério da IndUstria, Comércio Exterior e Servicos (inciso |
do artigo 2°), permanecendo o INPI como 6rgdo vinculado a este
Ministério.

Entre os servigos do INPI, estdo os registros de marcas, desenhos
industriais, indicacGes geograficas, as concessdes de patentes e as
averbacdes e registros de contratos de tecnologia. Para Barbosa (2015), o
INPI determina sua competéncia pelos contratos que pertencem a sua area
de atuacdo, quais sejam: a licenca e cessdo de marcas e patentes, a
franquia e os contratos que impliquem em transferéncia de tecnologia.

O artigo 2° da Lei 5.648/1970, quando da sua entrada em vigor,
assim dispunha:

Art 2° O Instituto tem por finalidade principal
executar, no ambito nacional, as normas que
regulam a propriedade industrial tendo em vista a
sua funcdo social, econdmica, juridica e técnica.
Paragrafo (nico. Sem prejuizo de outras
atribuicdes que lhe forem cometidas, o Instituto
adotar4, com vistas ao desenvolvimento
econdmico do Pais, medidas capazes de acelerar
e regular a transferéncia de tecnologia e de
estabelecer melhores condi¢des de negociacéo e
utilizacdo de patentes, cabendo-lhe ainda
pronunciar-se quanto a conveniéncia da assinatura
ratificagdo ou dendncia de convengdes, tratados,
convénio e acordos sobre propriedade industrial.
(grifou-se)

Nesse sentido, a Lei 5.648/1970 regulamentava no paragrafo Gnico
do artigo 2° que caberia ao INPI a andlise da conveniéncia e oportunidade

13 O INPI ja foi vinculado, no inicio, ao Ministério da Justica, entre outros.
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sobre questbes atinentes aos contratos de tecnologia, com vistas ao
desenvolvimento econdmico do Pais e a acelerar e regular a transferéncia
de tecnologia.

Posteriormente, com a promulgacdo da atual Lei da Propriedade
Industrial de 1996, o texto do artigo 2° foi alterado e, portanto, a
finalidade do INPI foi modificada. Retirou-se o seu poder de exame de
conveniéncia e oportunidade dos contratos de tecnologia.

Conforme a vigente redacdo do artigo 2°, o INPI tem como funcéo
primordial executar, no pais, as normas que instituem a propriedade
industrial, em razdo da sua finalidade social, econémica, juridica e
técnica, “bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura,
ratificacdo e dendincia de convengdes, tratados, convénios e acordos sobre
propriedade industrial” (BRASIL, 1970).

Por fim, destaca-se que o presente estudo apresentara, no préximo
capitulo, toda evolugdo regimental do 6rgéo interno do INPI responsavel
pela averbacdo e registro dos contratos de tecnologia, atualmente sob a
competéncia da Coordenacdo-Geral de Contratos de Tecnologia, ligada a
Presidéncia.

2.2.3 A legislacdo de Propriedade Industrial (1809-1996)

Como visto, a histdria das patentes surgiu pelo Alvara de 1809, da
Familia Real, reconhecendo a concessdo de um privilégio de catorze anos.
De acordo com ABAPI (1998, p. 17), ao contrario do que ocorre hoje, em
que ha o reconhecimento do direito de prote¢do a propriedade intelectual,
“a patente foi introduzida no Brasil dentro de uma politica de fomento a
industria”, apds a Revolugdo Industrial.

A primeira lei que tratou sobre a regulamentacdo das patentes foi
a Lei de 28 de agosto de 1830, cujo preambulo dispunha: “Concede
privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma inddstria util e um
prémio que introduzir uma indUstria estrangeira, ¢ regula sua concessdo”
(BRASIL, 1830).

O artigo 8° da referida legislagdo previa: “o que tiver uma patente,
podera dispor dela, como bem lhe parecer, usando ele mesmo, ou
cedendo-a a um, ou a mais” (BRASIL, 1830). Verifica-se, portanto, a
possibilidade de licenciamento ou de cessdo da patente desde aquela
época. No ano de 1860, o Decreto 2.712, de 22 de dezembro, alterou o
critério utilizado para determinar o inicio da validade do privilégio, para
a partir da data de assinatura da concessdo da patente.

As marcas, por sua vez, surgiram por meio do Decreto 2.682, de
23 de outubro de 1875. Segundo o artigo 1°: “¢ reconhecido a qualquer
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fabricante e negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura
e de seu comércio com sinais que os tornem distintos dos de qualquer
outra procedéncia” (BRASIL, 1875).

A respeito da mencéo a contratos envolvendo marcas, o artigo 12
determinava que:

Nas transmissdes das fabricas, assim como nas
alteracOes sobrevindas as firmas sociais, se a marca
tiver de subsistir, far-se-a no registro a respectiva
averbagdo, dando-se copia desta ao fabricante, ou
negociante, e fazendo-se publico pela imprensa.
(BRASIL, 1875)

O primeiro Cadigo da Propriedade Industrial no Brasil deu-se pelo
Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945 (CP1/1945). Como visto
acima, o drgao responsavel naquela época era 0 ja extinto Departamento
Nacional da Propriedade Industrial. De acordo com seu artigo 2°:

A protegdo da propriedade industrial, em sua
fungdo econbmica e juridica, visa reconhecer e
garantir os direitos daqueles que contribuem para o
melhor aproveitamento e distribuicdo de riqueza,
mantendo a lealdade de concorréncia no comércio
e na inddstria e estimulando a iniciativa individual,
0 poder de criacdo, de organizagdo e de invencdo
do individuo. (BRASIL, 1945)

Especificamente em relacdo aos contratos de tecnologia, o
CPI1/1945 ndo previa 0 registro dos contratos que implicassem em
transferéncia de tecnologia e de franquia junto ao DNPI. O artigo 50
regulamentava a possibilidade de concessao de licenca pelos proprietarios
de patentes de invencdo, modelo de utilidade e desenhos ou modelos
industriais para “exploragdo do invento privilegiado”. Tal como ocorre
atualmente, o artigo 52 dispunha que a averbagéo do contrato de licenca
somente teria efeitos perante terceiros, “depois de anotado no
Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde, para esse fim, o
interessado devera apresentar o titulo habil que ali ficara arquivado”
(BRASIL, 1945).

Conforme determinava o artigo 147 do CPI1/1945, os titulares de
marcas registradas também poderiam firmar contrato de licenca para
autorizacédo de uso, cuja validade perante terceiros ficava vinculada a sua
anotacdo junto ao DNPI. Em relacdo a cessdo desses direitos, os artigos
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44 e 143 previam, respectivamente, a possibilidade de alienacdo ou
transferéncia da propriedade de invencdo e da propriedade de marca,
titulo de estabelecimento, insignia e expressdo ou sinal de propaganda.
Nestes casos, a alienacdo se dava por ato intervivos e a transferéncia por
meio de sucessdo legitima ou testamentaria.

O CP1/1945 dispds também sobre os crimes contra a concorréncia
desleal. Dentre as hipdteses previstas, estavam incluidas as violagdes ao
segredo industrial, na forma que segue:

Art. 178. Comete crime de concorréncia desleal
que:

[..]

XI. divulga ou explora, sem autorizagdo, quando a
servigo de outrem, segrédo de fabrica, que Ihe foi
confiado ou de que tece conhecimento em razéo do
Servico;

XIl, divulga ou se utiliza, sem autorizagdo, de
segredo de negocio, que Ihe foi confiado ou de que
teve conhecimento em razdo do servi¢co, mesmo
depois de havé-lo deixado. (BRASIL, 1945)

O Cddigo da Propriedade Industrial de 1967 (CP1/1967)%,
Decreto-Lei 254, de 28 de fevereiro, manteve a possibilidade de
licenciamento e de cessdo das patentes de invencdo, desenhos ou modelos
industriais, com mesmo procedimento junto ao DNPI.

Importante destacar a substituicio do termo “invento
privilegiado”, previsto na norma anterior, por “invento patenteado”,
conforme redacdo do artigo 36. Além disso, conservou-se a cessdo e o
licenciamento de marcas, insignias e expressdes ou sinais de propaganda,
nos termos dos artigos 116 e 123, respectivamente, do CP1/1967.

Dois anos ap6s o CP1/1967, foi editado o Codigo da Propriedade
Industrial de 1969, pelo Decreto-Lei 1.005, de 21 de outubro de 1969, que
igualmente previa o licenciamento e a cessao dos direitos de propriedade
industrial. Em relago as patentes de invencdo e de modelos e desenhos
industriais, as disposicfes estavam previstas nos artigos 31 a 41 do
CP1/1969. J& o licenciamento e cessdo das marcas, titulos de
estabelecimento e expressdes ou sinais de propaganda estavam
regulamentados nos artigos 110 a 118 do CP1/1969.

14 0 CP1/1945 previa a protecdo de propriedade industrial das novas variedades
de plantas, o que foi revogado com o CPI/1967. Atualmente as cultivares sdo
regulamentadas pela Lei 9.456/1997.
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N&o houve disposicdo sobre os contratos de transferéncia de
tecnologia nos Cédigos de 1945, 1967 e 1969. Isso ndo significa dizer que
esses instrumentos ndo existiam. Na verdade, a antiga Superintendéncia
da Moeda e do Crédito (atualmente Banco Central do Brasil), era
responsavel por esses contratos, até a criagdo do INPI.

No ano de 1971, apo6s a criagdo do INPI, foi promulgada a Lei
5.772, de 21 de dezembro, a qual instituiu 0 novo Codigo da Propriedade
Industrial (CP1/1971), revogando-se as disposi¢fes anteriores. De acordo
com Barbosa (2002, p. 3), o CPI/1971, ao contrario dos Codigos
antecessores de 1945, 1967 e 1969 (todos Decretos-Lei) foi votado pelo
Congresso Nacional “em discussdes com a induastria nacional e
estrangeira e os advogados especialistas, documentadas nos Anais entdo
publicados”.

Acrescenta Barbosa (2002, p. 3) que, por implicar em exercicio
democratico, o CPI/1971 sofreu intervencBes informais em razdo do
clima politico e ideoldgico daquela época, além do que “refletia a
influéncia técnica, especialmente alemd, propiciada pelo inicio do
programa de assisténcia da Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual”.

No ambito do CPI/1971, a protecdo aos direitos de propriedade
industrial se daria por meio: da concessao de privilégios de invencéo, de
modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial; da
concessao de registros de marcas de indUstria e de comércio ou de servigo,
de expressdo ou sinal de propaganda; de represséao a falsas indicac6es de
procedéncia; e de repressdo a concorréncia desleal. No que se refere as
patentes (privilégios), as disposicbes que tratavam sobre 0 seu
licenciamento ou cessdo estavam entre os artigos 26 a 32 do CPI/1971.
Os artigos 29 e 30 estabeleciam a licenga dos privilégios de invencdo e de
modelos e desenhos industriais:

Art. 29. A concessdo de licenca para exploragdo
serd feita mediante ato revestido das formalidades
legais contendo as condig¢Oes de remuneragéo e as
relacionadas com a exploragdo do privilégio, bem
como referéncia ao nimero e ao titulo do pedido ou
da patente.

§ 1° A remuneracéo serd fixada com observancia
da legislacdo vigente e das normas baixadas pelas
autoridades monetéarias e cambiais.

§ 2° A concessdo ndo poderd impor restricbes a
comercializagdo e a exportagdo do produto de que
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trata a licenca, bem como a importagdo de insumos
necessarios a sua fabricagao.

§ 3° Nos termos e para os efeitos deste Codigo,
pertencerdo ao licenciado os direitos sobre os
aperfeicoamentos por ele introduzidos no produto
OU NO processo.

Art. 30. A aquisicdo de privilégio ou a concessao
de licenca para a sua exploracdo estdo sujeitas a
averbacdo no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

Paragrafo Unico. A averbagcdo ndo produzira
qualquer efeito, no tocante a royalties, quando se
referir a:

a) privilégio ndo concedido no Brasil;

b) privilégio concedido a titular residente,
domiciliado ou com sede no exterior, sem a
prioridade prevista no artigo 17;

c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou
de cancelamento;

d) privilégio cujo titular anterior néo tivesse direito
a tal remuneragdo. (BRASIL, 1971)

O licenciamento e a cessdo das marcas, por seu turno, eram
previstos nos artigos 87 a 92 do CPI/1971. O artigo 90 dispunha
especificamente sobre o licenciamento das marcas ou expressdes ou

sinais de propaganda:

Art. 90. O titular de marca ou expressdo ou sinal de
propaganda poderd autorizar 0 seu uso por terceiros
devidamente estabelecidos, mediante contrato de
exploracdo que contera o nimero do pedido ou do
registro e as condigdes de remuneracgdo, bem como
a obrigacdo de o titular exercer contrdle efetivo
sObre as especificacdes, natureza e qualidade dos
respectivos artigos ou servicos.

1° A remuneracéo sera fixada com observancia da
legislagdo vigente e das normas baixadas pelas
autoridades monetarias e cambiais.

2° A concessdo ndo poderd impor restriches a
industrializacdo ou a comercializagdo, inclusive a
exportacao.

3° O contrato de exploracdo, bem como suas
renovagdes ou prorrogagdes s produzirdo efeito
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em relacéo a terceiros depois de julgados conforme
e averbados pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

4° A averbagdo ndo produzira qualquer efeito, no
tocante a pagamento de royalties, quando se referir
a

a) registro ndo concedido no Brasil;

b) registro concedido a titular domiciliado ou com
sede no exterior, sem a prioridade prevista no artigo
68;

C) registro extinto ou em processo de nulidade ou
de cancelamento;

d) registro em vigéncia por prorrogacéo;

e) registro cujo titular anterior ndo tivesse direito a
tal remuneracdo. (BRASIL, 1971)

Denota-se que, ao contrario do até entdo previsto pelos Codigos
que regiam a Propriedade Industrial no Brasil, o CP1/1971 dispds sobre
critérios a serem observados, quando da elaboragdo dos contratos de
licenca para exploracdo de patentes e de marcas, como a remuneracéo,
indicacdo do niumero do pedido ou registro, observancia a legislacéo fiscal
e cambial, assim como hipdteses em que ndo haveria remessa de royalties,
ainda que o contrato fosse averbado junto ao INPI.

O disposto no §2° dos artigos 29 e 90 do CPI/1971, citados acima,
a respeito das restrigdes a comercializagdo, exportacdo e importacéo, nos
casos de licenciamento de patentes ou marcas, refletia diretamente a
politica econdmica e industrial intervencionista do pais daquela época.
Tais disposicOes estavam em consonancia com a lei que criou o INPl e a
sua funcdo de examinar a conveniéncia e oportunidade os contratos de
tecnologia, com vistas ao desenvolvimento econdmico do Pais e a acelerar
e regular a transferéncia de tecnologia (artigo 2°, paragrafo Unico, Lei
5.648/1970).

O CP1/1971 foi a primeira legislacdo de propriedade industrial que
dispds sobre o registro dos contratos que implicassem em transferéncia
de tecnologia. Segundo o seu artigo 126:

Art. 126. Ficam sujeitos a averbagao®® no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos
do artigo 2°, paragrafo Unico, da Lei n. 5.648, de 11

15 Conforme se demonstrara mais a frente neste trabalho, entende-se que a
nomenclatura “averbagdo” prevista no art. 126 do CPI/1971 esté incorreta, o que
foi corrigido pela atual LP1/1996.
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de dezembro de 1970, os atos ou contratos que
impliquem em transferéncia de tecnologia.
(BRASIL, 1971)

A insercdo da modalidade de contrato de transferéncia de
tecnologia como de responsabilidade do érgdo que regula a propriedade
industrial, no caso o INPI, deu-se justamente no periodo em que havia
previsdo do exame de mérito nos contratos de tecnologia. Tanto que a
prépria norma que regulamenta o seu registro junto ao INPI cita
expressamente o artigo que determina essa observancia pelo 6rgao.

Em que pese o CPI/1971 tenha trazido maior previsdo e
especificidade sobre os contratos de tecnologia, isso ndo retirou algumas
lacunas existentes sobre as suas disposi¢des, principalmente em relagdo
aos contratos de transferéncia de tecnologia. Nota-se que a disposicao,
por meio de lei federal, pouco tratou sobre os contratos de transferéncia
de tecnologia, deixando a cargo do INPI a funcdo de regulamentar os
procedimentos internos para registro desta modalidade contratual.

Oportuno consignar que o artigo 128 do CP1/1971 manteve o texto
do CPI/1945 em relacdo aos crimes de concorréncia desleal,
permanecendo, consequentemente, as hipoteses de violagdo ao segredo de
fabrica (inciso XI) e ao segredo de negdcio (inciso XIlI).

Em meados de 1987, iniciou-se o processo de mudanca da Lei da
Propriedade Industrial brasileira, cuja origem se deu, principalmente, pela
pressdo feita pelo Governo dos Estados Unidos da América, a partir de
sanc¢Oes unilaterais impostas sob a Secdo 301 do Trade Act, e também
pelo contexto historico que vivia a politica do entdo Governo Collor
(BARBOSA, 2002). Furtado (1996) complementa que a atual Lei da
Propriedade Industrial resultou das relacbes comerciais com outras
nacdes, especialmente grandes poténcias econdmicas como os EUA.

A Portaria Interministerial 346, de julho de 1990, criou Comissdo
para elaborar o Projeto de Lei do Governo com vistas a alteracdo do
CP1/1971. A Comissdo Interministerial era formada por vérias
subcomissdes e reunia representantes dos Ministérios da Justica, da
Economia, das Relagbes Exteriores, da Salide e da Secretaria de Ciéncia
e Tecnologia, além de técnicos do INPI e de outros consultores externos.

De acordo com Barbosa (2002), em diversas ocasifes, a Comissdo
Interministerial ouviu as associacbes, empresas e entidades
governamentais interessadas no tema, inclusive contou com a
participacdo da Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)
e da Associacdo Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
(ABAPI).
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O processo de modificacdo do CPI/1971 para a atual legislacdo
deu-se concomitantemente a0 momento em que se estava discutindo o
Acordo TRIPS em ambito mundial, o qual veio a ter grande influéncia na
redacdo da nossa legislacdo de propriedade industrial.

Nesse cenario, foi promulgada a atual Lei da Propriedade
Industrial (LP1/1996), Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual revogou
0 CPI/1971. A legislacdo vigente é proveniente do Projeto de Lei 824,
apresentado em 8 de maio de 1991, na Camara dos Deputados e iniciado
durante o Governo Collor, cujo resultado deu-se no Governo Fernando
Henrique Cardoso.

A LPI1/1996, que completou 20 anos no ano passado, tem como
escopo regular os direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial
no pais. A protecdo dos direitos relacionados a propriedade industrial da-
se pela: concessdo de patentes de invencdo e de modelo de utilidade;
concessdo de registro de desenho industrial; concessdo de registro de
marca; repressdo as falsas indicacbes geogréaficas; e repressdo a
concorréncia desleal (artigo 2°).

Os “privilégios” das legislagbes anteriores passaram a ser
denominados exclusivamente de patentes de invengdo e de modelo de
utilidade. Até o CP1/1971 o desenho industrial também era considerado
um “privilégio” a ser patenteado e, com a LPI/1996, passou a ter
disposicéo especifica, como um registro.

Passando-se a previsdo de contratos, como estes serdo objeto de
estudo no terceiro capitulo, far-se-4 apenas uma indicacdo da
regulamentacédo dos contratos de propriedade industrial e de transferéncia
de tecnologia no contexto da LP1/1996.

Em relacdo as patentes de invencdo e de modelo de utilidade, a
cessao é regulamentada nos artigos 58 a 60. O licenciamento das patentes
é previsto pelos artigos 61 a 63 (licenga voluntéria), 64 a 67 (oferta de
licenca) e 68 a 74 (licenga compulséria).

Em que pese se afirmou que o desenho industrial deixou de ser
considerado um privilégio e passou a ser um registro, o artigo 121 da
LP1/1996 determina que as disposicGes sobre cessdo e licenciamento
voluntario de patentes aplicam-se aos modelos de utilidade. Desse modo,
em termos de contratos de propriedade industrial, equiparam-se 0s
procedimentos a serem adotados.

No tocante as marcas, os artigos 134 a 138 da LP1/1996
regulamentam a sua cessdo, ao passo que a licenca de uso é prevista pelos
artigos 139 a 141.

Ao contréario do CP1/1971, em que os contratos de transferéncia de
tecnologia eram tratados nas disposicdes finais e transitorias, a LP1/1996
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regulamenta esses contratos no titulo especifico “Da transferéncia de
tecnologia e da franquia” (Titulo VI), o qual somente possui um artigo.
O artigo 211 da LP1/1996 determina que:

Art. 211. O INPI fard o registro dos contratos que
impliquem transferéncia de tecnologia, contratos
de franquia e similares para produzirem efeitos em
relacdo a terceiros.

Paragrafo Unico. A decisdo relativa aos pedidos de
registro de contratos de que trata este artigo sera
proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data do pedido de registro. (BRASIL, 1996)

Além de incluir explicitamente os contratos de franquia sob a
responsabilidade do INPI*®, a LPI/1996 igualmente esclareceu o que seria
averbado ou registrado pelo INPI. Até aquele momento, utilizava-se a
palavra averbar para todas as modalidades contratuais, sem qualquer
distincéo.

Definiu-se entdo que a averbacéo corresponde aqueles contratos
gue possuem titulo principal, como patentes, marcas e desenho industrial,
Cujos contratos possuem como objeto esses direitos de propriedade
industrial. Por outro lado, o registro compreende os contratos que nédo
possuem titulo, tais como o fornecimento de tecnologia (know-how), a
assisténcia técnica e cientifica e a franquia, todos previstos pelo artigo
211 da LP1/1996.

Dentre as principais mudancas ocasionadas pela LP1/1996, pode-
se observar que, para este trabalho, a mais substancial foi a trazida pelo
artigo 240. Revogou-se 0 papel do INPI de adotar “medidas capazes de
acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores
condicOes de negociacao e utilizacdo de patentes”, previsto anteriormente
no paragrafo Unico do artigo 2°.

A partir de entdo, foi determinado que o INPI tem por objetivo
principal “executar, no &mbito nacional, as normas que regulam a
propriedade industrial, tendo em vista a sua funcdo social, econémica,
juridica e técnica”, conforme redagdo conferida pelo artigo 240 da
LP1/1996.

Com a LPI1/1996, Barbosa (2015) esclarece que o INPI deixou de
ter o poder de intervencdo nos contratos, a respeito de sua conveniéncia e

16 Apesar do contrato de franquia somente ter sido inserido pela LP1/1996 como
de responsabilidade do INPI, o Ato Normativo INPI 115/1993 j& regulamentava
sobre o processo de averbacdo de Contratos de Franquia junto ao Instituto.
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oportunidade; permanecendo, entretanto, a competéncia do INPI para
atuar como assessor, “ex ante”, da Receita Federal e do Banco Central na
analise dos contratos que impliquem em transferéncia de tecnologia.

Acrescenta-se que a LP1/1996 manteve a repressdo a concorréncia
desleal como um dos critérios de protecdo dos direitos relativos a
propriedade industrial. Contudo, a lei atual modificou a redacdo das
hipéteses de concorréncia desleal, ao retirar as expressdes “segredo de
fabrica” e “segredo de negocio” anteriormente previstas. Desse modo, 0
artigo 195 da LPI/1996 determina que comete crime a concorréncia
desleal, quem:

Xl - divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorizacdo, de conhecimentos, informagfes ou
dados confidenciais, utilizdveis na inddstria,
comércio ou prestacdo de servigos, excluidos
aqueles que sejam de conhecimento publico ou que
sejam evidentes para um técnico no assunto, a que
teve acesso mediante relagdo contratual ou
empregaticia, mesmo apds o término do contrato;
X1l - divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorizacdo, de conhecimentos ou informacdes a
que se refere o inciso anterior, obtidos por meios
ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude.

Nesses casos, também se considera crime a concorréncia desleal
qguando as informagdes sdo divulgadas, exploradas ou utilizadas por
empregador, sdcio ou administrador da empresa, conforme §1° do citado
artigo.

Assim, dentre todo o histérico das legislagbes de propriedade
industrial, foi possivel verificar que a insercdo do registro dos contratos
de transferéncia de tecnologia como de responsabilidade do 6rgdo que
regula a propriedade industrial, atualmente o INPI, ocorreu nos anos
1970, periodo em que o Pais possuia uma politica econdmica e industrial
de regulacdo do mercado tecnoldgico, por meio do controle da
contratacdo internacional de tecnologia.

2.2.4 Evolucéo das politicas industriais e de inovagao (1951-2016)

Como visto, as politicas industriais brasileiras (dos anos de 1950
até os dias atuais) tém grande influéncia no processo de importacdo de
tecnologia, principalmente em relagdo aos contratos de tecnologia que séo
averbados/registrados junto ao INPI. Ao longo dos anos, o exame de
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mérito realizado pelo Instituto nesses instrumentos estd intimamente
relacionado a politica industrial vigente, isto €, se é protecionista ou
flexivel.

Quando se pensa em contratacdo internacional de tecnologia no
Brasil, é estritamente necessario que se observe a politica industrial da
época. Além disso, as politicas de inovacdo do Pais também estdo
relacionadas diretamente a esses instrumentos, na medida em que
dispdem sobre incentivos e estimulos a inovacdo tecnoldgica brasileira, o
gue compreende na criagdo, absorcdo, difusdo e transferéncia de
tecnologia, conforme o préprio texto constitucional determina.

Desse modo, esta subsecdo abordard a evolugdo das politicas
industriais e de inovacdo no Pais, apontando alguns marcos regulatérios
importantes nessa historia.

O INPI (2016), ao abordar a histéria da averbagdo/registro de
contratos no Instituto, divide-a em quatro fases: a primeira, denominada
“controle de capitais estrangeiros” (1950-1970); a segunda, “estratégia de
substituicdo de importacdes” (1970-1990); a terceira, “estratégia de
inser¢do internacional” (1990-2000); e a quarta, “desenvolvimento do
sistema nacional de inovacao” (anos 2000).

Na primeira fase (1950-1970), quando ainda néo existia o INPI,
afirma-se o foco das normas e praticas brasileira, em um primeiro
momento, era o controle de remessas de royalties e lucros ao exterior e,
apos, o estimulo ao desenvolvimento industrial em setores prioritarios. O
registro dos contratos de tecnologia foi instituido pela Lei 4.131/1962.

Na politica de inovacdo brasileira, 0 primeiro marco regulatério
deu-se, no ano de 1951, com a criagdo do Conselho Nacional de Pesquisas
(CNPq), pela Lei 1.310, de 15 de janeiro, com o objetivo de “promover e
estimular o desenvolvimento da investigacdo cientifica e tecnoldgica em
qualquer dominio do conhecimento” (BRASIL, 1951).

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico
(FNDCT) foi criado pelo Decreto-Lei 719, de 31 de julho de 1969, com a
finalidade de dar apoio financeiro aos programas e projetos prioritarios
de desenvolvimento cientifico e tecnolégico nacionais.

A partir dos anos de 1970 até 1990, expde o INPI (Ibid.) que a
politica industrial tinha como objetivo a regulacdo do mercado de
tecnologia, a partir da conveniéncia e interesse dos objetivos e estratégias
da politica nacional de desenvolvimento industrial. Nessa fase houve a
sua criagdo e a instituicdo do CP1/1971, momento em que 0s atos e
contratos que implicassem transferéncia de tecnologia passaram a ser
sujeitos a registro do INPI.



62

O INPI (Ibid.) acrescenta que “foi organizado com a missdo de
acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores
condicOes de negociacdo e utilizacdo de patentes e outros direitos de
natureza analoga”.

Ja no ano de 1974 houve o langamento do Il Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND), o qual era uma politica industrial do Estado
brasileiro, criado com o objetivo de desenvolver a economia do Pais em
relacdo ao cenario mundial. O Il PND vigorou entre os anos de 1975 e
1979 e teve influéncia significativa no processo de averbacao e registro
dos contratos de tecnologia junto ao INPI. O Ato Normativa 15/1975, que
regulava esse procedimento no Instituto, mencionava expressamente que
aquela norma se baseava no 11 PND.

Paralelamente a isso, o Governo Federal buscava também a
estruturacdo de um sistema nacional articulado de CT&I. A primeira
iniciativa de organizacéo desse sistema ocorreu em 1975, com a criagdo
do Sistema Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico, o
gual organizava e agrupava as entidades que utilizavam recursos
governamentais para realizar atividades de pesquisas cientificas e
tecnoldgicas. Seguindo-se os Planos Basicos de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnoldgico, entdo administrados pelo CNPq (PIMENTEL
et al, 2012).

Em 1984 foi instituida a Politica Nacional de Informatica, pela Lei
7.232, de 29 de outubro, com a finalidade de “capacitacdo nacional nas
atividades de informatica, em proveito do desenvolvimento social,
cultural, politico, tecnologico e econdmico da sociedade brasileira”
(BRASIL, 1984), conforme artigo 2°.

Leonardos (1997, p. 122) observa que o controle tecnoldgico
nacional estava entre as maiores preocupacdes da politica brasileira em
relacdo a transferéncia de tecnologia, nos anos 1970 e 1980, o que foi
introduzido na Lei 7.232/1984, ao exigir “o controle tecnoldgico nacional
a fim de qualificar determinada empresa como brasileira”, segundo o
artigo 12.

A partir de 1985, com a criacdo do Ministério da Ciéncia e
Tecnologia, como 6rgdo central do sistema federal de C&T, estruturou-
se 0 Sistema Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (SNCTI), que
“dispde de foruns de articulagéo e interlocucéo dos atores de CT&I e de
mecanismos para atuar de forma integrada e com a cooperacéo entre 0s
governos e 6rgdos das esferas federal e estadual” (PIMENTEL et al, 2012,
p. 366).

Com a promulgacdo da Constituicdo da Republica Federativa do
Brasil de 1988, de 5 de outubro, destinou-se um capitulo a tratar
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especificamente sobre a promogdo e incentivo ao desenvolvimento
cientifico, a pesquisa, e a capacitacdo cientifica e tecnoldgica, por meio
dos artigos 218 e 219Y.

Ainda no ano de 1988, o Decreto 96.760, de 22 de setembro,
implementou uma nova politica industrial, com o objetivo de modernizar
e aumentar a competitividade do parque industrial do Pais. Dentre os
programas dessa politica, ressalta-se 0 Programas de Desenvolvimento
Tecnolégico Industrial (PDTI), criado para “capacitacdo empresarial no
campo da tecnologia industrial, por meio da criagdo e manutengéo de
estrutura de gestdo tecnoldgica permanente, inclusive com o
estabelecimento de associagdes entre empresas e vinculos com
instituicdes de pesquisa” (BRASIL, 1988).

O PDTI das empresas deveria ser apreciado pelo INPI, nos casos
de importacéo de tecnologia, conforme artigo 30 do Decreto 96.760/1988.
Apbs a aprovacdo do PDTI, os atos e contratos de importagdo de
tecnologia “sobre os quais se calculardo os beneficios concedidos estarao
sujeitos ao regime de simples notificagdo, conforme regulado pelo INPI,
dispensada a consulta prévia” (BRASIL, 1988)!%. Houve, a partir de
entdo, uma flexibilizagdo da politica industrial brasileira em relacéo a
contratacdo internacional de tecnologia.

Com o inicio dos anos 1990, o INPI (Ibid.) afirma que se iniciou a
terceira fase da politica industrial, denominada “estratégia de insercéo
internacional”, a qual foi marcada pela flexibilizacdo das normas e dos
procedimentos relacionados a averbacgdo de contratos, que ocorreram no
contexto das reformas do Estado. A partir de entdo, o Sistema de
Propriedade Intelectual passaria a estimular os investimentos em Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) e promover a maior transferéncia
internacional de tecnologia.

Segundo o INPI (Ibid.), nesta etapa, houve a aprovacéo de diversas
legislacGes pertinentes & transferéncia de tecnologia, como: a Lei
8.383/1991, a qual revogou os dispositivos impeditivos de remessas, a
titulo de transferéncia de tecnologia, entre matriz e subsidiarias no Pais;
a Lei 8.955/1994, que regulamentava as franquias; a Lei 9.279/1996, que
instituiu a nova e vigente LPI; e outras relacionadas, como a Lei

17 Como visto na subsecdo 2.2.1 deste trabalho, a Emenda Constitucional 85/2015
alterou a redacdo dos artigos 218 e 219 no sentido de prever expressamente a
palavra “inovagéo” em seu texto constitucional.

18 0 Ato Normativo INPI 93, de 8 de novembro de 1988, dispds sobre o regime
de simples notificacéo.
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9.609/1998 (protecdo ao software) e a Lei 9.456/1997 (protecdo de
cultivares).

Nesse periodo, no tocante ao FNDCT, a partir da percepcdo da
necessidade da ampliacdo da estrutura de CT&I, de sinergia entre a
universidade e o setor empresarial, de incentivos a pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e de seu fomento em bases competitivas e
sustentaveis, comecaram a ser implementados Fundos Setoriais, a partir
de 1999, com a funcgéo de

[...] ampliar e dar estabilidade ao financiamento de
CT&I, atendendo a diversas areas, cada um com
recursos proprios, oriundos de contribui¢Bes
incidentes sobre o faturamento das empresas
(CIDE, IPI, remessa de recursos ao exterior,
pagamento de royalties, assisténcia técnica e
servicos especializados ou profissionais) e/ou
sobre o resultado da exploragdo de recursos
naturais pertencentes a Unido. (PIMENTEL et al,
2012, p. 362)

Na quarta e Ultima etapa da politica industrial brasileira, ocorrida
a partir dos anos 2000, a averbagdo e o registro dos contratos junto ao
INPI passaram a “compor 0 novo contexto baseado na articulacdo e no
fortalecimento do sistema nacional de inovag¢do” (INPI). De acordo com
0 Instituto, as acdes relacionadas & defesa da concorréncia e & integragéo
internacional da economia brasileira igualmente estdo inseridas neste
contexto atual, em que 0s servicos de apoio ao mercado de tecnologia se
ressaltam, tendo o INPI passado por uma reorganizacao, iniciada a partir
de 2004 com o Decreto 5.147 até o ano de 2016, com o Decreto 8.854,
visando: a modernizacdo dos procedimentos; a melhor prestacdo de
Servigos; e a maior interagdo com 0S USUArios.

No ano de 2004, foi criada a Agéncia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI), pela Lei 11.080, de 30 de dezembro,
cujo objetivo é promover a execucdo da politica industrial, em
consonancia com as politicas de ciéncia, tecnologia, inovacdo e de
comércio exterior. A politica industrial recente do Brasil foi dividida em
trés fases: a Politica Industrial, Tecnologica e de Comércio Exterior
(PITCE), de 2004 a 2008; a Politica de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), de 2008 a 2010; e o Plano Brasil Maior (PBM), de 2011 a 2014%°.

19 Para mais informacgdes sobre essas politicas industriais, sugere-se leitura no
Portal da ABDI
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A primeira politica industrial foi a PICTE, lancada em 31 de margo
de 2004, com o objetivo de fortalecer e expandir a base industrial
brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora das empresas,
sendo concebida a partir de uma visdo estratégica de longo prazo, cujo
pilar central era a inovacao e a agregacdo de valor aos processos, produtos
e servicos da industria nacional (PIMENTEL et al, 2012).

De acordo com Pimentel et al (2012), a PITCE atuou em trés eixos:
linhas de acdo horizontais (inovagdo e desenvolvimento tecnolégico,
insercdo externa/exportacdes, modernizagdo industrial, ambiente
institucional); setores estratégicos (software, semicondutores, bens de
capital, farmacos e medicamentos); e atividades portadoras de futuro
(biotecnologia, nanotecnologia e energias renovaveis).

Destaca-se que a ABDI, no documento da PICTE, observa o
esgotamento do modelo adotado nos anos 1980 a 1990 de controle de
capitais. A Agéncia afirma que o referido modelo ndo prosperou e que foi
necessario pensar em uma nova forma de fazer a politica industrial
brasileira.

Em que pese a importancia e impacto da PICTE no sistema de
inovagdo brasileiro, permanecia, ainda, a necessidade de instituir um
ambiente legal que favorecesse e facilitasse 0s projetos cooperativos de
InstituicGes Cientificas e Tecnoldgicas (ICT’s) com empresas, para fins
de promogdo e incremento efetivo da inovacdo no setor produtivo
(PIMENTEL et al, 2012). Nesse sentido, foi expedida a Lei 10.973, de 2
de dezembro de 2004, denominada de Lei de Inovacdo.

A Lei de Inovacdo, em vigéncia até os dias atuais, estabeleceu
medidas de incentivo & inovagao e & pesquisa cientifica e tecnolégica no
ambiente produtivo, “com vistas a capacitacao tecnoldgica, ao alcance da
autonomia tecnoldgica e ao desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional do Pais” (BRASIL, 2004), nos termos da Constitui¢do
da Republica Federativa do Brasil de 1988.

Ja em 2005, houve a promulgacdo da Lei 11.196, de 21 de
novembro, denominada de Lei do Bem, a qual concedeu um conjunto de
incentivos fiscais as atividades de P&D voltadas & inovagdo em empresas.
O Decreto 5.798, de 7 de junho de 2006, disciplinou o procedimento dos
incentivos fiscais as atividades de pesquisa tecnoldgica e
desenvolvimento de inovacdo tecnoldgica, nos termos da Lei
11.196/2006.

Entre os anos 2007 a 2010, foi implementado o Plano de Acéo de
Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo para o Desenvolvimento Nacional
(PACTI), do Ministério da Ciéncia e Tecnologia, cuja principal finalidade
era definir diversas iniciativas, acbes e programas que possibilitassem
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tornar mais decisivo o papel da CT&I no desenvolvimento sustentavel do
Pais.

No ano de 2008 foi elaborada a Politica de Desenvolvimento
Produtivo (PDP) pelo Governo Federal, no sentido de dar continuidade &
PICTE (2004), com o objetivo de fortalecer a economia do pais e sustentar
0 crescimento e incentivar a exportacdo, tendo como principios
norteadores o didlogo com o setor privado e o estabelecimento de metas,
necessario ao seu permanente monitoramento (PIMENTEL et al, 2012).

O Plano Brasil Maior (PBM) foi instituido em 2011, sucedendo a
PDP e estabelecendo a politica industrial, tecnoldgica, de servicos e de
comércio exterior para o periodo de 2011 a 2014. O PBM definiu um
conjunto inicial de medidas e o completou a partir do dialogo com o setor
produtivo, durante o periodo definido.

No ano de 2013, o Decreto de 2 de setembro qualificou a
Associagdo Brasileira de Pesquisa e Inovacdo Industrial (EMBRAPII),
como uma Organizacdo Social, com a finalidade de ‘“promover e
incentivar a realizacdo de projetos empresariais de pesquisa,
desenvolvimento e inovagdo voltados para setores industriais por meio de
cooperagdo com instituigBes de pesquisa tecnoldgica” (BRASIL, 2013).

O ultimo marco legal da politica de inovagdo brasileira foi a
implementacdo do Coédigo Nacional da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao
(Codigo de CT&I), criado pela Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o
qual alterou dispositivos da Lei de Inovagdo de 2004, a fim de ampliar as
parcerias publico-privadas e as relagfes entre as universidades e centros
de pesquisa com o setor produtivo.

No que se refere especificamente aos contratos de tecnologia, a Lei
de Inovagéo (2004) regulamentou sobre a possibilidade de licenciamento
e de cessdo de direitos de propriedade intelectual pelas InstituicGes
Cientificas, Tecnologicas e de Inovacdo (ICT’s), cujo texto foi
modificado pelo Codigo de CT&I (2016), porém mantendo-se as
hipoteses.

Os artigos 6° e 7° preveem sobre o licenciamento e a transferéncia
de tecnologia:

Art. 6° E facultado & ICT publica celebrar contrato
de transferéncia de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploracdo de
criagdo por ela desenvolvida isoladamente ou por
meio de parceria. (BRASIL, 2016)

[.]
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Art. 7° A ICT podera obter o direito de uso ou de
exploracdo de criacdo protegida. (BRASIL, 2004)

Desse modo, a ICT pode transferir sua tecnologia ou licenciar 0s
direitos sobre sua criacdo (feita de forma exclusiva ou em conjunto) a
terceiros, com algumas especificidades descritas nos paragrafos do artigo
6°, assim como também pode explorar, por meio de licenca, a criagdo de
outrem.

Além disso, ha as hipdteses de cessdo dos direitos pela ICT,
conforme artigos 9° e 11:

Art. 9¢ E facultado & ICT celebrar acordos de
parceria com instituicGes publicas e privadas para
realizacdo de atividades conjuntas de pesquisa
cientifica e tecnoldgica e de desenvolvimento de
tecnologia, produto, servico ou processo.

[..]

83° A propriedade intelectual e a participagdo nos
resultados referidas no § 20 serdo asseguradas as
partes contratantes, nos termos do contrato,
podendo a ICT ceder ao parceiro privado a
totalidade dos direitos de propriedade intelectual
mediante compensagdo financeira ou ndo
financeira, desde que economicamente
mensuravel.

Art. 11. Nos casos e condigcdes definidos em
normas da ICT e nos termos da legislacdo
pertinente, a ICT podera ceder seus direitos sobre a
criacdo, mediante manifestacdo expressa e
motivada e a titulo ndo oneroso, ao criador, para
que 0s exerga em seu proprio nome e sob sua inteira
responsabilidade, ou a terceiro, mediante
remuneragéo.

Paragrafo Unico. A manifestacdo prevista no caput
deste artigo devera ser proferida pelo 6rgédo ou
autoridade maxima da instituicdo, ouvido o nicleo
de inovagdo tecnoldgica, no prazo fixado em
regulamento. (BRASIL, 2016)

O caso previsto no artigo 9° trata especificamente sobre a cessao
dos direitos de propriedade intelectual existentes sob acordos de parceria
de PD&I, a qual pode se dar tanto a titulo gratuito quanto oneroso, desde
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que seja possivel quantificar esses direitos?°. Por outro lado, o artigo 11
confere a possibilidade de a ICT ceder os direitos da criagdo ao criador, a
titulo gratuito, ou a terceiro, de forma onerosa.

Diante disso, tem-se que a politica de inovacgdo do Pais possibilita
o licenciamento e de cessdo de direitos de propriedade industrial, bem
como de transferéncia de tecnologia, pelas Instituicbes Cientificas,
Tecnoldgicas e de Inovacdo, 0 que é um ponto importante, quando se
pensa na sua fungéo colaborativa em prol da inovacao tecnol6gica do pais.

Ainda assim, verifica-se que a politica industrial brasileira, a partir
dos anos 1970, foi de controle da regulacdo da transferéncia internacional
de tecnologia, de modo a assegurar o desenvolvimento da indistria local.
A partir dos anos 1990 e até os anos 2000, houve uma mudanca nessa
concepgdo restritiva do Governo brasileiro e as politicas industriais
passaram a ter uma maior abertura, buscando a insercdo internacional do
Pais. Tais mudancas impactaram diretamente na analise realizada pelo
INPI nos contratos de tecnologia.

2.2.5 Outras legislactes relacionadas aos contratos de tecnologia

Franco (2010) explica que a politica fiscal brasileira para
pagamento relacionados a transferéncia de tecnologia sempre esteve
intimamente relacionada a politica cambial, andando ambas em conjunto
na repressao a distribuicéo disfarcada de lucros e manobras contabeis que
pretendiam burlar a lei entdo em vigor que restringia a remessa de
pagamentos entre empresas relacionadas com controle do capital volante.

Segundo Leonardos (1997), ha dois interesses diversos quando se
trata de transferéncia de tecnologia. Do ponto de vista do fornecedor, essa
gera renda tributada por meio de imposto de renda. Por outro lado, para o
receptor, 0 seu interesse € que 0s pagamentos sejam passiveis de deducdo
como despesa operacional, quando da afericdo do lucro real do seu
imposto de renda. Tanto em &mbito interno quanto externo, considera-se
o0 imposto de renda como o principal tributo a recair sobre a transferéncia
de tecnologia.

Leonardo (1997, p. 149) ensina que a Lei 3.470, de 28 de hovembro
de 1958 — a qual alterou a legislagdo do Imposto de Renda — estabeleceu
as primeiras restricdes a dedutibilidade fiscal dos pagamentos dos

20 A valoracéo de ativos intangiveis é um dos temas mais controversos no ambito
da propriedade intelectual. Avaliar um bem material é uma tarefa relativamente
simples. No caso dos ativos intangiveis, por outro lado, ndo hd uma regra definida
de como serdo quantificados ou até mesmo se € possivel mensura-los.
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contratos de tecnologia, criando “limites que seriam calculados em bases
percentuais sobre a receita bruta do produto fabricado ou vendido com o
uso da tecnologia correspondente”. Além disso, a legislacdo determinou
a averbacdo dos contratos de licenciamento de marcas e patentes junto ao
entdo DNPI, como requisito para a dedutibilidade.

O artigo 74 da Lei 3.470/1958 regulamenta que:

Art. 74. Para os fins da determinagdo do lucro real
das pessoas juridicas como o define a legislagdo do
imposto de renda, somente poderdo ser deduzidas
do lucro bruto a soma das quantias devidas a titulo
de royalties pela exploracéo de marcas de industria
e de comércio e patentes de invengdo, por
assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhantes até o limite maximo de 5% (cinco por
cento) da receita bruta do produto fabricado ou
vendido.

[..]

§ 3° A comprovacdo das despesas a que se refere
este artigo sera feita mediante contrato de cessdo
ou licenca de uso da marca ou invento privilegiado,
regularmente registrado no pais, de acordo com as
prescricdes do Cédigo da Propriedade Industrial
(Decreto-lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou
de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, desde que efetivamente prestados tais
servicos. (BRASIL, 1958)

No tocante aos limites para a dedutibilidade fiscal dos pagamentos
por tecnologia, a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) 436, de 30 de
dezembro de 1958, ainda em vigor, estabeleceu coeficientes percentuais
maximos “para a dedugdo de royalties, pela exploracdo de marcas e
patentes, de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante”,
amortizacao, levando em conta os tipos de producéo, de acordo com o seu
grau de essencialidade. Os grupos constantes da Portaria foram alterados
em trés oportunidades: Portaria/MF 113/1959, 314/1970 e 60/1994, cujo
objetivo foi incluir itens nos Grupos ja existentes na primeira normativa.

De acordo com Leonardos (1997), os limites impostos pela
Portaria/MF 436/1958 variam conforme o setor da indUstria ou comércio
em que a tecnologia sera aplicada. O percentual méximo de 5% para as
indUstrias de base — como cimento, metalurgia pesada e construcao naval
— 4% a 2% para as indUstrias essenciais de transformacdo — produtos
guimicos, alimentares e farmacéuticos — e de 1% para as demais inddstrias
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de transformacdo e para as marcas de inddstria e comércio. No grupo do
limite de 1% para deducdo, por exemplo, estaria a indlstria ligada a
biotecnologia, a qual vem crescendo constantemente e, mesmo assim, é
ignorada nas normativas que tratam sobre a quest&o.

Em 1962, foi promulgada a Lei 4.131, de 3 de setembro, com o
escopo de disciplinar “a aplicacdo do capital estrangeiro e as remessas de
valores para o exterior”. Leonardos (1997) assevera que a Lei introduziu
0 conceito de royalty, vigente até hoje, como “a quantia devida ao titular
de uma marca ou patente em pagamento pela licenga de uso das mesmas”.

O artigo 9°da Lei 4.131/1962 determina a submisséo dos contratos
e demais documentos necessarios aos Orgdos competentes da
Superintendéncia da Moeda e do Crédito e da Divisdo do Imposto sobre
a Renda, para autorizacio de remessa para o exterior.

Leonardos (1997) ressalta que as atribuicbes da antiga
Superintendéncia da Moeda e do Crédito (SUMOC) sdo atualmente
exercidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), assim como a Divisao
do Imposto sobre a Renda foi extinta e suas competéncias sdo exercidas
hoje pela Secretaria da Receita Federal (SRF).

O BACEN, em relagdo ao comércio exterior, é responsavel por
formular e executar as politicas cambial e monetaria do Pais. Para fins de
remessa de royalties para o exterior, 0 contrato deve ser averbado ou
registrado perante o INPI e apds, registrado junto aoc BACEN, pelo
Registro Declaratério Eletrénico. JA& a SRF é responsavel pela
administracdo dos tributos internos e aduaneiros da Unido Federal. No
tocante aos contratos de tecnologia, a SRF é responsavel por regulamentar
a questdo da dedutibilidade fiscal da remessa de royalties.

O artigo 11 da Lei 4.131/1962 (conforme alteracdo dada pela Lei
4.390, de 29 de agosto de 1964) dispde que os pedidos de registro de
contrato de patentes, marcas da indUstria e comércio ou outros titulos da
mesma espécie, para efeito de transferéncias financeiras para o
pagamento de royalties, deverdo estar acompanhados da “certiddo
probatéria da assisténcia e vigéncia, no Brasil, dos respectivos
privilégios”, concedidos entdo pelo extinto DNPI (atualmente INPI), bem
como a prova de que os direitos ndo caducaram.

Jaoartigo 12 da Lei 4.131/1962 prevé sobre a dedutibilidade fiscal
nos contratos de tecnologia:

Art. 12. As somas das quantias devidas a titulo de
"royalties” pela exploragdo de patentes de
invencdo, ou uso da marcas de indlstria e de
comércio e por assisténcia técnica, cientifica,
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administrativa ou semelhante, poderdo ser
deduzidas, nas declaragdes de renda para o efeito
do art. 37 do Decreto n° 47.373 de 07/12/1959, até
o limite maximo de cinco por cento (5%) da receita
bruta do produto fabricado ou vendido. (BRASIL,
1962)

O 82° do artigo 12 prevé que as dedugdes, nestes casos, serdo
realizadas quando for comprovado que as despesas sdo provenientes de
assisténcia técnica, cientifica, administrativa e semelhantes, bem como de
cessdo ou de licenga de uso de marca ou patente. O 83°, o qual se estudara
mais adiante, prevé o prazo de cinco anos, prorrogaveis por mais cinco,
para a dedutibilidade dessas despesas.

No que se refere aos contratos de tecnologia firmado entre filial ou
subsidiaria de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no
exterior, no caso de maioria do capital da matriz estrangeira, o artigo 14
da Lei 4.131/1962 determinava que ndo seria permitida a remessa de
royalties.

A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, revogou os dispositivos
gue impediam a remessas, a titulo de transferéncia de tecnologia, entre
matriz e subsidiarias (controladas por empresa estrangeira), limitado ao
valor maximo de dedutibilidade. Isso se deu no periodo em que a politica
industrial flexibilizou as normas nacionais, a respeito dos contratos de
tecnologia, para fins de inser¢éo internacional.

O Decreto 3.000/1999, que regulamenta a tributacéo, fiscalizac&o,
arrecadacgdo e administracdo do Imposto sobre a Renda, dispde:

Art. 355. As somas das quantias devidas a titulo de
royalties pela exploragdo de patentes de invengdo
ou uso de marcas de indUstria ou de comércio, e por
assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, poderédo ser deduzidas como despesas
operacionais até o limite maximo de cinco por
cento da receita liquida das vendas do produto
fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o
disposto nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei n° 3.470,
de 1958, art. 74, e Lei n°® 4.131, de 1962, art. 12, e
Decreto-Lei n° 1.730, de 1979, art. 6°).

[.-]

§ 3° A dedutibilidade das importancias pagas ou
creditadas pelas pessoas juridicas, a titulo de
aluguéis ou royalties pela exploragdo ou cessdo de
patentes ou pelo uso ou cessdo de marcas, bem
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como a titulo de remuneragdo que envolva
transferéncia de tecnologia (assisténcia técnica,
cientifica, administrativa ou semelhantes, projetos
ou servicos técnicos especializados) somente sera
admitida a partir da averbag8o do respectivo ato ou
contrato no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as
condi¢des da averbacdo e, ainda, as demais
prescri¢Oes pertinentes, na forma da Lei n° 9.279,
de 14 de maio de 1996. (BRASIL, 1999)

Como se V&, a dedutibilidade fiscal também é um dos efeitos da
averbacdo/registro dos contratos de tecnologia, tendo em vista que a
deducdo dos valores pagos a titulo de royalties, somente sera admitida a
partir da averbagdo do respectivo contrato no INPI, conforme §3° do
artigo 355 do Decreto 3.000/1999.

No ano de 2000, a Coordenacdo-Geral do Sistema de Tributagdo
da Receita Federal definiu, pela Decisdo n° 9, de 28 de junho de 2000,
sobre o inicio do prazo de contagem da dedutibilidade fiscal:

EMENTA: DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS
COM ROYALTIES E ASSISTENCIA TECNICA,
CIENTIFICA, ADMINISTRATIVA ou
SEMELHANTES. S&o dedutiveis as despesas com
royalties e assisténcia técnica, cientifica,
administrativa ou semelhantes correspondentes ao
periodo de tramitacdo do processo de averbagdo no
INPI do contrato respectivo. Esse periodo,
portanto, retroage somente até a data do protocolo
do pedido de averbacdo, sendo vedada a dedugéo
fiscal dessas despesas quando incorridas em
periodo anterior a essa data.

Além disso, salienta-se que a Lei 10.168, de 29 de dezembro de
2000, estabeleceu o pagamento da Contribuicdo de Intervencdo no
Dominio Econémico (CIDE), a qual é devida pela pessoa juridica
“detentora de licenca de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnoldgicos, bem como aquela signataria de contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior”, conforme artigo 2°. De acordo com 0 seu §2° as pessoas
juridicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer titulo, a beneficiarios residentes ou
domiciliados no exterior, também ficam obrigadas a pagar o CIDE.
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Em relacdo a legislagdo concorrencial, destaca-se o papel do
Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE), o qual é uma
autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justica, criado inicialmente
pela Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, e posteriormente alterado pela
Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011.

O CADE possui a missao de zelar pela livre concorréncia no
mercado, sendo a entidade responsavel, no ambito do Poder Executivo,
ndo sé por investigar e decidir, em Ultima instancia, sobre a matéria
concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre
concorréncia.

De acordo com o artigo 36 da Lei 12.529/2011, considera-se
infracdo a ordem econdmica, independentemente de culpa: limitar, falsear
ou de qualquer forma prejudicar a livre concorréncia ou a livre iniciativa
(inciso I); dominar mercado relevante de bens ou servigos (inciso I1);
aumentar arbitrariamente os lucros (inciso 111); e exercer de forma abusiva
posi¢do dominante (inciso 1V). Além disso, constitui infracdo a ordem
econOmica “exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade
industrial, intelectual, tecnologia ou marca”.

O papel do CADE nos contratos de tecnologia sera estudado ainda
ao final do trabalho, em raz&o da importancia de sua funcéo na regulacéo
dos contratos de tecnologia, no que se refere a infracbes a ordem
econdmica.

2.3 SINTESE DO CAPITULO

O primeiro capitulo apresentou o contexto histérico e a evolugéo
dos contratos de tecnologia em ambito internacional e no Brasil. Ha pouca
mengdo, em termos de acordos ou convengdes internacionais, envolvendo
contratos de tecnologia. As tratativas para regulamentar especificamente
0 tema ndo obtiveram éxito.

Em relacdo as normas nacionais, abordou-se as ConstituicGes
Federais, a criacdo do INPI, as legislacGes de propriedade industrial, a
evolucdo das politicas industriais e de inovagdo no Brasil e, por fim,
outras legislacbes aplicaveis aos contratos de tecnologia, como leis
tributarias, cambiais, fiscais e concorrenciais.

As atribuigdes determinadas ao INPI, quando da sua criagéo, foram
revogadas com a entrada em vigor da LP1/1996, sendo debatido até hoje
se tal mudanca implicou na exclusdo da competéncia do INPI realizar o
exame de mérito nos contratos de tecnologia ou retirou-se tdo somente o
seu poder de se manifestar quanto a conveniéncia e oportunidade dos
contratos para o desenvolvimento do Pais.
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Os contratos de licenciamento e de cessdo envolvendo patentes e
marcas sdo previstos desde o inicio da legislacdo que trata sobre a
protecdo as patentes e as marcas, assim como esses direitos foram
dispostos ao longo das Constituigdes brasileiras. Por outro lado, os
contratos que impliquem em transferéncia de tecnologia, objeto deste
estudo, somente vieram a ser previstos como modalidade contratual a ser
registrada no INPI, pelo CP1/1971, o que antes era de competéncia da
SUMOC.

A partir de 1950, instaurou-se no Pais uma série de politicas
industrias e de inovacdo, com o objetivo de fomentar a pesquisa e 0
desenvolvimento cientifico, tecnoldgica e de inovacdo no Brasil. O
Governo e os Ministérios definiram planos de aceleracdo, criando-se
orgaos com a finalidade de auxiliar, promover e fiscalizar esse processo.
As politicas industriais tiveram grande impacto na analise dos contratos
de tecnologia pelo INPI, de acordo com a posicao estratégica adotada pelo
Pais na insercéo internacional.

Além disso, o Brasil possui diversas normativas que dispdem sobre
a tributacdo dos contratos de tecnologia no pais, abordando remessa de
royalties, dedutibilidade fiscal, percentuais maximos, entre outros.
Demonstrou-se apenas uma parte das normas, que serdo retomadas mais
a frente no trabalho, quando for analisado o procedimento administrativo
de averbagdo ou registro dos contratos de tecnologia junto ao INPI.

Como mencionado ao longo deste capitulo, além das normas
federais existentes relacionadas aos contratos de tecnologia, o INPI editou
diversos Atos Normativos com o objetivo de regulamentar o
procedimento desses instrumentos. Nesse sentido, o proximo capitulo
apresentard a evolucdo do érgdo interno do INPI responsavel pela
averbacdo ou registro dos contratos e alguns dados estatisticos sobre o
comércio de tecnologia. Posteriormente, estudar-se-a todos os Atos
Normativos emitidos pelo INPI que tenham ligacdo com contratos de
tecnologia, a fim de demonstrar a sua normatizacdo, desde a sua cria¢éo
até os dias atuais.
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3 O PAPEL DO INPI NOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA

Benedito Adeodato, em artigo publicado na Revista da ABPI de
1996, anterior a promulgacdo da LP1/1996, afirma que a entdo Diretoria
de Transferéncia de Tecnologia do INPI teve atuacdo dividida em trés
fases, até aquele momento. A primeira, ocorrida a partir a sua criacéo,
deu-se com o objetivo de obstruir a saida de divisas do pais,
“principalmente no que diz respeito a remessa disfargada de lucros das
multinacionais, que, por razles tributarias, poderiam se utilizar da
remessa de royalties para repatriar o capital investido no Brasil” (1996, p.
40).

A segunda fase, caracterizou-se pelo controle da entrada de
tecnologia no Brasil, com o objetivo de desenvolvimento industrial
nacional. Naquela época, o Plano Nacional de Desenvolvimento do
Governo brasileiro se utilizou de diversos érgdos, como BACEN e INPI,
para dar seguimento no projeto de industrializagdo nacional
(ADEODATO, 1996).

E importante observar que nessas primeiras fases, denominadas
pelo INPI de “estratégia de substituicdo de importacdes”, os contratos de
tecnologia possuiam influéncia significativa no papel de prestacdo de
servicos pelo Instituto a comunidade brasileira. Além da sua funcéo de
conceder e registrar os direitos de propriedade industrial, o INPI deveria
regular o mercado da transferéncia de tecnologia, demonstrando sua
importancia no contexto da politica industrial brasileira.

De acordo com Adeodato (1996, p. 40), a terceira fase ocorreu
durante o esgotamento do modelo de crescimento até entdo adotado,
sendo identificada como um periodo de desregulamentacéo. Primeiro, da
maneira informal, e posteriormente com a revogacdo dos Atos
Normativos de controle expedidos pelo INPI e, por ultimo, com a
alteragdo legal que “tornou pouco atrativa a remessa disfar¢ada de lucros
e praticamente eliminou as restricdes a contratos entre controladoras
estrangeiras e suas filiais aqui instaladas” (por meio da Lei 8.383/1991).

Concomitantemente ao final desta terceira fase, verificou-se uma
nova funcéo do INPI, enquanto acabavam com as anteriores, pela qual o
Instituto tomou a dianteira, “criando canais de viabilizagdo e de negécios
em termos de contratos entre estrangeiros e residentes no pais”, como a
regulamenta¢do do instrumento de franquia e do rateio de custos da P&D
(ADEODATO, 1996, p. 40).

Assim, este capitulo abordard a evolugdo do 6rgdo do INPI
responsavel pela averbacédo/registro dos contratos de tecnologia, desde a
Secretaria de Informacdo e Transferéncia de Tecnologia até a atual
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CGTEC. Buscou-se, ainda, alguns dados estatisticos, para demonstrar a
importancia dos contratos de tecnologia no cenério nacional e, em
especial, do contrato de fornecimento de tecnologia ndo patenteada,
responsavel pelo maior valor de remessa de royalties ao exterior.
Posteriormente, serdo apresentados todos os Atos Normativos emitidos
pelo INPI que tenham ligagdo com contratos de tecnologia.

3.1 ESTRUTURA DO INPI
3.1.1 A Coordenacédo-Geral de Contratos de Tecnologia

Com a criagdo do INPI em 1970, pela Lei 5.648, estabeleceu-se a
sua obrigagdo de adotar medidas com vistas a acelerar e regular a
transferéncia de tecnologia, bem como estabelecer condigbes de
negociacdo e exploracdo de patentes. Surgiu, entdo, a funcdo do INPI no
sentido de determinar a oportunidade e conveniéncia de determinadas
transacGes que envolvessem propriedade intelectual, conforme dispunha
0 paragrafo Unico do artigo 2°.

Diante disso, editou-se o0 Decreto 68.104, de 22 de janeiro de 1971,
gue veio a regulamentar a composic¢do do INPI. Por meio dessa norma
criou-se a Secretaria de Informacdo e Transferéncia de Tecnologia, cuja
competéncia era, dentre outras, orientar, fiscalizar e fazer executar as
atividades relacionadas a informacdo, transferéncia de tecnologia,
documentacdo e arquivo.

No ano de 1976, o Decreto 77.483, de 23 de abril, foi emitido e,
revogando a norma anterior, dispds sobre a estrutura basica do INPI. O
Decreto conferiu a Diretoria de Contratos de Transferéncia de Tecnologia
e Correlatos a atribuicdo de analisar os contratos de exploragdo de
patentes, uso de marcas e aqueles que implicassem em transferéncia de
tecnologia industrial.

Importante destacar que o artigo 2° do Decreto 77.483/1976
ratificava a competéncia do INPI prevista na Lei 5.648/1970 em relagéo
aos contratos:

| - adotar medidas capazes e de regular e acelerar a
transferéncia de ciéncia e de tecnologia e de
estabelecer melhores condicbes de negociacéo e
utilizagdo de tecnologia industrial importada,
inclusive a patenteada;

Il - pronunciar-se quanto a conveniéncia da
assinatura, ratificagdo ou dentncia de convengdes,
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tratados convénios e acordos sobre propriedade
industrial e transferéncia de tecnologia industrial; e
Il - criar melhores condi¢cBes de absorcéo,
adaptacdo ou desenvolvimento de ciéncia ou
tecnologia industrial. (BRASIL, 1976)

Passados quinze anos, a estrutura do INPI foi alterada pelo Decreto
77, de 4 de abril de 1991, e o 6rgdo responsavel pelos contratos de
tecnologia passou a ser denominado de Diretoria de Transferéncia de
Tecnologia, ao qual caberia analisar e decidir quanto a averbacdo de
contratos de exploracdo de patentes, de uso de marcas e aos que
impliquem transferéncia de tecnologia. Competia também decidir sobre
registros de tecnologias especiais atribuidas ao INPI.

Nos mesmos moldes da norma anterior, consoante artigo 1°, o
Decreto 77/1991 manteve a finalidade do INPI em:

| - adotar medidas capazes de acelerar e regular a
transferéncia de tecnologia, em consonéncia com
as diretrizes que regem o desenvolvimento
tecnoldgico, bem como de estabelecer melhores
condi¢des de negociacdo e de utilizacdo de
patentes;

Il - pronunciar-se quanto & conveniéncia da
assinatura, ratificagdo ou dentincia de convengdes,
tratados, convénios e acordos  sobre propriedade
industrial®’. (BRASIL, 1991)

Mais de uma década ap0és, entrou em vigor o Decreto 4.636, de 21
de marco de 2003, o qual revogou o Decreto 77/1991 e aprovou nova
estrutura regimental do INPI. Em seu artigo 12 determinou-se que
competia a Diretoria de Transferéncia de Tecnologia “analisar e decidir
guanto a averbacdo de contratos para exploracdo de patentes, uso de
marcas e ao que implique transferéncia de tecnologia e franquia”
(BRASIL, 2003), além de tecnologias especiais atribuidas ao INPI, como
0 programa de computador.

Nesse ponto, ressalta-se que o Decreto 4.636/2003 entrou em vigor
guase sete anos apds a publicacdo atual LP1/1996, a qual revogou
expressamente a competéncia do INPI em se manifestar quanto a

21 O termo “transferéncia de tecnologia industrial” previsto na norma anterior foi
excluido no Decreto 77/1991.
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oportunidade e conveniéncia dos termos dos contratos de tecnologia em
prol do desenvolvimento do Pais.

N&o obstante, observa-se que, durante esse periodo, permaneceu
em vigéncia o artigo 1° do Decreto 77/1991, o qual estabelecia
expressamente como finalidade do INPI, entre outras, “adotar medidas
capazes de acelerar e regular a transferéncia de tecnologia, em
consonancia com as diretrizes que regem o desenvolvimento tecnolégico”
(BRASIL, 1991), assim como estabelecer melhores condi¢Ges para a
negociacdo e exploragdo de patentes.

Em que pese o texto contido no paragrafo Gnico do artigo 2° da Lei
5.648/1970 tenha sido revogado pela atual LP1/1996, permaneceu a
incoeréncia com a finalidade do INPI prevista em sua estrutura regimental
e, via de consequéncia, a propria competéncia da Diretoria de
Transferéncia de Tecnologia da época.

Ja no ano de 2004, a estrutura regimental do INPI foi novamente
alterada, pelo Decreto 5.147, de 21 de julho, e a Diretoria de Contratos de
Tecnologia e Outros Registros, conforme artigo 13, passou a ser 0 6rgao
competente para:

I - analisar e decidir quanto a averbacdo de
contratos para exploragdo de patentes, uso de
marcas e ao que implique transferéncia de
tecnologia e franquia, na forma da Lei no 9.279, de
1996, de modo alinhado as diretrizes de politica
industrial e tecnoldgica aprovadas pelo Governo
Federal?? (BRASIL, 2004).

Apesar dos termos “analisar e decidir” constarem na redagéo
acima, ndo significa dizer que se trata de exame de mérito, podendo ser
considerado tdo somente um exame formal dos contratos de tecnologia
pelo INPI. No entanto, quando o texto menciona que essa analise e
decisdo se dara “de modo alinhado as diretrizes de politica industrial e
tecnoldgica aprovadas pelo Governo Federal”, ao que parece, novamente
é conferido ao INPI o poder de realizar o exame das clausulas dos
contratos firmados.

Nota-se que, conforme abordado no primeiro capitulo, a LP1/1996
foi fruto de debates ocorridos entre Governo, setor produtivo e
AssociacOes ligadas a propriedade intelectual (ABAPI ¢ ABPI), o que
pode ter sido decisivo para a retirada da autoridade do INPI no exame de

22 Quando da edi¢cdo do Decreto 5.147/2004, estava em andamento a Politica
Industrial, Tecnol6gica e de Comércio Exterior (PICTE), do Governo brasileiro.
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mérito dos contratos de tecnologia®. Contudo, a sua estrutura regimental
manteve a competéncia de andlise e decisdo dos contratos em
conformidade com as politicas industriais e de inovagéo.

Urge mencionar que a disposicdo do Decreto 5.147/2004 foi
utilizada nas ages judiciais que serdo estudadas no Gltimo capitulo desta
dissertacdo como base para destacar a competéncia do INPI para analisar
e decidir quanto aos contratos. Como o Decreto é um ato regulamentado
pelo Presidente da Republica, a sua previsdo expressa denota, em tese, a
concordancia do Governo quanto aos seus termos.

Com a entrada em vigor do Decreto 7.356, de 12 de novembro de
2010, o 6rgdo responsavel pela andlise dos contratos passou a ser a
Diretoria de Contratos, Indicacdes Geogréaficas e Registros (DICIG), mais
precisamente a Coordenacdo-Geral de Contratos de Tecnologia
(CGTEC), vinculada aquela. Esta configuracéo vigorou até a publicacdo
da ultima estrutura regimental do INPI.

De acordo com o artigo 19 do Decreto 7.356/2010, cabia a DICIG
averbar os contratos de licenga de direitos de propriedade industrial “nos
titulos correspondentes”®*, bem como registrar 0s contratos que
impliquem transferéncia de tecnologia e de franquia, demonstrando
expressamente a diferenciacdo entre averbar e registrar junto ao INPI.

A DICIG/CGTEC igualmente competia a funcdo de prestar
orientacdes as micro e pequenas empresas (MPE’s), instituicdes de
ciéncia e tecnologia (ICT’s) e 6rgdos governamentais em relacdo as
“melhores praticas de licenciamento de direitos de propriedade industrial
e outras formas de transferéncia de tecnologia, inclusive quanto a emisséo
de licengas compulsérias” (BRASIL, 2010).

No ano de 2016 a estrutura regimental do INPI foi modificada em
duas oportunidades. A primeira ocorreu mediante a edicdo do Decreto
8.686, de 4 de marco, pelo qual ratificou-se, nos mesmos termos, as
competéncias da DICIG dispostas no Decreto 7.356/2010.

A Ultima alteracdo na estrutura regimental do INPI veio a ocorrer
com a publicacdo do recente Decreto 8.854, de 22 de setembro de 2016,
0 qual extinguiu a Diretoria de Contratos, Indicacfes Geogréficas e

23 Trata-se apenas de suposicdo baseada no contexto apresentado. Para qualquer
afirmagdo nesse sentido, seria necessario estudar o histdrico dos debates
ocorridos no ambito do Projeto de Lei 824/1991, na Camara dos Deputados, e das
Atas da Comisséo criada pela Portaria Interministerial 346/1990.

24 O Decreto 7.356/2010 excluiu a previsdo de andlise e decisdo dos contratos de
tecnologia, em consonancia com as politicas industriais e de inova¢do do
Governo.
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Registros. Nesse sentido, a Coordenacdo-Geral de Contratos de
Tecnologia passou a ser 6rgao especifico singular ligado diretamente a
Presidéncia do INPI, cuja atribuicéo é assim definida:

Art. 14. A Coordenagdo-Geral de Contratos de
Tecnologia compete:

I - registrar os contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia e franquia, na forma da
Lei n° 9.279, de 1996;

Il - averbar os contratos de licenca e cessdo de
direitos de propriedade industrial, na forma da Lei
no 9.279, de 1996; e

Il - participar das atividades articuladas do INPI
com outros 6rgdos, empresas e entidades, com
vistas & maior participacdo de brasileiros nos
sistemas de licenciamento de direitos de
propriedade industrial e outras formas de
transferéncia de tecnologia. (BRASIL, 2016)

Denota-se que houve a exclusdo da incumbéncia de prestar
orientacdo as MPE’s, ICT’s e 0rgdos governamentais a respeito das
melhores préticas de elaboragéo de contratos de propriedade industrial e
de transferéncia de tecnologia. Por outro lado, foi incluido o papel da
CGTEC em integrar atividades voltadas a maior participacdo de
brasileiros nos sistemas que envolvem contratos de propriedade industrial
e de transferéncia de tecnologia, o que parece abarcar a competéncia
anteriormente prevista, ao incorporar quaisquer Orgaos, empresas e
entidades. Conforme sera estudado, na parte sobre 0s atos administrativos
do INPI, é possivel verificar que ha outros servigos prestados pela
CGTEC aos usuadrios, além daqueles dispostos no Decreto 8.854/2016.

ApoOs o historico apresentado das competéncias do 6rgdo interno
do INPI responsével pela averbagdo/registro dos contratos de tecnologia,
passa-se ao estudo de alguns dados estatisticos desses contratos, com base
em informac6es disponiveis na internet.

3.1.2 Dados Estatisticos dos Contratos de Tecnologia

O INPI, por meio da Assessoria de Assuntos Econbmicos
(AECON), divulga, mensalmente, tabelas estatisticas contendo os
nimeros de requerimentos e decisdes em processos administrativos de
sua competéncia, tais como pedidos de contratos de tecnologia, patentes,
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marcas, desenho industrial, programas de computador, indicacdes
geograficas e topografias de circuito integrado.

De acordo com o INPI, essas estatisticas consistem em um
levantamento preliminar que possa indicar o uso da propriedade
intelectual no Brasil, de modo que seu objetivo é elaborar indicadores
referentes a propriedade intelectual que possibilitem o acompanhamento
das atividades de invencdo no Brasil (INPI, 2015).

No tocante aos contratos de tecnologia, os dados contemplam o0s
nimeros de requerimentos de averbacdo ou registro e de decisfes, as
quais podem ser arquivamentos, averbacGes/registro ou indeferimento.
As fontes utilizadas sdo a Revista da Propriedade Industrial (RPI) e o
Sistema de Protocolo Automatizado Geral (PAG).

No Gréfico a seguir, o INPI demonstra um panorama do nimero
de pedidos de averbagdo ou registro de contratos de tecnologia, de 1995
a 2015. Neste caso, houve uma diminuicdo de aproximadamente
quinhentos pedidos no ano de 2015 (1.385) em relacdo a 2014 (1.771).
Assim, via de consequéncia, também ha uma baixa no nimero de decisGes
(ver Gréfico 1).

Gréfico 1 — Pedidos de Registro/Averbagdo de Contratos de Tecnologia (1995-
2015)
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Fonte: INPI, Relatério CNI/MEI, 2016.

A Tabela 1 demonstra que, no ano de 2016, o nimero de
requerimentos de averbacao/registro de contratos de tecnologia também
diminuiu, passando para um total de 1.027 pedidos.
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Tabela 1 — Total de requerimentos de averbacéo de contratos de tecnologia por
categoria contratual

CATEGORIA CONTRATUAL Total Geral
Uso de Marcas 170
Licenca 161
Cessdo 9
Exploracéo de Patentes e Desenho Industrial 13
Licenca 13
Cessdo -
Fornecimento de Tecnologia 145
Servigo de Assisténcia Técnica 234
Franquia 26
Alteracdo de Certificado 393
Outros (Duas ou mais categorias contratuais) 46
TOTAL GERAL 1.027

Fonte: INPI. Elaboracdo: AECON.

Pela Tabela 2, elaborada a partir de dados da AECON, denota-se
gue 0 numero de decisdes anuais € superior ao de requerimentos de
averbacdo ou registro de contratos de tecnologia. Além disso, a
guantidade de decisdes de arquivamento vem diminuindo drasticamente,
ao passo que os deferimentos dos pedidos de averbagdo ou registro vem
aumentando. Veja-se:

Tabela 2 — Dados dos Contratos de Tecnologia no INPI (2016)

CONTRATOS DE TECNOLOGIA 2014 2015 outf16 | nov/16 | dezf16 2016* |Adez/nov
Depasi 1710 1.400 80 82 124 1.027 | 51,2%
Decisdes 1.899 1.672 98 124 82 1.365 | -33,9%

Arquivamentos 67 246 2 6 3 59 | -50,0%
Averbactes 1.771 1.383 93 118 78 1.245 | -33,9%
Indeferimentos 61 43 3 - 1 61

Fonte: INPI. Elaboracéo: AECON.

E importante destacar que os niimeros apresentados a respeito das
decisGes proferidas pela Coordenacdo-Geral de Contratos de Tecnologia
compreendem apenas arquivamentos, averbacOes e indeferimentos. N&o
contabilizam, portanto, os despachos que determinam o cumprimento de
exigéncias.

No que concerne as receitas e despesas com royalties e servigos de
assisténcia técnica, os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil até
0 ano de 2015 demonstram que os valores remetidos ao exterior tém sido
guase o dobro do montante arrecadado pelas empresas brasileiras em
decorréncia de contratos de tecnologia (BACEN, 2016).
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A Tabela 3 demonstra o Balanco de Pagamento Tecnoldgico em
que houve divulgacdo pelo Banco Central do Brasil. Para este trabalho,
utilizar-se-a os Ultimos cinco anos disponibilizados, isto &, entre 2010 e
2015.

Tabela 3 — Receita e Despesas com Royalties e Servigos de Assisténcia Técnica
(2010-2015)

Receita com Royalties e Servigos de Assisténcia Técnica (ingressos em

US$ milhdes)

ANO UM? EP% FT# SAT® FRA2®  TOTAL
2010 67 7 64 605 1 743
2011 94 10 122 653 1 880
2012 84 26 95 1.163 3 1.372
2013 66 14 158 816 11 1.065
2014 119 33 57 293 1 503
2015 202 61 55 391 1 710

Despesas com Royalties e Servigos de Assisténcia Técnica (pagamentos
em US$ milhdes)

2010 283 212 1.310 547 193 2.544
2011 340 298 1.378 791 219 3.027
2012 433 356 1.475 646 225 3.134
2013 393 358 1.568 530 217 3.064
2014 630 296 1.460 467 97 2.950
2015 457 353 1.015 254 99 2.178

Fonte: Banco Central do Brasil

Constata-se, assim, que a maior receita com royalties e servicos de
assisténcia técnica dos Gltimos cinco anos provém do Contrato de Servigo
Assisténcia Técnica e Cientifica (SAT), o qual tem representado mais da
metade desses proventos, como pode ser visto no Grafico 2.

%5 UM: Contrato de licenca de uso de marca.

26 EP: Contrato de licenca para exploragéo de patente.

27 FT: Contrato de fornecimento de tecnologia (know-how).

28 SAT: Contrato de prestagdo de servicos de assisténcia técnica e cientifica.
2% FRA: Contrato de franquia.
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Grafico 2 — Receita com Royalties e Servigos de Assisténcia Técnica
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Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboracéo prépria, 2016.

Em relacdo as despesas com royalties e servicos de assisténcia
técnica dos Ultimos cinco anos verifica-se que o Contrato de
Fornecimento de Tecnologia (Know-How) representa, de maneira
continua, quase cinquenta por cento do montante pago a titulo de royalties
ao exterior (ver Grafico 3).

Gréfico 3 — Despesas com Royalties e Servicos de Assisténcia Técnica
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Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboragdo prépria, 2016.

No ano de 2015, percebe-se que a remessa de royalties relativa ao
Contrato de Know-How é muito superior aos demais, compreendendo
guase metade do total, conforme Grafico 4.



85

Grafico 4 — Despesas com Royalties e Servigos de Assisténcia Técnica (2015)
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Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboragdo propria, 2016.

Apresentou-se, portanto, alguns dados estatisticos fornecidos pelo
INPI e pelo BACEN a respeito dos contratos de tecnologia. Essa pesquisa
ndo é exaustiva, uma vez que seria possivel fornecer dados mais
especificos dos pedidos. Contudo, buscou-se apenas demonstrar
panorama geral da importancia dos contratos de tecnologia no cenario
econdmico nacional, principalmente do contrato de fornecimento de
tecnologia (know-how) objeto deste trabalho, o qual é responsavel pelo
maior valor de remessa de royalties ao exterior.

3.2 OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO INPI RELACIONADOS AOS
CONTRATOS DE TECNOLOGIA

O papel do INPI é primordial quando o assunto é averbacdo ou
registro dos contratos de tecnologia, incluindo-se, neste ponto, a sua
consequéncia perante a Receita Federal e 0 Banco Central do Brasil. Isso
porque, a averbacdo ou registro pelo INPI autoriza a remessa de royalties
ao exterior, sendo condicdo sine qua non e ex ante.

Com o objetivo de regulamentar o procedimento de averbagdo ou
registro dos contratos de tecnologia, o INPI editou uma série de atos
normativos, desde a sua criagdo. Neste capitulo estudar-se-4 do Ato
Normativo 15, de 11 de setembro de 1975, primeira norma a respeito dos
contratos de tecnologia, até a Resolucdo 170, de 15 de julho de 2016.

Como a busca realizada localizou mais de trinta Atos Normativos
sobre 0 assunto, a exposi¢do sera dividida pelos principais atos
administrativos, os quais tratam especificamente sobre o procedimento de
averbacao/registro, e dentro serdo identificados os demais atos existentes
durante aquele periodo.
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Destaca-se que, em algumas ocasides, somente se utilizard a
palavra averbagdo, tanto para os contratos de propriedade industrial
guanto para os de transferéncia de tecnologia e de franquia, tendo em vista
que determinados atos normativos ndo faziam essa diferenciacéo, pelo
gue se mantera a nomenclatura utilizada a época da sua vigéncia.

3.2.1 Ato Normativo 15/1975 (1975-1991)

Baseado nas competéncias conferidas pelo artigo 2°, paragrafo
Unico, da Lei 5.648/1970 e pelo artigo 126 da Lei 5.772/1971, o INPI
editou 0 Ato Normativo INPI/PR 15/1975 com o objetivo de estabelecer
conceitos basicos e os critérios de averbagdo dos contratos de tecnologia.
Esta foi a primeira norma sobre o assunto, desde a sua criacao.

Possivelmente a norma mais ampla editada pelo INPI a respeito
dos contratos de tecnologia, 0 Ato Normativo 15/1975 foi o Unico que
veio a determinar expressamente os efeitos da averbacdo, a nomenclatura,
o significado, a remuneracdo e as condi¢des dos contratos.

Para Barbosa (2015, p. 430-431), o Ato Normativo 15/1975
estabelecia os procedimentos internos adotados pelo Instituto para analise
desses instrumentos, bem como determinava “o conjunto de normas
legais que regiam o comércio de tecnologia”.

Dentre as consideracfes do Ato, constava a finalidade do INPI de
executar as normas relativas a propriedade industrial, bem como de adotar
medidas para regular a transferéncia de tecnologia e acelerar o
desenvolvimento do pais, conforme previa o paragrafo Gnico do art. 2° da
Lei 5.648/1970, ja revogado.

Considerou-se ainda as diretrizes estabelecidas no 1l Plano
Nacional de Desenvolvimento (PND), o qual estava ligado ao avanco
tecnolégico do Brasil. O I1 PND vigorou entre os anos 1975 a 1979 e teve
como objetivo desenvolver a economia do pais frente ao cenario
internacional.

O Ato 15/1975 teve como fundamento orientar os contratantes em
relacdo aos termos contratuais, 0s quais deveriam estar de acordo com a
politica de exame do INPI, as legislagdes vigentes a época, a politica
governamental de transferéncia de tecnologia industrial e a politica
econdmico-financeira do pais, conforme descrito em suas consideragdes.

O primeiro importante ponto dessa norma € que se determinou 0s
efeitos da averbacdo do contrato junto ao INPI em seu item 1: a
legitimacéo para os pagamentos; a permissdo de dedutibilidade fiscal; e a
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comprovacdo, quando for o caso, de exploragdo efetiva da patente ou o
uso efetivo da marca®®;0 que se mantém até os dias atuais.

Os contratos eram determinados por cinco categorias: a) licenga
para exploracdo de patente; b) licenca para uso de marca; ¢) fornecimento
de tecnologia industrial; d) cooperagdo técnico-industrial; e €) servigos
técnicos especializados. O Ato 15/1975 descreve minuciosamente 0S
aspectos de cada categoria. Contudo, considerando a sua profundidade e
gue o presente trabalho tem como objetivo tratar especificamente do
contrato de fornecimento de tecnologia (know-how), abordar-se-a apenas
0 conceito e as condicOes basicas deste contrato, determinadas pelo item
4 da norma.

De acordo com o objetivo descrito no Ato 15/1975, considera-se
como fornecimento de tecnologia industrial

[...] o contrato que tem por finalidade especifica a
aquisicdo de conhecimentos e de técnicas nédo
amparados por direitos de propriedade industrial
depositados ou concedidos no pais, a serem
aplicados na produgdo de bens de consumo ou de
insumos, em geral. (INPI, 1975)

O fornecimento da tecnologia abrange, segundo o item 4.1.1, 0s
dados técnicos de engenharia de produto ou de processo, incluindo-se a
metodologia utilizada para sua obtencdo, como férmulas, informagdes
técnicas, instrucbes e outros elementos que permitam a fabricacdo do
produto ou processo objeto do contrato. Ainda, engloba os dados e
informacOes para atualizagbes e a respectiva prestacdo de assisténcia
técnica.

No caso de o fornecedor ser de fora do pais, a tecnologia
transferida deveria cumprir alguns requisitos. Em primeiro lugar, a
tecnologia precisaria estar em consonancia com a politica governamental
para o setor, enquadrando-se nas regras de sele¢do prioritarias em relacéo
a natureza do produto ou processo objeto do contrato e a sua importancia
para o desenvolvimento nacional.

Além disso, a tecnologia deveria corresponder a niveis que nédo
fossem possiveis de se alcancar ou obter no pais, 0 que seria averiguado
mediante a comparacdo “com a efetiva e disponivel capacitagdo interna

30 No caso da comprovacdo de exploracdo de patente ou de uso efetivo da marca,
destaca-se que vige no Brasil o instituto da caducidade, que é hipétese de extingdo
da patente/marca por auséncia de exploragéo/uso.
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para a sua execugdo ou com fontes alternativas ja existentes” (INPI,
1975).

A tecnologia deveria também provocar, em um curto prazo,
vantagens satisfatdrias para o progresso do setor, conforme os objetivos
determinados pela politica ou planos nacionais em matéria de
desenvolvimento e tecnologia industrial.

Por fim, era necessario que a tecnologia criasse condicGes
qualitativas para o produto resultante do contrato, bem como permitisse a
substituicdo da importacdo do produto, tanto de insumos quanto de
matéria necessaria a sua fabricacéo.

No tocante a remuneracdo (royalties), prevista no item 4.2, esta
seria determinada em funcdo dos seguintes parametros:

a) grau de inovacao da tecnologia, pelo tempo de seu conhecimento
e utilizag&o;

b) grau de complexidade da tecnologia, por meio da comparacéao
com outras tecnologias com a mesma finalidade;

c) nivel qualitativo do produto proveniente da aplicacdo da
tecnologia;

d) fornecimento de atualizagdo das informacGes e dados técnicos,
principalmente no setor em que haja grande rotatividade das inovacoes;

e) tradigdo e importancia do fornecedor no setor e a sua capacidade
de pesquisa e desenvolvimento;

f) ramo de atividade ou o tipo de producéo; e

g) prazo para a transferéncia total do contelido da tecnologia e sua
consequente absorcdo pelo receptor/adquirente.

O valor da remuneragéo do contrato de fornecimento de tecnologia
poderia ser fixado tanto em percentual ou valor fixo por unidade de
produto, os quais incidiam sobre o preco liquido de venda, a receita
liquida de venda ou o lucro obtido do produto oriundo da aplicacdo da
tecnologia.

O Ato 15/1975 determinava qual seria o critério de “preco liquido”
a ser utilizado para fins de remuneragdo, que consistia no valor do
faturamento, baseado nas vendas realizadas, deduzidos os valores de
impostos, taxas, insumos e componentes importados — que sejam direta
ou indiretamente relacionados com o produto —, comissdes, créditos por
devolucdes, fretes, seguros e embalagens, assim como outras dedugdes
porventura pactuadas entre as partes contratantes. Era possivel também as
partes determinarem um valor fixo para a documentacdo técnica
inicialmente entregue, o que seria considerado um adiantamento da
remuneracgdo devida no contrato.
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Nesses casos, a forma de pagamento era de acordo com os periodos
estabelecidos no contrato (trimestral, semestral ou outro), deduzindo-se
eventual adiantamento, o qual poderia ser pago a vista ou parcelado,
mediante fatura do fornecedor comprovando a entrega da documentagédo
técnica.

Quanto aos técnicos que deveriam realizar a prestacdo de
assisténcia técnica, o valor total da sua remuneracdo, pagos em moeda
estrangeira, era estimado da seguinte forma: a) nimero de técnicos; b)
individualizacdo das respectivas didrias, determinadas em funcdo da
especializacdo e da categoria de cada técnico; e ¢) previsdo do periodo
entendido como suficiente para a prestacdo da assisténcia técnica do
fornecedor e a consequente execucdo do programa de treinamento do
pessoal do receptor/adquirente.

A respeito da forma de pagamento, o Ato 15/1975 determinava que
as despesas de estadia de técnicos estrangeiros no pais (diarias, ajudas de
custos, entre outros) deveriam ser estimadas, individualizadas e pagas em
cruzeiros diretamente a cada técnico. No tocante ao pagamento ao
fornecedor pelos servicos prestados em si, esse deveria ser realizado a
medida em que fossem realizados pelos técnicos, pela entrega de faturas
descriminadas.

Passando-se ao item do prazo do contrato de fornecimento de
tecnologia, 0 Ato previa o carater temporéario da vinculacdo contratual,
gue consideraria 0 prazo necessario para capacitar o adquirente/receptor
a dominar a tecnologia objeto do contrato, “mediante a sua adequada
utilizacdo e a obtencao de resultados reais derivados de sua incorporagdo”
(INPI, 1975).

Desse modo, caberia ao adquirente/receptor apresentar,
separadamente, informacfes sobre a sua capacitacdo tecnoldgica
(infraestrutura técnico-administrativa), indicando o cronograma para
absorcéo da tecnologia e para execugdo do programa de formacao de seus
funcionarios especializados. Neste caso, o INPI possuia a faculdade de
acompanhar, a qualquer momento da vigéncia contratual, o
desenvolvimento do referido cronograma.

Além das clausulas citadas, eram condicdes basicas do contrato de
fornecimento de tecnologia industrial:

a) indicar e discriminar o conjunto de dados e informagdes técnicas
relacionadas a tecnologia objeto do contrato, bem como o escopo ou
campo de atuacdo dos técnicos;

b) explicitar o produto ou os processos € as atividades ou setor da
indUstria em que a tecnologia se aplica;
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c) estabelecer a entrega de informacfes e dados completares
ligados a tecnologia, como também no caso de haver patente relacionada
ao contrato de fornecimento, com a elaboracdo de contrato de licenca
especifico para tanto;

d) conter a obrigatoriedade de assisténcia por parte do fornecedor,
durante a vigéncia do contrato;

e) prever atransferéncia total, completa e suficiente da tecnologia,
de modo a assegurar a sua obtencdo e autonomia indispensavel pelo
adquirente;

f) determinar a garantia de que o fornecedor ndo poderia, a
qualquer tempo do contrato, fazer valer quaisquer direitos de propriedade
industrial relacionados ao contetido da tecnologia, com excegdo de futuras
inovacOes ligadas a tecnologia;

g) fixar a responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda
devido no Brasil; e

h) definir outras obrigacOes e responsabilidades das partes.

Por outro lado, o contrato ndo poderia conter clausula restritiva
e/ou impeditiva para o fornecimento da tecnologia e para as atividades
realizadas pelo adquirente, relacionadas ao CP1/1971 vigente a época e a
Lei 4.137/1962, que regula até hoje a repressdo ao abuso do Poder
Econdmico. Exemplo disso seria uma clausula impondo o uso de marca
ou propaganda estrangeira para o fornecimento da tecnologia, bem como
disposic¢des passiveis de “limitar, regular, alterar, interromper ou impedir
a politica e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico do
adquirente da tecnologia” (INPI, 1975).

Outrossim, INPI proibia clausulas no contrato que visassem:

a) incluir quaisquer referéncias a direitos de propriedade
industrial®t;

b) determinar a obrigatoriedade de o adquirente/receptor ceder, a
titulo gratuito, “as inovagdes, melhoramentos ou aperfeicoamentos por
ele introduzidos ou obtidos no pais com relagdo a tecnologia transferida”
(INPI, 1975), que poderiam ser transmitidos ao fornecedor, nas mesmas
condigBes da tecnologia objeto da transferéncia; e

) prever qualquer outro servico que ndo tivesse relacdo com o
objeto do contrato.

Assim, o Ato 15/1975 previa pormenorizadamente o0s termos dos
contratos de propriedade industrial e de transferéncia de tecnologia, bem

31 Neste caso, o contrato de fornecimento de tecnologia somente poderia prever a
indicagdo de patente protegida no exterior, que ndo fosse objeto de prote¢do no
Brasil.



91

como aquilo que ndo poderiam conter. Ao final determinava que os
contratos de outras categorias, assim como outras condi¢des contratuais
gue ndo estivessem especificamente tratadas na norma, seriam
submetidas a “estudo preliminar do INPI, para a necessaria orientagdo”
(INPI, 1975).

O Ato Normativo 15/1975 foi a primeira norma editada pelo INPI
para regulamentar os contratos de tecnologia, que vigorou por quinze anos
e somente veio a ser revogado no ano de 1991, com a edi¢do da Resolugédo
22, de 27 de fevereiro de 1991, que seré tratado a seguir.

Nesse interim, todavia, outras normas suplementares foram
publicadas pelo INPI, com o objetivo de definir critérios, bem como
determinar a aplicacdo das diretrizes estabelecidas no Ato 15/1975 para
alguns setores industriais especificos. O Ato Normativo 30, de 19 de
janeiro de 1978, regulamentava a as normas para fins de averbagéo dos
atos ou contratos de tecnologia envolvendo fabricantes de veiculos.

Por sua vez, o Ato Normativo 32, de 5 de maio de 1978, instituiu
a sistematica de Consulta Prévia ao INPI nas negociaces de transferéncia
de tecnologia, tornando-a obrigatdria nos contratos de tecnologia em que
o licenciador, fornecedor, cooperador ou prestador de servigos técnicos
especializados fosse residente ou domiciliado no exterior. A consulta era
facultativa quando se tratasse de servigos técnicos especializados
relativos a servicos de inspecdo efou supervisdo de montagem de
equipamentos importados, 0 que passou a ser obrigatério a partir do Ato
Normativo 55, de 20 de agosto de 1981.

O Ato Normativo 43, de 22 de setembro de 1980, instituiu 0s
formularios dos processos referentes a contratos de tecnologia. O Ato
Normativo 56, de 20 de agosto de 1981, dispds sobre a averbacdo de atos
ou contratos de tecnologia ligados ao setor hoteleiro.

Em relacdo a prestacdo de servigos técnicos especializados, o Ato
Normativo 60, de 24 de margo de 1982, estabeleceu as normas para a sua
contratacdo no exterior, fixando parametros e critérios para tanto. Jao Ato
Normativo 61, publicado na mesma data do anterior, determinou o
procedimento de licenciamento de uso de marcas, incluindo-se os
contratos por prazo indeterminado. O Ato Normativo 64, de 16 de
setembro de 1983, regulamentou sobre investimentos em pesquisas e de
capital de risco como condicdo para averbacdo de contratos de
transferéncia de tecnologia®.

32 O Ato 64/1983 apenas determinava que a Diretoria de Contratos de
Transferéncia de Tecnologia e Correlatos (DIRCO) acompanharia o processo de
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No que concerne ao contrato de licenciamento de patentes, o Ato
Normativo 65, de 21 de outubro de 1983, estabeleceu a obrigatoriedade
de justificacdo pelo licenciante, no momento da Consulta Prévia, da
“necessidade de importagdo ¢ a escolha do fornecedor com base em
avaliagcdo técnico-econdmica comparativa entre a tecnologia a ser
importada e outras fontes e tecnologias disponiveis”, a partir de pesquisa
realizada no banco de patentes do Centro de Documentacéo e Informacéo
Tecnoldgica do INPI (CEDIN).

Posteriormente, o0 Ato 65/1983 foi alterado pelo Ato Normativo 74,
de 29 de agosto de 1985, pelo qual se dispensou a exigéncia de
levantamento para determinados tipos de empresas. Ambos 0s Atos
65/1983 e 74/1985 foram revogados pelo Ato Normativo 86, de 14 de
abril de 1987, considerando os programas de difusdo tecnoldgica do INPI
realizados na época, como o Programa de Fornecimento Automatico de
Informacdes Tecnoldgicas (PROFINT), em que as empresas adquirentes
ja tinham acesso continuo a documentos de patentes relacionados as suas
respectivas areas®.

O Ato Normativo 81, de 29 de julho de 1986, instituiu o
procedimento simplificado de licenciamento de marcas, mediante o
preenchimento do contrato formular, anexo ao Ato, que continha todas as
clausulas contratuais padronizadas.

Com a publicagdo do Ato Normativo 85, de 10 de fevereiro de
1987, dispensou-se a necessidade de apresentacdo de legalizacéo consular
de documentacdo estrangeira para averbacdo dos contratos de tecnologia,
qguando esses fossem sujeitos a mesma formalidade em procedimento
posterior perante o Banco Central do Brasil®*.

O Ato Normativo 93, de 8 de novembro de 1988, instituiu o regime
de simples notificacdo para a averbagéo dos contratos de tecnologia, pela
emissdo do Certificado de Averbagdo em setenta e duas horas apds o
protocolo, as empresas que tivessem seus Programas de Desenvolvimento

implementagdo de programas nacionais de investimento, com a intencdo de
fortalecer a capacitagdo técnica local.

33 Ainda assim, a DIRCO poderia, se entendesse necessario, pesquisar junto ao
CEDIN sobre “a oportunidade do negocio juridico pretendido face a
disponibilidade de tecnologia e fornecedores alternativos, inclusive no que tange
ao patenteamento em outros paises” (INPI, 1987).

34 Nestes casos, a informacéo da dispensa de legalizacdo consular passaria a
constar no certificado de averbacdo emitido pelo INPI.
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Tecnolégico Industrial (PDTI) aprovados pelo INPI, nos moldes do
Decreto 96.760/1988%.

No ano de 1989 foram publicados os Atos Normativos 97, de 29
de marco, e 99, de 14 de junho. O Ato 97/1989 regulamentava a
fiscalizacdo, pelo INPI, para efeitos das isencBes incidentes sobre
despesas de solicitacdo, obtencdo e manutencdo, no exterior, de direito de
propriedade industrial, nos termos do artigo 106, do Decreto 96.760/1988.
Ja 0 Ato 99/1989 disp0s sobre as normas de averbagdo dos contratos de
tecnologia no setor siderargico.

3.2.2 Resolucdo 22/1991 (1991-1993)

Passados quase dezesseis anos de vigéncia do Ato Normativo
15/1975, o INPI revogou-o por meio da Resolugdo 22, de 27 de fevereiro
de 1991a. Além do referido Ato, igualmente restaram revogados todas as
demais normas suplementares citadas na subse¢do anterior.

A Portaria 104, de 27 de fevereiro de 1991, assinada pelo entdo
Ministro de Estado da Justica®, autorizou o Presidente do INPI a “expedir
normas regulamentares sobre averbacao de Contratos de Transferéncia de
Tecnologia”. Determinou ainda que caberia ao INPI elaborar “Manual de
Orientagdo para as partes interessadas na averbacdo de Contratos de
Transferéncia de Tecnologia™’, art. 2° (BRASIL, 1991a).

Em cumprimento a Portaria MJ 104/1991, o INPI editou a
Resolucdo 22/19914a, que estabeleceu as normas para orientar o processo
administrativo de averbacéo de atos e contratos de tecnologia. Essa norma
ocorreu no periodo em que houve a flexibilizacdo pelo Governo brasileiro
da contratagdo internacional de tecnologia.

O artigo 1° determinou a competéncia do INPI para averbar os atos
de contratos que implicassem em transferéncia de tecnologia, com vistas
a promover a inovacdo tecnoldgica e produzir os efeitos de carater
tributario e cambial. Entendia-se por contratos de transferéncia de
tecnologia: exploragdo de patentes; uso de marca; fornecimento de
tecnologia; e prestacdo de servicos de assisténcia técnica e cientifica. Ja o

35 Na subsecdo que tratou sobre a evolugdo da politica industrial no Brasil, foi
tratado sobre o PDTI.

36 O INPI, naquele periodo, era vinculado ao Ministério da Justica.

87 O Manual dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia mencionado na
Portaria foi instituido pelos seguintes documentos: Resolugdo 22/1991a;
Instrucdo Normativa n° 01/1991b; formularios do pedido de averbagdo; indicacao
da documentagdo necessdria; e lista de legislagdes vigentes e aplicAveis aos
contratos de tecnologia.
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ato de transferéncia de tecnologia era representado por documento habil
que produzisse efeitos idénticos ao contrato.

De acordo com o artigo 3° da Resolucdo 22/1991a, os contratos
deveriam indicar claramente o seu objeto, descrever especificamente o
processo pelo qual se faria a transferéncia da tecnologia e apontar os
direitos de propriedade industrial eventualmente envolvidos.

No tocante ao contelldo dos contratos, o artigo 7° da Resolugéo
determinava que o contrato de fornecimento de tecnologia estipularia “as
condicBes da aquisicdo de conhecimentos e tecnologias ndo amparados
por direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no
Brasil” (INPI, 1991a). Segundo o seu paragrafo Gnico, o contrato poderia
prever clausulas de sigilo e de indisponibilidade da tecnologia negociada.

Além disso, em todos os contratos o cedente deveria fornecer ao
cessionario “todos os dados e informagdes técnicas, assim como a
assisténcia técnica necessaria a sua aplicacdo e a atualizacdo do seu
objeto, para promover a efetiva absorcdo e a capacitagdo tecnoldgica”
(INPI, 1991a). Era obrigatério também a previsdo de responsabilidade
das partes no que se refere ao dnus financeiro decorrente das obrigagdes
tributarias.

Quanto a remuneracdo, o artigo 11 da Resolucdo 22/1991a
determinava que o contrato poderia estabelecer preco fixo, em percentual
sobre o preco liquido de venda ou lucro obtido, ou em valor fixo sobre
cada unidade produzida, com exce¢do dos contratos de prestacdo de
servicos de assisténcia técnica e cientifica. Considerava-se preco liquido
o0 valor do faturamento, baseado nas vendas realizadas, deduzindo-se 0s
impostos, taxas e outros encargos ajustados entre as partes. O artigo 12
estipulava que a remuneracdo deveria levar em conta os niveis de precos
praticados no Brasil e no exterior em contratos semelhantes.

No que concerne ao processo de averbacao junto ao INPI, além do
procedimento utilizado na tramitagdo desses processos, o artigo 15 da
Resolugdo previa a possibilidade de o Presidente do INPI determinar o
reexame de pedidos de averbacédo indeferidos, por meio de requerimento
da parte, quando fosse demonstrada a contradicdo da decisdo com
dispositivo legal. O INPI poderia também acompanhar o processo de
transferéncia da tecnologia objeto do contrato, bem como suspender ou
anular a averbacdo, apds ouvir as partes, no caso de transgressdo a
legislacdo, cessando os seus efeitos.

Complementarmente a Resolucdo 22/1991a publicou-se a
Instrucdo Normativa 01, de 2 de julho de 1991b, a qual dispds sobre a
elaboracdo e exame dos contratos de tecnologia, 0s quais deveriam conter
previsdo sobre:
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a) o objeto do negdcio e setor industrial aplicado;

b) a responsabilidade pela gestdo do controle de qualidade;

c) a propriedade do cessionario sobre os direitos decorrentes de
melhoramentos ou aperfeicoamentos nos contratos de exploracdo de
patentes ou fornecimento de tecnologia;

d) as condicGes de treinamento do pessoal técnico especializado; e

e) a responsabilidade das partes pelas informagdes prestadas nos
contratos, principalmente naqueles de exploragdo de patentes e uso de
marca.

De acordo com o item 1.2, para efeito da norma, consideram-se 0s
contratos de fornecimento de tecnologia

[...] instrumentos utilizados para a formalizagdo da
transferéncia de conhecimentos e de tecnologias
ndo amparadas por direito de propriedade industrial
no Brasil e deverdo conter clausulas que assegurem
ao cessionario a absorcdo da tecnologia negociada,
de forma a permitir a capacitagdo tecnoldgica
(INPI, 1991b).

Seguindo o disposto no item 1 do Ato Normativo 15/1975, a IN
01/1991b determinava em seu item 2.1 que os efeitos da averbacdo do
contrato eram: a permissdo da remessa para 0 exterior dos pagamentos
decorrentes dos contratos de tecnologia; a permissdo de dedutibilidade
fiscal; e a comprovacdo, quando for o caso, de exploracéo efetiva da
patente ou o uso efetivo da marca.

Em relacdo ao procedimento de averbacdo junto ao Instituto, a IN
01/1991b determinou a obrigatoriedade de apresentacdo de carta
justificativa “explicitando os objetivos da contratacdo, juntamente com
declaracdo e detalhamento sobre vinculagdo aciondria entre as partes”
(INPI, 1991b).

No ano de 1993, o INPI publicou os Atos Normativos 110, de 23
de margo, 112, de 27 de maio, 114 e 115, ambos de 30 de setembro, a
respeito dos contratos de tecnologia. O Ato 110/1993 alterou a redagédo
do artigo 6° da Resolucdo 22/1991, no que se refere ao contelido dos
contratos de exploracdo de patentes e de uso de marcas.

O Ato Normativo 112/1993 determinou a dispensa de exigéncia de
averbacdo do contrato de uso de marca junto ao INPI para fins de
comprovacao de uso efetivo por terceiro (processos de caducidade). J& o
Ato Normativo 114/1993 alterou a redagdo dos itens 1.4 e 1.5 da Instrucéo
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Normativa 01/1991, em relacdo aos contratos de exploracdo de patentes e
de uso de marcas.

Por fim, o Ato Normativo 115/1993 regulamentou o processo de
averbacdo de contratos de franquia junto ao INPI, levando em
consideragdo que esses contratos envolvem uso de marcas, transferéncia
de tecnologia, prestacao de servicos, transmissao de padrdes operacionais
e outros aspectos.

3.2.3 Ato Normativo 120/1993 (1993-1997)

O Ato Normativo 120, de 17 de dezembro de 1993, revogou a
Resolucéo 22/1991 e Instrugdo Normativa 01/1991, ao dispor sobre o
processo de averbacdo dos atos e contratos de transferéncia de tecnologia
e correlatos.

Nas consideragbes da norma, citaram-se: o artigo 218 da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, no que se refere a
promogdo e incentivo ao desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a
capacitacdo tecnologica; o artigo 2° e paragrafo Unico da Lei 5.648/1970,
que atribuiu ao INPI a funcéo de acelerar e regular a transferéncia de
tecnologia; e os artigos 30, 90 e 126 da Lei 5.772/1971, os quais
determinaram a competéncia do INPI para proceder & averbacdo/registro
dos contratos de tecnologia.

O Ato 120/1993 regulamentava que a dependéncia tecnoldgica
mUtua dos paises e a centralizacdo das especialidades tecnoldgicas em
determinadas regibes do mundo, em virtude de questdes econémicas,
fazem com que a importagdo de tecnologia tenha adquirido uma crescente
importancia.

Outrossim, considerava que a eliminagdo de proibicbes de
importacdes e da gradual reducdo de barreiras tributarias na area
tecnoldgica estimularia a competitividade e a produtividade dos varios
setores da indUstria.

Por fim, foi declarado que a averbacdo dos atos e contratos de
tecnologia e seus correlatos “ndo deve constituir em entrave ou fator de
atraso no acesso da industria nacional as fontes de tecnologia e de
pesquisa e desenvolvimento existentes no Brasil e no exterior” (INPI,
1993).

38 Conforme ja visto, o artigo 126 da CP1/1971 somente previa a averbacédo de
contratos de transferéncia de tecnologia, sendo que o artigo 211 da LP1/1996
passou a prever também o registro do contrato de franquia.
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Desse modo, definiu-se no item 1 que o processo de averbacéo
perante o INPI dos atos e contratos de licenciamento de direitos de
propriedade industrial, que implicassem transferéncia de tecnologia,
compartilhamento de custos e/ou cooperacdo em programas de pesquisa
e desenvolvimento, franquia, servicos de assisténcia técnica, cientifica e
similares, se daria nos moldes da norma em quest&o.

De acordo com o item 2 do Ato 120/1993, prevaleceria a liberdade
contratual nos contratos acima descritos, considerando-se nulos 0s
dispositivos que ofendessem a soberania nacional, a ordem publica e os
bons costumes. Nos casos de licenciamento de patentes e de marcas, 0
contrato deveria indicar expressamente 0s seus respectivos numeros,
sendo que seria conferido efeito precario aos contratos em que a patente
ou marca ainda nao tivesse sido concedida, cujos efeitos fiscais e cambiais
retroagiriam a data do deposito da patente e a data do registro da marca,
respectivamente.

Nesse ponto, o caput do item 4 determinava que o INPI limitaria
sua andlise, em todos os contratos de tecnologia, a verificacdo da situacéo
das marcas e patentes licenciadas, assim como a informacdo quanto aos
limites aplicaveis de dedutibilidade fiscal para fins de Imposto de Renda
e de remessa em moeda estrangeira dos pagamentos contratuais.

O §1° do item 4 estabeleceu que ndo seria objeto de exame ou de
exigéncia por parte do INPI

[...] os dispositivos contidos nos atos ou contratos
de que trata este Ato Normativo ndo
especificamente  relacionados aos  aspectos
elencados no caput deste artigo, inclusive aqueles
que se refiram a preco, condi¢Bes de pagamento,
tipos e condigdes de transferéncia de tecnologia,
prazos contratuais, limitagdes de uso, acumulacdo
de objetos contratuais, legislagdo aplicavel,
jurisdicdo competente e demais clausulas (INPI,
1993).

Além disso, o INPI ndo poderia recusar averbacdo baseada em
alegacdo de violagdo de legislacdo repressora de concorréncia desleal,
anti-trust ou de abuso de poder econdmico, de protecdo ao consumidor,
entre outras, facultando-se ao 6rgdo a opgao de informar as partes quanto
aos aspectos legais relacionados, conforme §2° do item 4.

O item 6 determinava o prazo maximo de trinta dias, contados da
data do protocolo, para averbacdo dos atos e contratos. O §1° estipulava
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gue, em caso de auséncia de pronunciamento no INPI nesse periodo, 0s
atos e contratos seriam considerados automaticamente averbados.

Conforme item 7, caberia recurso das decisGes da Diretoria de
Transferéncia de Tecnologia ao Presidente do INPI. Pelo item 8, definiu-
se que o INPI poderia emitir Atos Normativos complementares, com o
objetivo de regular aspectos especificos da averbacgdo dos contratos que
possuissem caracteristicas peculiares, respeitando-se os principios gerais
estabelecidos no Ato 120/1993.

Ao final, o item 10 dispds que a Diretoria de Transferéncia de
Tecnologia prestaria o servi¢o de apoio a aquisicdo de tecnologia, com o
proposito de assessorar empresas brasileiras interessadas em obter
tecnologia ou licenciamento, no Brasil e/ou no exterior. Os servigos eram
realizados na &rea contratual e na area tecnoldgica, sendo essa ultima por
meio da disponibilizacdo de estudos e relatdrios relacionados as
contratacOes de tecnologias e de pesquisas especificas, a pedido da parte,
guanto a patentes eventualmente disponiveis para licenciamento. Na area
contratual, a Diretoria colocaria a disposicéo dados e aconselhamento de
técnicos habilitados e com experiéncia na analise de contratos, bem como
levantaria dados e estatisticas em relacdo a forma de negociacéo e aos
precos médicos praticados no mercado em setores especificos.

E importante observar que o Deputado Federal Luiz Salom&o
apresentou, a Camara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo
404, em 9 de marco de 1994, com o objetivo de sustar os efeitos do Ato
Normativo INPI 120/1993. O Projeto foi arquivado em 02/02/1995, ap6s
a manifestacdo da Comissdo de Ciéncia e Tecnologia, Comunicacédo e
Informética da Camara dos Deputados.

Barbosa (2015, p. 433) aborda a inefetividade do Ato Normativo
120/1993, em razdo de que a legislacdo havia determinado o papel do
INPI na andlise dos contratos e “a ninguém escapara, certamente, que as
competéncias que a lei federal comete a um 6rgdo publico ndo sdo uma
faculdade, mas um poder-dever”.

Diante disso, no cumprimento do que estabelecia o paragrafo Gnico
do artigo 2° da Lei 5.648/1970, o INPI continuou a aplicar as regras de
exame de mérito nos contratos de tecnologia, “apds breve vacilagdo”
(BARBOSA, 2015, p. 433).

Buscou-se localizar doutrinas que abordassem como se deu o
processo de exame dos contratos de tecnologia na DIRCO/INPI entre 0s
anos 1993 a 1997, quando o Ato 120 foi revogado, porém apenas Barbosa
(2015) afirmou que o exame de mérito foi mantido pelo INPI, ap6s um
breve periodo sem analise. N&o obstante, o Projeto de Decreto Legislativo
foi arquivado, antes de passar pelo Plenario da Camara dos Deputados.
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Permanece muito vago como se deu esse periodo de quatro anos no INPI,
mas, ao que parece, a area técnica continuou realizando o exame de
mérito, ainda que houvesse a disposicdo em sentido contrario.

Posteriormente ao Ato 120/1993, o INPI editou a Resolucéo 44, de
2 de setembro de 1994, com o objetivo de estabelecer normas de
procedimentos no preenchimento dos Certificados de Averbagdo
expedidos pelo INPI. Esta mudanca se deu com a entrada em vigor do
Decreto 1.157, de 21 de junho de 1994, o qual reduziu a zero por cento a
aliquota do Imposto sobre Operagdes de Crédito, Cambio e Seguro, ou
relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios (IOF), incidente sobre a
operacdo de cambio realizada para pagamento de contrato de
transferéncia de tecnologia averbado pelo INPI.

3.2.4 Ato Normativo 135/1997 (1997-2013)

Como visto no primeiro capitulo, a Lei 9.279 foi publicada em 14
de maio de 1996, sendo denominada de Lei da Propriedade Industrial
(LPI). Conforme determina o artigo 243, a referida lei entrou em vigor
um ano apos a sua publicago, isto é, em 14 de maio de 1997.

Desse modo, o INPI editou o Ato Normativo 135, em 15 de abril
de 1997, com o objetivo de regulamentar a averbacdo e o registro de
contratos de transferéncia de tecnologia e de franquia, na forma da nova
e atual LPI/1996 e da legislacdo complementar, especialmente as
tributarias e cambiais.

Salienta-se, oportunamente, que o artigo 240 da LP1/1996 definiu
como finalidade principal do INPI a de executar as normas que regulam
a propriedade industrial, tendo em vista a sua funcéo social, econémica,
juridica e técnica, alterando o artigo 2° da Lei 5.648/1970.

Conforme ja mencionado, a LP1/1996 veio trazer a diferenciacéo
entre o registro e a averbacdo dos contratos de tecnologia, sendo que no
primeiro caso estdo englobados os contratos que impliquem transferéncia
de tecnologia e de franquia, enquanto o segundo compreende 0s contratos
de propriedade industrial.

Nesse sentido, 0 Ato Normativo 135/1997 determinava que o INPI
averbaria ou registraria, conforme o caso, 0s contratos de propriedade
industrial (exploracdo de patentes e uso de marcas), de aquisicdo de
conhecimentos tecnolégicos (fornecimento de tecnologia e prestacéo de
servicos de assisténcia técnica e cientifica) e de franquia.

Ademais, o contrato deveria indicar expressamente seu objeto, a
remuneracdo ou 0s royalties, os prazos de vigéncia e de execugdo do
contrato, bem como demais clausulas e condi¢Bes contratuais. No que se
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refere ao processo de averbacdo ou registro, a parte deveria apresentar o
formulario do pedido, juntamente com o original do contrato ou
instrumento representativo, devidamente legalizado, tradugdo para o
vernaculo, carta explicativa, ficha-cadastro da empresa cessionéria,
comprovante de pagamento, procuracdo e outros documentos pertinentes.

No mesmo sentido do Ato 120/1993, o Ato Normativo 135/1997
preveria a prestacdo de servigo de apoio a aquisicao de tecnologia pela
Diretoria de Transferéncia de Tecnologia com o objetivo de assessor
empresas brasileiras interessadas em obter tecnologia ou licenciamento,
no Brasil e/ou no exterior, mantendo-se 0s servicos realizados na area
tecnoldgica e na area contratual, nos mesmos moldes da norma anterior.

No ano de 1998, o INPI editou a Resolugéo 64, de 29 de outubro,
cujo objetivo era instituir diretrizes de analise de transferéncia de
tecnologia. Dentre as consideracdes, destacou-se a necessidade de
transparéncia dos atos decisérios da administragao publica, bem como a
intencdo de assegurar aos Usuarios e aos proprios examinadores do INPI
“estabilidade quanto as orientagdes administrativas concernentes a
interpretacdo das normas e dos principios informadores que regem a
aludida Transparéncia” (INPI, 1998).

Conclui-se, a priori, que a Resolucdo 64/1998 instituiu as
diretrizes de exame dos contratos de tecnologia no d&mbito do INPI,
inclusive por estar previsto que essas diretrizes deveriam ser revistas em
um prazo de dois anos, a contar do inicio de vigéncia da referida norma.

Contudo, na verdade, essas diretrizes nunca foram efetivamente
implementadas. Ap6s pesquisa, descobriu-se que foi criado um grupo de
trabalho para elabora-las, que contou com a participacdo do INPI e do
setor privado, como a Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual
(ABPI), sendo que ndo houve uma proposicdo de texto final entregue.
Desse modo, tem-se que a Resolugdo 64/1998 ndo possuiu aplicagdo
pratica, na medida em que seu objetivo era instituir as diretrizes de exame
dos contratos de tecnologia, mas ndo o fez.

Ja em 2003, entrou em vigor a Resolugdo 94, de 19 de fevereiro, a
qual dispds a respeito do prazo para analise dos contratos de tecnologia
pela entdo Diretoria de Transferéncia de Tecnologia, especificando o
inicio do prazo de trinta dias previsto no paragrafo nico do artigo 211 da
Lei 9.279/1996, a partir da aceitacdo efetiva do pedido de registro.

Determinou-se o prazo de sessenta dias para cumprimento de
exigéncias pela parte requerente, como também restou definido
expressamente a retroatividade do contrato & data do protocolo
automatizado no INPI, para fins de dedutibilidade fiscal, respeitando os
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termos da Decisdo n° 9, de 28 de junho de 2000, da Coordenagdo-Geral
do Sistema de Tributag&o.

N&o obstante, a Instrugdo Normativa 15, de 18 de marco de 2013,
atualizou a Resolucdo 94/2003, tendo em vista que o 6rgdo responsavel a
aceitar o pedido de registro passou a ser a Diretoria de Contratos,
Indicacdes Geogréaficas e Registros (DICIG), por meio da Se¢do de
Exame Formal do Servigco de Apoio Administrativo (SEFAT).

3.2.5 Instrucdo Normativa 16/2013 (2013-2016)

A Instrucdo Normativa 16, de 18 de margo de 2013, é a Ultima e
vigente norma que regulamenta o procedimento de averbacgao ou registro
dos contratos de tecnologia e de franquia perante o INPI, na forma da LPI
e da legislacdo tributaria e cambial, tendo revogado o Ato Normativo
135/1997.

Segundo o artigo 2° da Instrugcdo Normativa 16/2013, cabe ao INPI
averbar ou registrar, conforme o caso, 0s contratos de propriedade
industrial (exploracdo de patentes, exploragdo de desenho industrial e uso
de marcas), de aquisicdo de conhecimentos tecnolégicos (fornecimento
de tecnologia e prestacdo de servicos de assisténcia técnica e cientifica),
de franquia e de licenga compulséria para exploragdo de patentes, esta
Gltima prevista nos artigos 68 a 74 da LP1/1996.

Em que pese a Instrugdo Normativa 16/2013 ser muito parecida
com o Ato Normativo 135/1997, inclusive em relagdo & metodologia
utilizada para a sua elaboragdo, a norma de 2013 inclui duas importantes
modalidades contratuais nunca previstas anteriormente nos atos
administrativos do INPI, que séo: o contrato de exploracdo de desenho
industrial; e a licenga compulsoria.

Nos termos do artigo 121 da LP1/1996, as disposicdes relativas aos
contratos de licenciamento e de cessdo de exploracdo de patentes se
aplicam aos desenhos industriais, de modo que estes também deveriam
ser tratados como contratos de propriedade industrial, como se passou a
ser feito. Além disso, a licenca compulséria é uma medida de relevante
interesse nacional, pelo que h& a necessidade de regulamentar o seu
procedimento junto ao INPI.

O artigo 2° da IN 16/2013 determina que o INPI averbara os
contratos de cessdo de direitos de propriedade industrial — para
exploracéo de patentes, exploragéo de desenho industrial e uso de marcas
— quando o titular desse direito seja residente ou domiciliado no exterior,
conforme disp6e o artigo 3° do Anexo |1l da Resolugéo 3.844/2010, do
Banco Central do Brasil.
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De acordo com o artigo 3° da Instrugdo Normativa 16/2013, o
contrato indicard expressamente seu objeto, a remuneracdo ou 0S
royalties, os prazos de vigéncia e de execucdo do contrato, bem como
demais clausulas e condi¢des contratuais. No que concerne ao processo
de averbagdo ou registro, a parte apresentara o formulario do pedido,
juntando: coOpia autenticada do contrato ou instrumento representativo,
devidamente legalizado; traducdo para o vernaculo; carta explicativa;
ficha-cadastro da empresa cessionaria/franqueada; comprovante de
pagamento; procuracdo; e outros documentos pertinentes.

No mesmo sentido dos Atos 120/1993 e 135/1997, a Instrucdo
Normativa 16/2013 ratifica a prestacdo de servico de apoio a aquisicdo de
tecnologia pela antiga Diretoria de Contratos, Indicacbes Geograficas e
Registros (atualmente apenas CGTEC), com o objetivo de assessorar
empresas brasileiras interessadas em obter tecnologia ou licenciamento,
no Brasil e/ou no exterior, mantendo-se 0s servicos realizados na area
tecnoldgica e na darea contratual, nos mesmos moldes das normas
anteriores.

Destaca-se que, além dos servigos previstos na norma em questao,
0 ja revogado Decreto 7.356/2010, que tratava sobre a estrutura
regimental do INPI, passou a dispor sobre o servi¢o da DICIG de prestar
orientagdo “quanto as melhores praticas de licenciamento de direitos de
propriedade industrial e outras formas de transferéncia de tecnologia,
inclusive quanto a emissao de licengas compulsérias” (BRASIL, 2010), o
gue permanece até os dias atuais.

Na mesma data da publicagdo da Instrucdo Normativa 16/2013,
entrou em vigor a Resolucéo 53, de 18 de marco de 2013, a qual instituiu
os formularios para apresentacdo de requerimentos na éarea de
transferéncia de tecnologia.

A Resolugdo 135, de 20 de junho de 2014, dispde sobre a
numeragdo dos requerimentos de averbagdo ou registro de contratos e
faturas de tecnologia, em conformidade com o padrdo internacional
sugerido pela Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

J& no ano de 2015, a Instrugdo Normativa 30, de 22 de junho, veio
a revogar a Instrucdo Normativa 15/2013, prevendo que o inicio do prazo
de trinta dias previsto no paragrafo Gnico do artigo 211 da LPI “sera
contado a partir da data da publicacdo da notificacdo do requerimento na
Revista da Propriedade Industrial — RPI” (INPI, 2015).

Publicou-se também a Resolucdo 147, de 22 de junho de 2015, pela
qual foram instituidas as regras de peticionamento eletrénico no Sistema
e-CONTRATOS. No ltimo ano, a Resolugdo 170, de 15 de julho de
2016, atualizou as normas de utilizacdo do peticionamento eletrdnico no
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Sistema e-CONTRATOS, revogando a anterior e determinando que, a
partir de 2017, o INPI somente aceitara protocolo eletrdnico de contratos
de tecnologia.

Por fim, ha a Resolucdo 156, de 9 de novembro de 2015, a qual
continua em vigor até a presente data e que dispfe expressamente a
respeito dos casos em que 0s contratos de prestacdo de servicos de
assisténcia técnica e cientifica ndo sdo passiveis de registro junto ao INPI,
por ndo implicarem transferéncia de tecnologia.

Destacam-se, dentre outros, 0s seguintes servi¢os ndo registrados
pelo INPI, nos termos da referida Resolucdo: servicos realizados no
exterior sem a presenca de técnicos da empresa brasileira, que ndo gerem
quaisquer documentos ef/ou relatérios, como por exemplo,
beneficiamento de produtos; consultoria realizada sem a vinda de técnicos
as instalacdes cessiondria; servicos de treinamento para usudrio final ou
outro treinamento de programa de computador (software) que nédo
caracterize transferéncia de tecnologia para a fabricagdo ou
desenvolvimento de programa de computador; licenca de uso de
programa de computador.

3.3 SINTESE DO CAPITULO

O presente capitulo apresentou a histéria da averbacgdo/registro dos
contratos junto ao INPI, contextualizando as competéncias do 6rgao
interno responsavel por esses instrumentos, cuja atribuicdo atualmente é
da Coordenacdo-Geral de Contratos de Tecnologia. Verificou-se que, ao
longo dos anos, a competéncia do 6rgdo responsavel pelos contratos,
descrita nos Decretos regulamentadores da Estrutura Regimental do INPI,
foi alterando, em consonancia com a finalidade do proprio Instituto.

Demonstraram-se também alguns dados estatisticos fornecidos
pelo INPI e pelo BACEN a respeito dos contratos de tecnologia, pelos
guais se constatou a importancia desses instrumentos no cendrio nacional,
principalmente do contrato de fornecimento de tecnologia (know-how), o
qual tem sido h& muitos anos responsavel pelo maior valor de remessa de
royalties ao exterior.

Além da legislacdo federal, o INPI, com o objetivo de
regulamentar o procedimento de averbacdo ou registro dos contratos de
tecnologia, editou uma série de atos normativos, desde a sua criacdo.
Observou-se que o Ato Normativo 15/1975 foi considerado o mais
restritivo de todos, por impor condicionantes aos contratos, como, por
exemplo, a sua remuneracdo. Entre 1975 e 1991, foram expedidos
diversos atos complementares aquele de 1975, sendo o periodo em que



104

houve maior nimero de normas do INPI relacionadas aos contratos de
tecnologia.

Adotando uma postura mais flexivel, o INPI editou a Resolucéo
22/1991 mantendo apenas o escopo de atuacdo do INPI no que concerne
ao cumprimento da legislacdo federal, porém ndo determinando tantas
restricbes como a norma anterior. A Instrucdo Normativa 001/1991
complementou a Resolucdo, implementando um Manual de Contratos.

O Ato Normativo 120/1993, por sua vez, determinou em seu artigo
4° que os contratos averbados/registrados perante o INPI ndo seriam mais
objetivo de andlise ou exigéncia pelo 6rgdo. Nesse sentido, o Instituto ndo
poderia se recusar a averbar/registrar contrato baseando-se em suposta
violagdo a legislacdo de repressao de concorréncia desleal.

Com o advento da LPI/1996, o INPI dispés o Ato Normativo
137/1997, o qual menciona expressamente as legislacBes federais
atinentes aos contratos de tecnologia, limitando-se a prever que 0s
contratos podem sofrer exigéncias, mas ndo cita expressamente quais
seriam. Essa ideia foi mantida pela atual Instrucdo Normativa 16/2013,
cujo texto é muito semelhante.

O terceiro capitulo estudara as modalidades de contratos de
tecnologia que sdo averbados ou registrado pelo INPI, conforme
levantamento doutrinario sobre o tema e algumas informacGes prestadas
pelo INPI em sua pagina virtual. Considerando que o objeto principal
desta dissertacdo é o contrato de fornecimento de tecnologia (know-how),
demonstrar-se-a o conceito do contrato, a sua natureza juridica, bem como
suas principais clausulas, apresentando o entendimento de alguns
doutrinadores e pelo INPI em relacéo ao seu contetdo.
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4 OS CONTRATOS DE TECNOLOGIA AVERBADOS OU
REGISTRADOS PELO INPI

Conforme estudado ao longo deste trabalho, cabe ao INPI a
competéncia para averbar ou registrar os contratos de propriedade
industrial, de transferéncia de tecnologia e de franquia, conforme
determinado pela atual LP1/1996.

Para Barbosa (2015), o INPI determina sua competéncia pelos
contratos que pertencem a sua area de atuacdo, quais sejam: a licenca e
cessao de marcas e patentes, a franquia e 0s contratos que impliqguem em
transferéncia de tecnologia. A respeito da nomenclatura dos contratos, o
autor afirma que h4 uma variacao entre as disposicoes dos atos normativos
do INPI, do Banco Central e a legislagdo do Imposto de Renda de Pessoa
Juridica (IRPJ).

A Instrugdo Normativa 16/2013 do INPI regulamenta em seu artigo
2° 0s tipos de contratos que sdo passiveis de averbacdo/registro, quais
sejam: os de licenca de direitos de propriedade industrial (exploracéo de
patentes, exploracdo de desenho industrial ou uso de marcas); os de
aquisicdo de conhecimentos tecnoldgicos (fornecimento de tecnologia e
de prestacdo de servicos de assisténcia técnica e cientifica); os de
franquia; e os de licenca compulséria para exploracédo de patente.

O artigo 3° da Resolucdo BACEN 3.844/2010 apresenta uma
nomenclatura muito parecida com aquela prevista na legislagdo interna
do INPI, listando os seguintes contratos: fornecimento de tecnologia;
servigos de assisténcia técnica; licenca de uso/cessdo de marca; licenca de
exploracdo/cessdo de patente; franquia; e outros contratos da mesma
espécie.

Ja o artigo 355, 83°, do Decreto 3.000/1999, que dispde sobre o
IRPJ, denomina como: exploracéo ou cessdo de patente; uso ou cessdo de
marca; transferéncia de tecnologia, entendida como assisténcia técnica,
cientifica, administrativa ou semelhante; e transferéncia de tecnologia
€omo projetos ou servicos técnicos especializados.

Nesse ponto, Barbosa (2015) descreve que a nogdo de assisténcia
técnica prevista na lei de IRPJ se assemelha a ideia de contrato de know-
how (ou contrato de fornecimento de tecnologia). Ao passo que o contrato
denominado de assisténcia técnica pelo INPI se enquadraria em contratos
de projetos ou servigos técnicos especializados na legislacéo de IRPJ.

Em 2012, foi instituida a Nomenclatura Brasileira de Servicos,
Intangiveis e Outras OperagGes que Produzam Variagdes no Patriménio
(NBS) e as Notas Explicativas dessa Nomenclatura (NEBS), pelo Decreto
7.708, de 2 de abril de 2012.
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A NBS e NBES foram desenvolvidas por um grupo instituido por
Portaria Conjunta Interministerial do MF, do MDIC e do BACEN. A
Nomenclatura obedeceu a “padrdes técnicos estabelecidos e consolidados
pelos organismos internacionais relevantes, resultando em uma
nomenclatura plenamente harmonizada aos principais classificadores
internacionais”, conforme informagio no site do MDIC. E o classificador
utilizado pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior de Servicos,
Intangiveis e Outras OperagGes que Produzam Variagdes no Patriménio
(SISCOSERYV).

Ao tratar sobre os contratos de tecnologia, o referido Decreto
reafirma que a averbacdo ou o registro do contrato junto ao INPI é
condi¢do para: “(i) legitimar pagamentos para o exterior; (ii) permitir,
guando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionaria dos
pagamentos contratuais efetuados; e (iii) efeitos perante terceiros.”
(BRASIL, 2012)

Os contratos de tecnologia estdo divididos nesta dissertacdo da
seguinte forma: a) Contratos de propriedade industrial: licenciamento e
cessdo de patentes, de desenhos industriais e de marcas; b) Contratos de
transferéncia de tecnologia: fornecimento de tecnologia (know-how) e
prestacdo de servicos de assisténcia técnica e cientifica; e ¢) Contratos de
franquia.

Atualmente, LPI1/1996 determina a atribuicdo do INPI para
averbar/registrar os contratos de licenca e cessdo de patentes e de marcas,
bem como os de franquia. Em relagéo ao contrato de fornecimento de
tecnologia (FT) e ao de prestacdo de servico de assisténcia técnica e
cientifica (SAT), o que define a sujei¢do ao registro perante o INPI é se 0
contrato implica em transferéncia de tecnologia.

Assim, o presente capitulo abordara as modalidades contratuais
passiveis de averbacdo ou de registro junto ao INPI, fazendo um
levantamento doutrinario a respeito do assunto. Posteriormente, tratar-se-
a especificamente dos contratos que “impliquem em transferéncia de
tecnologia”, na forma do artigo 211 da LPI/1996, especificamente o
contrato de fornecimento de tecnologia (know-how), objeto desse
trabalho.

4.1 MODALIDADES DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA

Segundo Viegas (2007), o conceito de transferéncia de tecnologia,
lato sensu, abarca diversos tipos de contratos, em que alguns ha pouca ou
sequer possui efetiva transmissdo de tecnologia ou de conhecimento do
fornecedor para o receptor.
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O INPI adotou, por meio de seus Atos Normativos, o termo
“transferéncia de tecnologia” para se referir a contratos de cessdo e
licenciamento de marcas e de patentes, contratos de fornecimento de
tecnologia ndo patenteada, contratos de assisténcia técnica e algumas
outras modalidades contratuais, como os de franquia (VIEGAS, 2007). A
autora cita o Ato Normativo 135/1997 como exemplo disso.

A norma que criou a CIDE (Lei 10.168/2000), mencionada no
primeiro capitulo no que tange as legislacdes tributarias e cambiais, adota
a definicdo ampla de transferéncia de tecnologia. Segundo o artigo 2°, §1°
da lei:

81° Consideram-se, para fins desta Lei, contratos
de transferéncia de tecnologia os relativos a
exploracdo de patentes ou de uso de marcas e 0s de
fornecimento de tecnologia e prestacdo de
assisténcia técnica. (BRASIL, 2010)

No tocante a concepcdo contrato de transferéncia de tecnologia,
Assafim (2005, p. 101-102) afirma que é o instrumento juridico pelo qual
ha “transmiss@o de determinados bens imateriais (criagdes, segredos e
software) protegidos por institutos de propriedade intelectual ou de
determinados conhecimentos técnicos de caréter substancial e secreto ndo
suscetiveis de protegdo monopdlica”.

Por outro lado, a defini¢do strictu sensu de transferéncia de
tecnologia abarca o fornecimento de tecnologia (know-how) e alguns
tipos de contratos de servicos (VIEGAS, 2007).

Nesse ponto, conforme j& defendido, entende-se que a
nomenclatura adequada seria utilizar, em sentido amplo, a concepcéo de
contratos de tecnologia, os quais englobam: a) direitos de propriedade
industrial; b) transferéncia de tecnologia; e c) franquias.

Seguindo essa ldgica, para fins deste trabalho, considera-se como
contratos de propriedade industrial aqueles direitos concedidos pelo INPI,
como patentes, marcas e desenhos industriais. Ja os contratos de
transferéncia de tecnologia abrangem o de fornecimento de tecnologia
(FT), também denominado de know-how, e o de servigcos de assisténcia
técnica e cientifica (SAT). Ha ainda o contrato de franquia, o qual pode
compreender um ou mais direitos de propriedade industrial, bem como a
transferéncia de tecnologia.

4.1.1 Contratos de propriedade industrial
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No que concerne aos contratos de propriedade industrial, o
primeiro esclarecimento importante € que a concessdo de uma patente e 0
registro de uma marca ou de um desenho industrial implica no direito de
exclusividade do detentor em utilizar e explorar a tecnologia, a marca ou
o0 desenho, bem como Ihe é concedido o direito de impedir que terceiros
o facam, durante o prazo de vigéncia desse direito.

Viegas (2007, p. 90) acrescenta que a LP1/1996 ndo determina
forma especial para os contratos de licenca e de cessdo de propriedade
industrial, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 107 na Lei 10.4086,
de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil de 2002, sigla CC/2002): “A
validade da declaracdo de vontade ndo dependera de forma especial,
sendo quando a lei expressamente a exigir’ (BRASIL, 2002).

Entrementes, para que o contrato seja valido perante terceiros e
possa gerar dedutibilidade fiscal e pagamento da cessdo ou de royalties,
0s contratos de propriedade industrial dependem de averbagéo junto ao
INPI, sendo necessaria a forma escrita. Segundo Viegas (2007, p. 91), o
contrato verbal podera ser aceito “simplesmente para fins de validade
entre as partes e de prova de uso, para evitar a caducidade das marcas ou
patentes em questdo por falta de uso”.

No tocante as clausulas contratuais dos contratos envolvendo
direitos de propriedade industrial, Viegas (2007) esclarece que o
instrumento de cessdo é simples, sendo necessaria a descricdo das partes,
do objeto do contrato (incluindo o nimero do pedido ou do titulo do
direito), do preco (se houver), das condi¢fes de pagamento (quando for o
caso) e das disposicdes diversas aplicaveis.

Por outro lado, os contratos de licenciamento normalmente séo
mais complexos, “por conterem relagdes que devem perdurar por prazos
possivelmente longos, enquanto o relacionamento decorrente de uma
cessdo encerra-se no ato de sua assinatura” (VIEGAS, 2007, p. 91).

Esses contratos de licenca e de cessdo estdo expressamente
previstos e regulamentados pela Lei 9.279/1996. Para averbagdo junto ao
INPI, o contrato deve indicar o nimero do pedido e/ou do direito
concedido ou registrado pelo INPI, no caso de licenciamento ou cesséo
de direitos de propriedade industrial.

Oportuno consignar que os contratos envolvendo licenciamento ou
cessao de desenhos industriais estdo inseridos no escopo do tratamento
conferido as patentes. Isso porque, consoante explicitado anteriormente,
0 artigo 121, ao tratar sobre os desenhos industriais, determina que:

Art. 121. As disposicOes dos arts. 58 a 63 aplicam-
se, no que couber, a matéria de que trata o presente
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Titulo, disciplinando-se o direito do empregado ou
prestador de servigos pelas disposicOes dos arts. 88
a93. (BRASIL, 1996)

Desse modo, o licenciamento e a transferéncia dos desenhos
industriais sdo tratados pelas mesmas normas que regulamentam a cesséo
e a licenca voluntéria das patentes.

Além disso, as topografias de circuitos integrados sdo consideradas
uma espécie da protecdo sui generis da propriedade intelectual e referem-
se a uma série de imagens relacionadas, construidas ou codificadas sob
gualquer meio ou forma, que representem a configuracao tridimensional
das camadas que compdem um circuito integrado, segundo a redacéo do
artigo 26, inciso |1, da Lei 11.484/2007.

Ainda que sejam consideradas protecdo sui generis, as topografias
de circuitos integrados sdo registradas perante o INPI (artigo 30, Lei
11.484/2007). Assim, aplicam-se aos contratos de licenca e de cessdo de
registro ou pedido de registro de topografia de circuito integrado as
normas relativas aos contratos que envolvam direitos de propriedade
industrial, observado o disposto nos artigos 41 a 54, da Lei 11.484/2007.

Nesse mesmo sentido ocorre com os programas de computador, 0s
guais também sdo registrados perante o INPI, apesar de serem direitos
autorais. Em tese, 0s contratos de cessdo e de licenga de registro ou de
pedido de registro de programa de computador deveriam ser averbados
junto ao INPI, nos termos dos artigos 9° a 11 da Lei 9.609/1998. Contudo,
a Resolucéo 156/2015 dispensa a averbagéo dos contratos de aquisi¢do de
copia Unica (cessdo) e de licenga de uso de programa de computador
(software), “por ndo implicarem em transferéncia de tecnologia” (INPI,
2015).

4.1.1.1 Cessdo de patentes e de marcas

Pimentel et al (2010, p. 34) ensina que 0 contrato de cessdo é
aquele em que ha disposigéo dos direitos de propriedade industrial. Nesse
contrato, ao contrario do que ocorre com o licenciamento, “o titular dos
direitos de propriedade intelectual transfere a outrem a sua propriedade
(como ocorre na venda de bens materiais)”. Assim, 0
cessionario/adquirente passara a ser 0 novo titular — proprietario — do bem
intangivel.

Nesse mesmo sentido, Viegas (2007, p. 89) esclarece que a cessdo,
em matéria de propriedade industrial, é compreendida como ‘o
instrumento pelo qual uma patente, um desenho industrial ou uma marca
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sdo transferidos permanentemente de uma parte a outra”. O contrato de
cessao equivale, portanto, a uma compra e venda de bem mével, quando
oneroso, e a uma doacdo, quando gratuito.

Ainda sobre o conceito, 0 Decreto 7.708/2012 define a cessdao® de
propriedade intelectual como o “ato pelo qual o detentor ou representante,
regularmente instituido, transfere a titularidade, parcial ou total, dos
direitos patrimoniais de propriedade intelectual a outrem, em carater
definitivo” (BRASIL, 2012).

O INPI (2016), ao explicitar os servigos de transferéncia de
tecnologia por si realizados, conceitua os contratos de cessdo de direitos
de propriedade industrial como o instrumento em que ha transferéncia da
titularidade de patentes, desenhos industriais e marcas.

De acordo com a LPI1/1996, ha trés possibilidades de cessao de
direitos de propriedade industrial: as patentes de invencdo e de modelo de
utilidade; as marcas; e 0s desenhos industriais, 0s quais serdo abordados
dentro do escopo das patentes, conforme esclarecido acima.

As partes no contrato de cessao de direito de propriedade industrial
sdo: a empresa cedente, atual titular do direito de propriedade industrial;
€ a empresa cessionaria, que passara a ser a titular do referido direito.

No que se refere as patentes (titulo 1), o capitulo VII da LP1/1996
regulamenta as cessdes e anota¢des, na forma que segue:

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos
de contetdo indivisivel*®, poderdo ser cedidos,
total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fara as seguintes anotagdes:
I - da cessdo, fazendo constar a qualificagdo
completa do cessionario;

[.]

39 O Decreto determina dois tipos de cessdo: temporaria (posicdo 1.1104) e
definitiva (posicdo 1.2702). Para este trabalho, utiliza-se exclusivamente a
concepcdo de cessdo definitiva de direitos de propriedade intelectual. A
temporaria faz referéncia tdo somente aos direitos autorais e conexos.

40 O Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos — IDS (2013) explica que
a expressdo “indivisivel” deve ser interpretada no sentido de excluir a
possibilidade de apenas uma parte das reivindicacdes da patente ser cedida. De
acordo com o artigo 25 da LPI/1996, as reivindicagdes descrevem ‘“a matéria
objeto da protecao”.
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Art. 60. As anotagdes produzirdo efeito em relagdo
a terceiros a partir da data de sua publicacéo.
(BRASIL, 1996)

A cessdo de marcas é prevista dentro do capitulo V (titulo I11) da
LPI:

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderdo
ser cedidos, desde que o cessionario atenda aos
requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessdo devera compreender todos 0s
registros ou pedidos, em nome do cedente, de
marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto
ou servico idéntico, semelhante ou afim, sob pena
de cancelamento dos registros ou arquivamento dos
pedidos ndo cedidos.

Art. 136. O INPI fara as seguintes anotacdes:
| - da cessdo, fazendo constar a qualificagdo
completa do cessionario;

[..]

Art. 137. As anotagdes produzirdo efeitos em
relacdo a terceiros a partir da data de sua
publicacdo. (BRASIL, 1996)

Conforme se verifica dos artigos 58 e 134 da LPI1/1996, tanto o
pedido quanto a patente concedida ou a marca registrada podem ser
cedidas. Tem-se, portanto, que a mera expectativa de direito — no caso de
0 direito ainda ndo ter sido concedido/registrado — possibilita ao
depositante que fagca um contrato de cessdo.

Pelo disposto na parte que trata sobre a cessdo dos direitos de
propriedade industrial, observa-se que a LPI/1996 prevé apenas a
anotacdo da cessdo de patentes e de marcas (também de desenhos
industriais), e ndo sua averbagdo, como ocorre no caso das licencas.
Contudo, utiliza-se a concepc¢ao de averbacao para ambas as modalidades,
em consonancia com o Decreto 8.854/2016.

Pimentel et al (2010, p. 34) acrescenta que esses contratos devem
ser escritos, pois ndo se presume a cessdo. Caso ndo haja clausula
contratual que determine o ambito territorial da cessdo, o contrato “valera
para todo o territorio nacional”.
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Além disso, a cessdo da marca devera compreender todos os
registros ou pedidos relacionados a marca cedida, quando se tratar de
servico ou produto idéntico, semelhante ou afim.

4.1.1.2 Licenga de patentes e de marcas

A NBS, instituida pelo Decreto 7.708/2012, conceitua o
licenciamento de direitos de propriedade intelectual como

[...] o resultado da contratacdo entre partes, quais
sejam, o licenciante, detentor da titularidade dos
direitos, e o licenciado, que adquire a capacidade
de usufruir tais direitos. Nesse contrato, o
licenciante permite, sob determinadas condigdes,
que o licenciado faga uso desses direitos e, por isso,
pode ou ndo ser remunerado. Nota-se que 0
licenciamento de direitos difere da transferéncia de
titularidade dos mesmos, 0 que s6 ocorre na cessao
de direitos, que se classifica, na presente
Nomenclatura, na posi¢do 1.1104 quando referente
a cessdo temporaria e no Capitulo 27 quando se
tratar de cessdo definitiva. (BRASIL, 2012)

Nessa perspectiva, Viegas (2007, p. 89-90) assevera que 0 contrato
de licenca “¢ um ato bilateral pelo qual se outorga uma autorizacdo
tempordria para uso de marca ou exploracdo de patente ou de desenho
industrial, sem transferéncia de titularidade”.

Comparando o licenciamento de direitos de propriedade industrial
a bens moveis, Viegas (2007) esclarece que quando houver pagamento de
royalties pela licenca, considera-se como um contrato de locacdo de bem
mével. Por outro lado, quando a licenca for gratuita (sem pagamento), o
contrato assemelha-se a um comodato.

A principal diferenca entre um contrato de locagdo ou de comodato
de bens materiais e o licenciamento de direitos de propriedade industrial
¢ que, neste ultimo, os bens “tém o dom da ubiquidade, isto é, podem ser
licenciados a varios usuarios e podem continuar a ser usados pelo seu
titular, sem perda de sua integridade” (VIEGAS, 2007, p. 90).

O INPI (Ibid.) define os contratos de licenca de patente e de
desenho industrial como aquele que autoriza a exploracdo, por terceiros,
do objeto de patente ou de desenho industrial, regularmente depositado
ou concedido/registrado. J& o contrato de licenga para uso de marca
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refere-se ao instrumento que se destina a autorizar o uso efetivo, por
terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no Pais.

Barbosa (2015, p. 521) afirma que a autorizagdo conferida por
meio de licenca tem um aspecto puramente negativo, porquanto o titular
do direito “promete ndo empregar os seus poderes legais para proibir a
pessoa autorizada do uso do objeto” da protegdo. Por outro lado, possui
também um aspecto positivo, que é a autorizagdo para explorar ou usar o
direito de propriedade industrial, com todos os seus poderes, instrumentos
e meios que disto decorram.

Em relacdo as patentes (titulo 1), o capitulo VIII da LP1/1996
regulamenta as modalidades de licenca: a) licenca voluntaria (secéo 1); b)
oferta de licenca (se¢do Il); e c) licenca compulséria (secdo I11).

Apenas para elucidar, a oferta de licenca é um servico oferecido
pelo INPI, em que o titular da patente solicita que o Instituto a coloque
em oferta para fins de exploragdo, conforme dispde o artigo 64 da
LP1/1996%.

De acordo com o artigo 68 da LPI, o titular de uma patente fica
sujeito ao seu licenciamento compulsorio “se exercer os direitos dela
decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder
econdmico, comprovado nos termos da lei”*? (BRASIL, 1996), mediante
decisdo administrativa do INPI ou judicial. S0 também hipéteses de
licenca compulsoéria, conforme 81°: a ndo exploracéo do objeto da patente
no territorio brasileiro; ou a comercializagdo que ndo satisfizer as
necessidades do mercado.

Além disso, a licenca compulséria também pode ser concedida nos
termos do artigo 71 da LPI:

Art. 71. Nos casos de emergéncia nacional ou
interesse publico®, declarados em ato do Poder
Executivo Federal, desde que o titular da patente ou
seu licenciado ndo atenda a essa necessidade,

41 Para mais detalhes a respeito desse servico, sugere-se a leitura dos artigos 64 e
65 da LP1/1996.

42 Um caso interessante envolvendo o licenciamento compulsério por abuso de
poder ocorreu durante 0 Governo Fernando Henrique Cardoso, quando José Serra
era Ministro da Salde, e tratava sobre os medicamentos antirretrovirais para
portadores do virus HIV/AIDS. Recomenda-se a leitura da obra de Ardissone
(2014, p. 208-212) a respeito do assunto.

43 O Decreto 3.201, de 6 de outubro de 1999, regulamenta o procedimento para
concessdo, de oficio, de licenga compulsoria nos casos de emergéncia nacional
ou interesse publico.
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podera ser concedida, de oficio, licenca
compulséria, temporaria e ndo exclusiva, para a
exploragédo da patente, sem prejuizo dos direitos do
respectivo titular. (BRASIL, 1996)

Viegas (2007) afirma que a licenca compulséria ndo sujeita a perda
da validade da patente, assim como obriga o licenciado a pagar royalties
ao titular da patente.

A licenca voluntaria é aquela em que o titular (ou depositante, no
caso de pedido) celebra contrato para exploracdo da patente ou do pedido
de patente. E regulamentada pelos artigos 61 e 62 da LPI:

Art. 61. O titular de patente ou o depositante podera
celebrar contrato de licenca para exploracdo.
Paragrafo unico. O licenciado podera ser investido
pelo titular de todos os poderes para agir em defesa
da patente.

Art. 62. O contrato de licenga deverd ser averbado
no INPI para que produza efeitos em relagdo a
terceiros.

8§ 1° A averbacdo produzira efeitos em relagdo a
terceiros a partir da data de sua publicagéo.

§ 2° Para efeito de validade de prova de uso, o
contrato de licenga ndo precisara estar averbado no
INPI.

Art. 63. O aperfeicoamento introduzido em patente
licenciada pertence a quem o fizer, sendo
assegurado a outra parte contratante o direito de
preferéncia para seu licenciamento. (BRASIL,
1996)

A licenca de uso de marcas*, por sua vez, é prevista dentro do
capitulo V (titulo I11) da LPI:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de
pedido de registro poderd celebrar contrato de
licenca para uso da marca, sem prejuizo de seu
direito de exercer controle efetivo sobre as

4 No caso das marcas apenas ha o licenciamento voluntério, sendo que as
hipoteses de oferta de licenca e de licenca compulséria limitam-se as patentes.
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especificagbes, natureza e qualidade dos
respectivos produtos ou servicos.

Paréagrafo Unico. O licenciado podera ser investido
pelo titular de todos os poderes para agir em defesa
da marca, sem prejuizo dos seus proprios direitos.

Art. 140. O contrato de licenca devera ser averbado
no INPI para que produza efeitos em relagdo a
terceiros.

§ 1° A averbagdo produzira efeitos em relagdo a
terceiros a partir da data de sua publicag&o.

§ 2° Para efeito de validade de prova de uso, 0
contrato de licenga ndo precisara estar averbado no
INPI.

Art. 141, Da decisdo que indeferir a averbacdo do
contrato de licenga cabe recurso.

Conforme se verifica dos artigos 61 e 139 da LPI/1996, tanto o
pedido quanto a patente concedida ou a marca registrada podem ser
licenciadas. Tal como ocorre na cessdo, a mera expectativa de direito —
no caso de o direito ainda ndo ter sido concedido/registrado — possibilita
ao depositante que faga um contrato de licenga, tal como ocorre na cessao.

Nao obstante, fica suspensa a remessa de royalties para o exterior,
tendo em vista que hd apenas expectativa de direito, e ndo direito
concedido/registrado. Os royalties ficam retidos, até que haja a concesséo
da patente ou o registro da marca. Contudo, Dannemann (2013, p. 155),
afirma que “inexiste restricdo legal ao pagamento de remuneragdo pelo
licenciado antes da concessdo da patente”.

O INPI vem adotando o entendimento de que 0s contratos de
licenca envolvendo pedidos depositados serdo averbados a titulo gratuito,
por se tratarem de expectativas de direito. Nesse sentido, como a data da
concessdo da patente e do registro de desenho industrial é a data do
deposito do pedido no INPI, a remuneragdo advinda dos contratos de
licenca envolvendo esses direitos retroage a data do protocolo do contrato
junto ao INPI*,

No caso das marcas, como o registro é concedido com a publicacao
da decisdo de deferimento do pedido, a remuneracdo dos contratos de
licenca retroage a data da expedicdo do certificado de registro de marca
na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

4% Essa data de inicio dos royalties é baseada na Decisdo n° 9/2000, da
Coordenacao Geral de Tributagdo da SRF, mencionada no primeiro capitulo.
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No tocante as partes no contrato de licenga de direitos de
propriedade industrial, tem-se a empresa licenciante, que € titular do
direito de propriedade industrial, e a empresa licenciada, a qual é
autorizada ao uso ou exploracdo do respectivo direito de propriedade
industrial.

O objeto do contrato de licenca de exploracdo de patentes,
exploracdo de desenho industrial e de uso de marcas &, respectivamente,
0 pedido depositado ou a patente concedida, o pedido depositado ou o
registro de desenho industrial e o pedido ou registro de marca, todos
expedidos no Brasil.

Somente sdo considerados direitos de propriedade industrial
aqueles que sdo concedidos ou registrados pelo INPI. Caso uma das partes
contratantes, por exemplo, tenha uma patente depositada em outro Pais e
ndo tenha ingressado com o pedido no Brasil para protegdo da tecnologia,
entende-se que o Unico modo de uma empresa brasileira adquirir esse
conhecimento e remeter royalties para o exterior é por meio do contrato
de fornecimento de tecnologia (know-how).

Dannemann (2013, p. 155), no que se refere as patentes, afirma que
nao ha na LP1/1996 qualquer “ obrigagdo de o depositante/titular fornecer
ao licenciado conhecimentos e/ou tecnologias - know how -
complementares nao abrangidos pelo relatério e reivindicagfes do objeto
do pedido e/ou patente licenciados”.

Os contratos de propriedade industrial devem indicar se a
autorizacdo para uso ou exploracdo é exclusiva ou ndo exclusiva, tendo
em vista que o titular do direito podera, a ser critério, dispor da tecnologia
como bem entender, em conformidade a lei. No caso da licenga exclusiva,
o licenciante ndo podera negociar o ativo com terceiros, tendo a licenciada
o direito exclusivo de utiliza-lo ou explora-lo, conforme o caso.

Além disso, caso o licenciante/titular autorize o sublicenciamento
da patente é necessario que haja pactuagdo no contrato nesse sentido ou
em eventual termo aditivo. Tal como ocorre na sublocacio®, o
sublicenciamento ndo se presume, necessitando de consentimento
expresso nesse sentido.

Observa-se que, por se tratar de contrato recaido sob um titulo
provisorio concedido pelo Estado, pelo INPI, o licenciamento desses
direitos de propriedade industrial somente é possivel enquanto estiver
valida a patente, a marca ou o desenho industrial. Isso porque, passado o
prazo de vigéncia, o respetivo titulo concedido pelo INPI tera expirado e,

46 Conforme artigo 13 da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei de Locagdes).
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consequentemente, ndo haverd direito de exclusividade ao uso ou
exploragdo pelo detentor.

4.1.2 Contratos de transferéncia de tecnologia e de franquia

Os contratos de transferéncia de tecnologia subdividem-se em
fornecimento de tecnologia (know-how) e prestacdo de servigos de
assisténcia técnica e cientifica. Considerando que o contrato de
fornecimento de tecnologia ndo patenteada € objeto deste estudo e seus
aspectos serdo tratados especificamente mais a frente neste capitulo,
somente serdo abordados, nesta secdo, 0s contratos de prestagdo de
servigos de assisténcia técnica e cientifica (SAT) e de franquia.

O artigo 211 da LPI prevé que o INPI é o 6rgdo competente para
registrar os “contratos que impliquem em transferéncia de tecnologia,
contratos de franquia e similares” (BRASIL, 1996), a fim de que possam
produzir efeitos perante terceiros. O prazo nesses casos é de trinta dias
para decisdo pelo INPI, contados a partir da data do pedido do registro.

A Nomenclatura Brasileira de Servigos, Intangiveis e Outras
Operagdes que Produzam Variagdes no Patrimdnio (NBS), estabelecida
pelo Decreto 7.708/2012, ao tratar sobre contratos de transferéncia de
tecnologia (posi¢do 1.1110) a considera como ““a transferéncia formal de
novas descobertas ou inovagdes resultantes de pesquisa cientifica
administrada pelas instituicdes de pesquisa ou empresas para o0 setor
industrial e comercial” (BRASIL, 2012).

Dentre as formas de transferéncia de tecnologia, tem-se: a) a
compra e absorcao de tecnologia; e b) prestacdo de servicos técnicos e de
assisténcia técnica e cientifica. No primeiro caso, ha um “um processo de
avaliacdo e negociacdo para que sejam definidas a adequabilidade,
viabilidade, condi¢Bes de transferéncia, precos e prazos, bem como
acertadas as bases segundo as quais sera procedida a absorcdo pela
empresa adquirente” (BRASIL, 2012).

No tocante a prestagéo de servicos técnicos e de assisténcia técnica
e cientifica, o Decreto 7.708/2012 faz a ressalva de que somente séo
registrados perante o INPI aqueles contratos que tratem exclusiva e
efetivamente de transferéncia de tecnologia, citando como exemplos
“engenharia basica, engenharia de detalhamento, montagem, partidas
(start-up) de unidades produtivas, regulagem e recuperacdo de
equipamentos, cursos tecnoldgicos e técnicos e treinamento de
profissionais” (BRASIL, 2012).

No tocante a diferenciacdo entre know-how e SAT, Carvalho
(2014) assevera que, apesar de ambos implicarem em transferéncia de
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tecnologia, 0 SAT refere-se a transmissdo de conhecimentos relativos a
método ou sistema, bem como de ensinamentos para a realizagdo do
servico. Sessa (2011) acrescenta que 0 SAT é uma obrigagdo acessoria ao
contrato de know-how.

Leonardos (1997, p. 95) esclarece que o contrato de SAT ndo se
trata de mera prestacdo de servicos técnicos, pois ndo implicaria
necessariamente em transferéncia de tecnologia. Acrescenta que

A rigor, a prestacdo de servigos técnicos se
distingue da assisténcia técnica pelo fato de, na
primeira, um profissional serd remunerado para
prestar determinado servi¢o (consertar um alto-
forno siderdrgico; realizar uma avaliagdo do
sistema de filtragem e emissdo de poluentes de
determinada inddstria etc.), mas ndo para ensinar o
tomador do servico a realizar a tarefa.

Nesse sentido, o termo assisténcia técnica, utilizado pelas leis
fiscais, sempre presume a transferéncia de tecnologia “porque implica na
comunicagdo de informacdes, no fornecimento de know-how, ou, em
outras palavras, em que o fornecedor ensine ao recipiente determinado
método ou sistema” (LEONARDOS, 1997, p. 96).

4.1.2.1 Contratos de prestacdo de servicos de assisténcia técnica e
cientifica (SAT)

O INPI (Ibid.), em sua pagina virtual, classifica os contratos de
SAT como aqueles que “incluem a obten¢do de técnicas para elaborar
projetos ou estudos e a prestacdo de alguns servigos especializados”.

A NBS estabelece que os contratos de prestacdo de servigos de
assisténcia técnica e cientifica (posigdo 1.1110.10) determinam ‘“‘as
condigbes de obtencdo de técnicas, métodos de planejamento e
programacdo, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados a
execugdo ou prestacdo de servicos especializados” (BRASIL, 2012).

De acordo com o INPI (Ibid.), sdo passiveis de registro 0s servi¢os
relacionados a atividade fim da empresa, assim como 0S Servigos
prestados em equipamentos e/ou maquinas no exterior, quando
acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de
documento, como, por exemplo, um relatério. Além disso, os contratos
de exportacdo de servicos de assisténcia técnica ndo sdo passiveis de
registro junto ao INPI, baseado na Resolu¢do BACEN n° 3.844, de 2010.
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Para o INPI (lbid.), o objeto do contrato de SAT deve estar
relacionado com os servigos que impliqguem em transferéncia de
tecnologia, por se tratar da transmissdo direta de conhecimentos e
informacBes técnicas. Em outras palavras, deve compreender na
transferéncia de tecnologia em si do conhecimento.

Ainda assim, &€ comum encontrar o contrato de SAT associado a
um contrato de propriedade industrial, de transferéncia de tecnologia e de
franquia, isto €, como uma das formas de aquisicdo do conhecimento
ligado a tecnologia ou ao produto/servico. Nestes casos, o INPI (Ibid.)
ressalta que a soma dos pagamentos da prestacdo de servico e outras
modalidades contratuais averbadas/registradas no Instituto devem
respeitar os limites estipulados na legislacéo fiscal, para fins de remessa
e dedutibilidade.

No que se refere ao valor, o INPI (Ibid.) esclarece que o SAT deve
explicitar, em seus termos contratuais, o:

[...] custo em fungdo do ndmero de técnicos
estrangeiros e suas qualificagdes; numero de
horas/dias trabalhados por cada técnico, o valor das
diarias (taxa/hora ou dia) detalhado por tipo de
técnico e o valor total da prestagdo do servigo,
ainda que estimado.

A vigéncia dos contratos de SAT varia de acordo com o periodo de
prestacdo dos servicos definido no instrumento. O INPI registra o contrato
pelo prazo previsto. Caso seja necessaria a prorrogacdo, os interessados
devem apresentar aditivo contratual, devidamente justificado, dentro do
prazo do registro inicialmente concedido pelo INPI*.

Viegas (2007) assevera que, como a LPI/1996 ndo trata
especificamente dos contratos de prestagdo de servigos de assisténcia
técnica e cientifica, o Codigo Civil de 2002 é aplicavel subsidiariamente,
por ndo se tratar de instrumento que envolva leis trabalhistas. O CC/2002
dispbe sobre o contrato de prestacéo de servico genérico pelos artigos 593
a 609.

470 INPI exemplifica como forma de justificativa para a prorrogacdo do SAT:
apresentacao de relatdrios técnicos (justificar a necessidade de manutencéo do
vinculo contratual; descrever os servigos realizados; e informar sobre 0 processo
de capacitacdo dos técnicos da empresa cessionaria com identificacdo da
categoria profissional) e financeiro (indicar os valores remetidos e, se for o caso,
os valores ainda ndo remetidos por servicos ja realizados).
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4.1.2.1 Contratos de franquia

O INPI (Ibid.) define o contrato de franquia como aquele que se
destina a concessao temporéria de direitos que envolvam uso de marcas
e/ou patentes, prestacdo de servicos de assisténcia técnica, fornecimento
de tecnologia e/ou com qualquer outra modalidade de transferéncia de
tecnologia necessaria a consecucgdo de seu objetivo.

A Lei 8.955, de 15 de dezembro de 1994, que dispde sobre 0s
aspectos do contrato de franquia empresarial (franchising), determina em
seu artigo 2° que a

[...] Franquia empresarial é o sistema pelo qual um
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de
marca ou patente, associado ao direito de
distribuicdo exclusiva ou semi-exclusiva de
produtos ou servigos e, eventualmente, também ao
direito de uso de tecnologia de implantagio e
administracdo de negdcio ou sistema operacional
desenvolvidos ou detidos pelo franqueador,
mediante remuneracdo direta ou indireta, sem que,
no entanto, fique caracterizado vinculo
empregaticio. (BRASIL, 1994)

O Decreto 7.708/2012 mantém o conceito de contrato de franquia
apresentado pela legislacdo especifica dentre as Nomenclaturas
Brasileiras (1.1110).

Além da Lei 8.955/1994, o contrato de franquia € igualmente
previsto na redacdo do artigo 211 da LP1/1996. Neste instrumento, ao
contrario dos demais, como “o operador se disfarca inteiramente sob a
pele do franqueador, a clientela se transforma de potencial em efetiva”
(BARBOSA, 2015, p. 414).

De acordo com o INPI (Ibid.), esses contratos devem indicar a
caracterizacdo completa do pedido ou da marca registrada envolvida na
franquia, bem como o pedido ou a patente concedida, além da
apresentacdo da circular de oferta ou declaracdo de recebimento da
Circular de Oferta de Franquia (COF)*,

48 A COF, prevista nos artigos 3°, caput, e 6° da Lei 8.955/1994, é documento
obrigatorio na concretizagdo de uma franquia e deve ser entregue ao franqueado
no prazo de até dez dias antes da assinatura do contrato de franquia, sob pena de
o franqueado poder arguir a sua anulabilidade e exigir a devolugdo das quantias
pagas.
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O artigo 3° da Lei 8.955/1994 determina a entrega da COF pelo
franqueador ao futuro franqueado, contendo obrigatoriamente algumas
informacbes (como o historico resumido da empresa, balancos e
demonstrativos financeiros da empresa, perfil do “franqueado ideal”,
etc.), dentre as quais se destacam as seguintes:

[.-]

X1l - situacdo perante o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou
patentes cujo uso estard sendo autorizado pelo
franqueador;

X1V - situacdo do franqueado, apds a expiragdo do
contrato de franquia, em relagéo a:

a) know-how ou segredo de indlstria a que venha
a ter acesso em funcéo da franquia; e

b) implantacdo de atividade concorrente da
atividade do franqueador; [...] (BRASIL, 1994)

As informagdes sobre a situacdo dos pedidos ou marcas
registradas, bem como dos pedidos ou patentes concedidas, é de salutar
importancia para o franqueado, em razdo de que os direitos de
propriedade industrial envolvidos sdo fundamentais para a viabilizagdo da
franquia. Assim, o contrato de franquia deve indicar o licenciamento de
uma marca registrada e/ou pedido de marca depositado, bem como a
caracterizacdo completa desta ou de um pedido ou patente concedida.

No que se refere ao inciso X1V do artigo 3°, verifica-se que se trata
de relacdo diretamente ligada a concorréncia e confidencialidade do
negaécio. Isto é, deve ser indicado na COF quais as restricdes impostas
pelas clausulas de ndo-concorréncia, de confidencialidade e sigilo das
informacdes.

As partes no contrato de franquia sdo, de um lado, a empresa
franqueadora, proprietaria do modelo de neg6cio, e empresa franqueada,
a qual € autorizada a utiliza-lo. O Decreto 7.708/2012 dispde que o
franqueador (franchior) é aquele que licencia a marca e os produtos, o
qual deve ser comerciante, pessoa fisica ou juridica. Ja o franqueado é
aquele que explora a marca e os produtos recebidos do franqueador, que
também deve ser comerciante.

No que se refere ao objeto do instrumento, o INPI (Ibid.) define
que o contrato de franquia deve relacionar as marcas e/ou os pedidos de
registro, as condi¢des de exclusividade e subfranqueamento, se havera
prestacao de servicos, bem como outros aspectos julgados necessarios.
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A subfranquia implica em uma autorizacdo concedida pelo
franqueador a um ou mais franqueados firmarem contrato de subfranquia
com terceiros, na qualidade de subfranqueadores, aplicando-se 0s termos
do artigo 9° da Lei 8.955/1994.

O INPI (Ibid.) acrescenta que os contratos de franquia
normalmente estipulam taxa de franquia (valor fixo pago no inicio da
negociacdo); taxa de royalties (percentual sobre o preco liquido de vendas
dos produtos e/ou servigos prestados); taxa de publicidade (percentual
sobre vendas), além de outras taxas.

Nesse mesmo sentido, o Decreto 7.708/2012 regulamenta que, para
conceder a franquia, o franqueador cobra uma taxa de filiagdo do
franqueado, bem como exige uma caucdo em dinheiro para garantir o
futuro fornecimento das mercadorias. O franqueador pode cobrar
também, conforme o caso, um percentual sobre as vendas efetuadas pelo
franqueado, a titulo de royalties.

Em relagdo ao vinculo ocasionado pelo contrato de franquia, o
Decreto 7.708/2012 estabelece que

N&o ha vinculo empregaticio entre o franqueado e
o franqueador e, por isso, eles possuem autonomia,
econdmica e juridica, e respondem pelos atos que
praticarem, ndo existindo, portanto, nenhuma
responsabilidade solidaria entre 0s mesmos.
(BRASIL, 2012)

Considerando que o contrato de franquia se relaciona diretamente
com direitos de propriedade industrial, o prazo de vigéncia do
instrumento se dard de acordo com 0s termos contratuais e enquanto
perdurar a situacdo regular dos pedidos ou registros de marcas junto ao
INPI.

Assim, demonstrou-se uma sintese dos contratos de prestacdo de
servicos de assisténcia técnica e cientifica e de franquia, ambos previstos
pelo artigo 211 da LP1/1996. Estudar-se-4, a partir de agora, 0s aspectos
especificos da contratacdo internacional de tecnologia nao patenteada.

42 ASPECTOS CONTRATUAIS DO FORNECIMENTO DE
TECNOLOGIA (KNOW-HOW)

O contrato de fornecimento de tecnologia, ou apenas contrato de
know-how, é uma das modalidades de contratos de tecnologia objeto de
registro junto ao INPI, por for¢a do artigo 211 da LP1/1996.
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Além do referido artigo, o contrato de know-how somente é
regulado por normas de cunho tributario, fiscal e cambial; ndo havendo,
portanto, legislacdo que trate especificamente sobre os termos desse
contrato tdo importante para o0 mercado da tecnologia nacional.

Ao que parece, a pouca regulamentacao que ha no Pais a respeito
do contrato de fornecimento de tecnologia néo patenteada, denota grande
divergéncia na doutrina sobre as suas cliusulas contratuais e,
principalmente, os limites da atuacdo do INPI nesse instrumento.

Quando se estudou o Ato Normativo 15/1975 do INPI no segundo
capitulo, foi possivel verificar que o Instituto determinou diversas
disposicoes restritivas em relagdo ao contrato de know-how. O Ato ja foi
revogado hd muitos anos e o préprio INPI modificou sua posicéo, quando
do registro desse instrumento, em consonancia com as politicas
industriais do Pais. Contudo, determinadas normas do referido Ato
continuam em vigéncia, ainda que ndo expressamente estipuladas.

Desse modo, a presente secdo abordard o conceito do contrato, a
sua natureza juridica, bem como suas principais clausulas, com base na
doutrina e no que o INPI vem adotando. Ao final, ter-se-a algumas
consideragdes sobre essa modalidade contratual.

4.2.1 Conceito e caracteristicas

O contrato de know-how (ou fornecimento de tecnologia) é
compreendido como um instrumento que implica em transferéncia de
tecnologia, nos moldes do disposto no artigo 211 da Lei 9.279/1996.
Sobre este acordo, Barbosa (2015, p. 468) destaca que “tratando de
negécios juridicos relativos a certos conhecimentos técnicos néo
livremente acessiveis, tais acordos sdo designados na pratica
internacional como contratos de saber fazer, ou, mais usualmente, de
know-how”.

O INPI (Ibid.) apresenta o contrato de fornecimento de tecnologia
€omo o instrumento

[...] que estipula as condicdes para a aquisi¢do de
conhecimentos e de técnicas ndo amparados por
direitos, incluindo conhecimentos e técnicas ndo
amparados por propriedade industrial depositados
ou concedidos no Brasil (Know-How).

Assim, o contrato de fornecimento de tecnologia compreende no
compartilhamento de conhecimentos e técnicas ndo amparados por
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direitos de propriedade industrial, destinados a producdo de bens
industriais e servicos. Para o INPI (Ibid.) o contrato de know-how deve
conter uma indicacdo perfeita do produto, bem como o setor industrial em
que sera aplicada a tecnologia.

Segundo a NBS, o fornecimento de tecnologia, por meio da
disponibilizacdo de know-how, se da mediante “contratos que objetivam
a aquisicdo de conhecimentos, férmulas e de técnicas secretas nao
amparados pelo Direito de Propriedade Industrial, destinados a producéo
de bens e de servigos” (BRASIL, 2012).

No tocante aos contratos de tecnologia ndo patenteada, Barbosa
(2015, p. 413) assevera que, diferentemente das licencas e cessdo de
direitos de propriedade industrial, nos demais contratos “nao se paga pelo
direito de usar uma tecnologia, mas pela propria tecnologia, ou pelos
produtos de sua aplicagdo”.

Neste caso, 0 objeto do contrato é a tecnologia indisponivel ou o
corpo de conhecimentos tecnolégicos de que a empresa precisa adquirir
de forma onerosa. Com frequéncia “o que se compra ndo ¢ uma técnica,
um processo ou produto novo, mas os dados da experiéncia adquirida no
uso da técnica em escala industrial”, cujas informagdes normalmente sdo
secretas e limitadas dentro do ambiente organizacional da empresa e que
refletem a propria estrutura desta instituicdo (BARBOSA, 2015, p. 413-
414).

Acrescenta Barbosa (2006) que, enquanto a patente é definida por
um direito de exclusividade, o know-how compreende uma situacéo de
fato em que a empresa detém conhecimentos técnicos especificos que lhe
dardo vantagem em relacéo a concorréncia. Para Flores (2008), o know-
how pode ser concebido como uma tecnologia com aplicabilidade
industrial e ndo patenteada, mas desde que plenamente identificada.

O Regulamento (CE) 772/2004, da Comissdo das Comunidades
Europeias dispde que o know-how (ou saber-fazer) é

[...] um conjunto de informacgdes praticas ndo
patenteadas, decorrentes da experiéncia e de
ensaios, que é:

i) secreto, ou seja, que nédo é geralmente conhecido
nem de facil obtencéo,

ii) substancial, ou seja, importante e Gtil para o
fabrico dos produtos contratuais, e

iii) identificado, ou seja, descrito de forma
suficientemente completa, de maneira a permitir
concluir que o saber--fazer preenche os critérios de
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cardcter secreto e substancial. (UNIAO
EUROPEIA, 2004)

Denota-se que o know-how pressupe a inexisténcia de uma
patente, 0 que ndo quer dizer que ndo possa ser patenteavel. Explica-se:
uma determinada tecnologia pode ser objeto de patente fora do Pais e ndo
estar protegida no Brasil, ante o principio da territorialidade; a0 mesmo
tempo em que € possivel o prdprio detentor da tecnologia optar por ndo a
patentear (segredo industrial); e, ainda, a tecnologia nao ser patenteavel,
nos termos previstos da LP1/1996.

A autora Zaitz (2007, p. 31), apds analisar a definicdo de diversos
doutrinadores nacionais e estrangeiros, afirma que para se conceituar o
know-how é necessario compreender se é: a) apenas conhecimentos ou
também habilidades pessoais; b) apenas conhecimentos secretos; e c)
know-how industrial ou também comercial.

Zaitz (2007, p. 39) acrescenta que o entende como “conhecimentos
técnicos (ndo-patenteados) ou comerciais que tenham valor econdmico,
sejam transmissiveis, sejam secretos ou relativamente secretos (isto &,
CUjO acesso por outras pessoas que atuam em determinado ramo industrial
ou comercial seja dificil), e que tragam vantagem competitiva para seu
detentor”.

E importante verificar, por fim, que nio se pode confundir a
concepcio de tecnologia e com a de inovacdo*, porquanto “pode haver
tecnologia que se qualifique como inovadora, pode igualmente haver
tecnologia valiosa — e objeto de transferéncia — que ndo seja
necessariamente uma inovagdo” (VIEGAS, 2007, p. 148). Como visto, 0
contrato de know-how envolve, na sua esséncia, conhecimentos técnicos,
de modo que seu objeto pode ou ndo se tratar de uma inovagao.

4.2.2 Know-how x Segredo

Segundo Pimentel et al (2012, p. 142), o segredo pode se relacionar
a um conhecimento de comércio ou de industria. No primeiro caso, este
segredo ndo possui aplicabilidade industrial, fazendo com que o agente
inovador obtenha vantagem competitiva por meio de um conhecimento

4% O conceito de inovacdo conferido pela redacéo da Lei 13.243/2016 (Codigo de
CT&lI) ¢é a “introducédo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo e
social que resulte em novos produtos, servicos ou processos ou que compreenda
a agregacdo de novas funcionalidades ou caracteristicas a produto, servigo ou
processo ja existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de
qualidade ou desempenho” (artigo 2°, inciso IV).
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obtido, como por exemplo a utilizacdo de uma pesquisa, onde se verifica
que se pode produzir mais de um determinado produto. J& o segredo
industrial normalmente é associado ao know-how, referindo-se a tudo
aquilo que se refere ao procedimento, a parte dindmica do segredo, ao
“saber fazer” algo.

Conforme estudado no primeiro capitulo, a LP1/1996 prevé, em seu
artigo 195, que a divulgacdo exploracdo ou utilizacdo, sem autorizagdo,
de conhecimentos, informacdes ou dados confidenciais, utilizveis na
indUstria, comércio ou prestacdo de servicos, caracteriza o crime de
concorréncia desleal. Ndo serdo consideradas informacgdes ou dados
confidenciais, quando: sejam de conhecimento publico ou que sejam
evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relagéo
contratual ou empregaticia, ainda que apés o término do contrato.

A titulo de conhecimento, a recente Diretiva 943, de 8 de junho de
2016, da Unido Europeia regulamenta as regras relativas a protecdo contra
a aquisicdo, a utilizacéo e a divulgacdo ilegais de segredos comerciais em
seu ambito, o qual se sugere a leitura para mais informagdes.

Leonardos (1997, p. 95) afirma que o conceito de contrato de
fornecimento de tecnologia (know-how) pode refletir a diferencga entre a
tecnologia como um género, em sentido amplo, e o segredo empresarial,
isto é:

[...] entendemos que o contrato de know-how pode
ter por objeto tecnologia sigilosa bem como a que
esteja em dominio publico. As obrigagdes das
partes serdo, naturalmente, distintas em um caso e
em outros.

A semelhanca entre o segredo industrial e o know-how é o sigilo,
isto €, 0 acesso restrito a informacdo, de modo que se trata de uma
informacdo que determinadas pessoas ndo sabem, mas nao
necessariamente que ninguém tenha conhecimento. Entretanto, caso esse
segredo seja revelado o ativo cai em dominio publico, podendo ser
utilizado por quem tenha interesse, tendo em vista que ndo existe mais
proprietario, sendo que “o unico procedimento que o possuidor do
segredo revelado pode adotar é provar quem praticou o ato ilicito de
revelacdo, utilizagdo ou exploracdo do segredo e processar/denunciar 0s
responsaveis” (PIMENTEL et al, 2012, p. 144).

Acrescenta Viegas (2007) que o segredo é um bem imaterial de
grande valia para o seu detentor e pode estar relacionado tanto a uma
producgdo industrial quanto agricola, seja de prestacdo de servigos ou
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guestdes comerciais, administrativos ou estratégicos de um
empreendimento.

Nesse particular, é possivel afirmar que o segredo é uma espécie
do género know-how. Isso porque, o contrato de fornecimento de
tecnologia pode ou ndo se referir a um segredo. Conforme mencionado
na subsecdo anterior, know-how pressupGe a inexisténcia de uma patente,
porém isso ndo significa necessariamente que ha um segredo sobre a
tecnologia. Por exemplo, no caso de uma patente concedida no exterior e
que ndo foi objeto de protecdo no Brasil, ha um “dominio publico” sobre
a tecnologia em si, 0 que ndo impede a celebracdo do contrato de know-
how e, a0 mesmo tempo, ndo diz respeito a um segredo empresarial da
tecnologia.

Assim, o segredo é espécie do género know-how.

4.2.3 Natureza juridica

No tocante a natureza juridica do contrato de know-how, Barbosa
(2015) assevera que parte da doutrina o considera uma empreitada mista,
tal como um contrato de ensino. Outra parte da doutrina, no entanto,
compreende que se trata de um contrato atipico, em razdo da
complexidade das obrigagGes constantes do instrumento. Ha uma terceira
corrente minoritaria da doutrina que entende ser uma locagdo, usufruto,
comodato.

Para Barbosa (2015) o contrato de know-how possui natureza
juridica de “quase-propriedade”, na medida em que o detentor pode
excluir terceiros do uso, sem sua autorizagdo, e pode ter um controle
econdmico sobre a disponibilidade do valor, porém ndo possui um
mecanismo juridico de prote¢do que permite excluir todo e qualquer
concorrente do acesso e uso desse valor.

Segundo Zaitz (2007), o contrato de know-how pode ser uma
cessao ou uma licenca. No primeiro caso, haveria uma transferéncia de
titularidade, enquanto no segundo a titularidade permanece com o
detentor do know-how. Contudo, esclarece que ha divergéncia de
entendimentos quanto a possibilidade de o detentor (cedente) permanecer
explorando o know-how concomitantemente ao cessionario. Parte
compreende ndo ser possivel, pela transferéncia do direito, e a outra parte
compreende que o contrato de know-how ndo se assemelha ao de patentes
e marcas, em que ha transferéncia definitiva.

No contrato de licenca de know-how, por sua vez, ha uma
transferéncia temporaria dos conhecimentos, em que é conferido o direito
de utilizar daqueles conhecimentos por um determinado periodo de
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tempo. Zaitz (2007) assevera que ha paises em que entendem pela
impossibilidade do licenciamento, uma vez que o receptor da tecnologia
adquire os conhecimentos de forma definitiva; defendo, contudo, essa
modalidade de contratacdo, com fundamento no principio da autonomia
das vontades.

No mesmo sentido, Assafim (2005, p. 210) define o contrato de
know-how como uma licenca — inclusive denominando de “Contrato de
Licenca de Know-How” — em que o licenciante/fornecedor autoriza um
terceiro receptor/licenciado a explorar conhecimentos técnicos
consubstanciados em um segredo industrial. E um negdcio juridico em
que o titular do know-how autoriza a outra parte “a explora-lo durante um
tempo determinado e, com este fim, obriga-se a pb-lo em seu
conhecimento efetivo”.

Com o intuito de justificar sua posi¢do, Assafim (2005, p. 211)
assevera que na cessao ha uma transferéncia de titularidade, ao passo que
na licenca o fornecedor da tecnologia permanece explorando-a.
Acrescenta que no caso de cessao, o cedente fica proibido de explorar o
know-how “enquanto ndo divulgado e perdido o seu carater secreto”.

Em sentido contrério, o Decreto 7.708/2012, na nota explicativa
sobre o contrato de fornecimento de tecnologia, estabelece que

[...] A tecnologia adquirida torna-se propriedade da
empresa receptora, devendo o fornecedor
transmitir a adquirente todas as informacdes
necessarias para seu uso adequado. E de
fundamental importancia a negociacdo sobre a
propriedade dos melhoramentos desenvolvidos
pela compradora durante o prazo de vigéncia do
contrato de transferéncia de tecnologia (BRASIL,
2012).

Da redacdo da norma acima referendada, colhe-se que, ao tornar a
tecnologia propriedade da empresa receptora, a legislacdo adotou a
concepc¢do de que o contrato de know-how implica na cessdo do objeto e
dos conhecimentos advindos da sua contratagdo.

4.2.4 Principais clausulas

Pimentel et al (2012, p. 142) explica que o know-how pode ser
transferido por meio de um contrato entre o detentor dessa técnica ou
tecnologia e o receptor interessado em fazer uso desse conhecimento,
sendo que dois aspectos devem ser observados nessa contratagao:
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[..] o valor do know-how estd diretamente
relacionado a sua inacessibilidade pelos demais
concorrentes, e a execucdo do contrato deste
implica reproducdo, conforme certos limites, de
uma estrutura de produgao especifica, existente no
agente ofertante/locador e copiada pelo agente
receptor/locatario.

Para Barbosa (2015) o pacto devera conter, essencialmente, trés
clausulas: a) o fornecedor da tecnologia se compromete a repassar
experiéncias empresariais ao receptor, de modo a transmitir os meios
precisos e suficientes para transferéncia de uma oportunidade
empresarial, consubstanciada no pacto; b) o receptor se obriga a retribuir
essa transmisséo; e ) o receptor se compromete a manter o objeto do
contrato em sigilo, para que outros ndo tenham acesso as informagdes.

De outro lado, IDS (2013) afirma que os dados minimos a serem
inseridos no contrato de fornecimento de tecnologia séo: a) a definicéo da
tecnologia ndo patenteada objeto do contrato (o know-how),
determinando-se as informagdes técnicas que serdo repassadas e sua
forma de transmissdo, b) previsdo do prazo contratual, ndo podendo ser
mais do que cinco anos, prorrogavel por mais cinco, c) determinar a
remuneragdo contratual, como pagamentos fixos ou percentuais sobre o
valor liquido da venda dos produtos — devendo-se atentar para a questao
dalegislacdo atinente as empresas com vinculacgdo, e d) especificar a parte
contratante que sera responsavel pelo pagamento do imposto de renda
recaido sobre as remessas.

Segundo Flores (2008), sdo partes contratantes o detentor da
tecnologia (transferente) e o receptor da tecnologia, sendo que ambos
possuem obrigacbes contratuais. O detentor deve fornecer o
conhecimento objeto do contrato, de maneira que 0 receptor consiga
aproveita-lo e aplica-lo industrialmente, por meio de atualizagdes,
treinamento pessoal, etc. O receptor, por outro lado, além de efetuar o
pagamento do preco ajustado, igualmente fica obrigado a informar sobre
o0s resultados obtidos a partir da aplicacdo daqueles conhecimentos e
também a manter sigilo sobre as informacGes passadas durante a vigéncia
do contrato.

O INPI (Ibid.) expGe que o0 objeto do contrato de fornecimento de
tecnologia deve conter a identificacdo dos produtos e/ou processos no
setor industrial em que serd aplicado, bem como a tecnologia e
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conhecimentos tacitos e explicitos a serem adquiridos pela empresa
receptora.

Entende-se que, em virtude de o objeto do contrato possuir um
valor — muitas vezes determinado pelo préprio montante disposto no
contrato, normalmente os contratos de know-how sdo onerosos; ndo ha,
porém, impedimento de que sejam gratuitos. Flores (2008) revela que ha
Organizagbes Internacionais em busca de cooperagdo no
desenvolvimento econdmico, mediante a transferéncia tecnologia.

No que se refere a personalidade dos contratos de know-how, estes
sdo personalissimos (intuitu personae). Conforme afirma Prado (1997),
esse carater personalissimo se da principalmente em razdo dos riscos
assumidos pelo detentor originario da tecnologia e decorrentes de sua
transferéncia.

Nader (2008) acrescenta que, salvo disposicdo em contrario, o
contrato de fornecimento de tecnologia é intransferivel, porquanto a
tecnologia objeto do instrumento ndo é de conhecimento publico, motivo
pelo qual classifica a relagdo como intuitu personae.

Em relacdo as consequéncias do registro do contrato junto ao INPI,
conforme j& mencionado alhures, esse implica na legitimacdo de
pagamentos para o exterior; na dedutibilidade fiscal (quando for o caso)
para a empresa cessionaria dos pagamentos contratuais efetuados; e na
producéo de efeitos perante terceiros.

Entretanto, Barbosa (2015, p. 444) esclarece que a legislacao atual
ndo determina uma “obriga¢do incondicional de submeter contratos a
averbacdo do INPI, a ndo ser como pré-requisito para obtencéo de direitos
resultantes da averbagao”.

No que concerne ao propdsito da averbagdo/registro dos contratos
junto ao INPI, Barbosa (2015) lista uma série de finalidades pelas quais
entende que a atuacdo da Autarquia se d& nos contratos, como por
exemplo: interesse publico na transferéncia de tecnologia; cumprimento
da legislacdo fiscal e tributaria; atendimento a legislacio da repressao ao
abuso do poder econémico; entre outros.

Como visto no primeiro capitulo, o 83° do artigo 12 da Lei
4.131/1962 estabelece um limite temporal de cinco anos, prorrogavel por
igual periodo, para a deducéo das despesas com o know-how. Para Zaitz
(2007) tal limitacdo decorre da politica nacional de aceleracdo da
absorcdo da tecnologia e, via de consequéncia, para privilegiar o sistema
de patentes, uma vez que — em relacdo a patente — é possivel o pagamento
de royalties durante todo o prazo de vigéncia do direito de propriedade
industrial.



131

Timm (2009, p. 77) explica que “existe uma limita¢do de cinco
anos, renovaveis por mais cinco, segundo a inexplicavel praxis do INPI”.
De acordo com os comentarios a LP1/1996, IDS (2005, p. 460) assevera
que é possivel justificar o prazo imposto pelo INPI, na medida em que
haveria a “aplicacao do limite temporal maximo de dedutibilidade fiscal
fixado no §3° do art. 12 da Lei n 4.131/62 para contratos de transferéncia
de tecnologia como limite de validade de tais contratos”.

Zaitz (2007), em sentido contrario, faz uma critica ao fato de o
INPI justificar a restricdo do prazo do contrato de know-how pelo igual
periodo de duracdo do contrato, porquanto entende que a norma se refere
tdo somente a dedutibilidade fiscal dos pagamentos, porém ndo diz
respeito ao prazo de validade dos contratos.

Nesse ponto, surge a questdo da cessacdo do uso do contrato de
know-how. Havendo divergéncia quanto a natureza juridica do contrato e
0 seu prazo de vigéncia, igualmente surge o questionamento em relacéo a
cessacao de uso da tecnologia, com o fim do prazo.

Barbosa (2013, p. 22) assevera que, em que pese tenha ocorrido a
revogacdo do Ato Normativo 15/1975 e da atual impossibilidade de
intervengao discricionaria do INPI na transferéncia de tecnologia, “tal ato
documenta o entendimento mantido até os dias de hoje pela autarquia, ou
seja, que os direitos ndo suscetiveis de protecdo pela propriedade
industrial, mas apenas pela concorréncia desleal, ndo sdo passiveis de
licenga, mas apenas de venda”. Desse modo, sustenta que o INPI continua
sem admitir disposi¢des contratuais que limitem o uso da tecnologia
fornecida apds o prazo contratual.

Para Dannemann (2005), o INPI ndo aceita clausulas que
determinem a devolucdo da tecnologia apds o término ou rescisdo do
instrumento, tendo em vista que ndo o considera como um direito de
propriedade, de modo que o receptor adquire a tecnologia e, ao findar o
contrato, pode continuar livremente utilizando-a.

Destaca-se, a respeito disso, que existe a clausula de ndo-
concorréncia, a fim de impedir que o receptor da tecnologia a utilize por
um determinado prazo apds a rescisdo do contrato. No que concerne aos
aspectos concorrenciais do contrato de know-how, deve-se observar as
clausulas relacionadas ao Direito da Concorréncia, regidas pelas Leis
8.884/1994 e 12.529/2011, o artigo 10 bis da CUP, o artigo 40, 82°, do
TRIPS.

O segredo industrial, o know-how e a confidencialidade séo
mecanismos comumente utilizados pelas organizagdes como forma de
reter o conhecimento dentro do seu escopo, concedendo-lhe vantagem
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competitiva perante as demais empresas. Ressalta-se que 0s aspectos
concorrenciais e de confidencialidade estdo intimamente atrelados.

Nesse ponto, ressalta-se a expressdo ‘“confidencialidade”,
tradicionalmente prevista nos contratos de transferéncia de tecnologia. E
considerada clausula essencial, pela qual as partes contratantes obrigam-
se a manter como confidenciais e sigilosas todas as informacges e dados
revelados, transmitidos e/ou divulgados por conta do contrato. Além da
responsabilidade pelo crime de concorréncia desleal, determinada pela
LP1/1996, os contratos normalmente preveem a aplicagdo de multa e/ou a
rescisdo contratual, em caso de infracdo da clausula de confidencialidade.

A clusula de confidencialidade nos contratos de know-how é
aquela responsavel pela manuten¢éo do segredo do objeto do contrato. O
segredo ¢ crucial para manter “o valor econdmico e a vantagem
competitiva conferida pela exploragdo da tecnologia” (PRADO, 1997, p.
138), sendo considerado por muitos como requisito do know-how. Assim,
esta clausula ndo protege apenas informacdes confidenciais, mas também
resguarda o valor econdmico da tecnologia.

De acordo com Pimentel et al (2012, p. 145), a confidencialidade
¢ violada pela “divulgagdo, exploragdo ou utilizagdo, sem autorizacdo, de
conhecimentos, informacfes ou dados confidenciais, utilizaveis na
indUstria, no comércio ou na prestacao de servicos, por quem a eles tem
acesso, mediante relagdo contratual ou empregaticia”, ainda que apos o
término do contrato.

O INPI, por seu turno, ndo aceita a “clausula de confidencialidade
perpétua”, limitando a confidencialidade ao tempo de duragdo do
contrato. Nessa concep¢do, o INPI explica que apds a transferéncia da
tecnologia, esta ja foi incorporada pela empresa receptora, ndo havendo
razdo para a manutencao do sigilo apds o término do instrumento, muito
menos para a devolugdo da tecnologia transmitida (IDS, 2005, p 451).

Assim, a presente secdo demonstrou alguns aspectos relacionados
ao contrato de fornecimento de tecnologia ndo patenteada. No préximo
capitulo esse instrumento voltara a ser analisado, apresentando-se a
sintese do entendimento adotado pelo INPI, a respeito das suas principais
clausulas.

4.3 SINTESE DO CAPITULO
Conforme tem sido estudado, apesar de ndo haver uma norma que

determine o exame de mérito pelo INPI nos contratos de tecnologia, a
Coordenacdo-Geral de Contratos de Tecnologia, responsavel pela
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averbacdo ou registro dos instrumentos, possui como uma “politica
interna” de exame de mérito das clausulas contratuais.

Pode-se dizer que o contrato de know-how é um dos instrumentos
mais importantes no cendrio brasileiro, quando se observa a ascensdo da
indastria  mundial do conhecimento. A escolha do contrato de
fornecimento de tecnologia como objeto central do trabalho da-se pelo
fato de que o know-how ndo possui regulamentacdo no ambito brasileiro.
A Unica norma que disp8e sobre o registro dos contratos de tecnologia é
0 artigo 211 da LP1/1996, além daquelas de cunho fiscal e cambial, que
se aplicam a todos os outros contratos.

No caso dos contratos de propriedade industrial, quais sejam
licencas e cessdes de patentes, marcas e desenhos industriais, a analise
realizada pelo INPI é baseada substancialmente no que a lei determina.
Como se tratam de direitos concedidos ou registrados pelo INPI e
regulamentados pela LP1/1996, evidente que a negociacdo deve levar em
consideragdo todos os seus aspectos, como, por exemplo, 0 prazo de
vigéncia do contrato ndo pode ultrapassar o prazo de validade do
respectivo direito.

Por outro lado, o contrato de franquia, além da previsdo no artigo
211 da LP1/1996, possui a Lei 8.955/1994 tratando sobre os seus termos
e condicOes, inclusive determina as informacdes que devem estar contidas
na Circular de Oferta de Franquia a ser entregue para o franqueado.

O contrato de prestagdo de servicos de assisténcia técnica e
cientifica, apesar de inserido no mesmo contexto de transferéncia de
tecnologia do artigo 211 da LP1/1996, é um instrumento particularmente
mais simples, por envolver a assisténcia de pessoas e cujos prazos de
vigéncia normalmente sdo menores para aquisi¢do da competéncia. Ainda
assim, o Cédigo Civil de 2002 dispde sobre o contrato de prestacdo de
servigo genérico nos artigos 593 a 609, sendo aplicavel subsidiariamente
ao contrato de SAT.

Em relacdo ao contrato de fornecimento de tecnologia, ndo ha lei
gue estabeleca parametros para o know-how e, via de consequéncia, para
a sua contratacdo. Exemplo claro disso é que ndo existe norma
determinando o prazo de vigéncia do contrato de fornecimento de
tecnologia.

N&o obstante, o contrato de fornecimento de tecnologia néo
patenteada igualmente é um dos pactos mais complexos e controversos.
Diversos questionamentos vém a mente quando se aborda esse
instrumento. Contudo, as respostas somente séo fornecidas pela doutrina
€, em pouquissimos casos pela jurisprudéncia dos Tribunais ou do CADE.
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Como a ideia de contrato de know-how abrange qualquer
tecnologia ndo amparada por direitos de propriedade industrial, mais
precisamente por patente, esta-se diante de um grande leque de opces de
tecnologias que podem ser contratadas fora do Pais, mediante remessa de
royalties para o exterior.

Nesse ponto, elaborou-se o Grafico 5 para demonstrar a diferenca
entre 0 nimero de depdsitos de patentes no Brasil comparado aos
principais escritorios de patentes do mundo. Os dados foram fornecidos
pela base da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, disponivel
em seu site.

Gréfico 5 — Numero de Dep0sitos de Patentes (2014-2015)

B0 864

928.177

STEED LE.410

325,939 g
210,292 I3

30342 . 30.21% .
o i—

2014 2015

mINPI{BRASIL) wSIPO(CHINA) sKIPO(COREIA) = JPO(JAPAD) = USPTOEUA)

Fonte: Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO).
Elaboragdo prdpria, 2017.

Nota-se que a importancia dos contratos de fornecimento de
tecnologia no Brasil fica ainda mais evidente quando se faz uma analise
comparativa do nimero de depdsitos de patentes anuais. E indiscutivel
que existem diversas questdes envolvendo essa imensa diferenciacéo, a
comecar pelo fato de que o Brasil é um pais em desenvolvimento.

O grafico acima denota a relevancia do contrato de know-how no
sistema brasileiro de propriedade intelectual, principalmente quando esse
é o instrumento responsavel pelo maior nimero de remessa de royalties e
assisténcia técnica para o exterior, conforme demonstrado nos Graficos 3
e 4 do segundo capitulo.

Entrementes, verificou-se que h&d uma enorme lacuna na legislacéo
brasileira a respeito desse instrumento, além de a prépria doutrina ndo
possuir uma unanimidade sobre os seus aspectos. O INPI baseia-se em
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legislacdes fiscais e cambiais para realizar o exame nos contratos, porém
nada disso € expressamente regulamentado.

Assim, o proximo capitulo tem como objetivo discutir aspectos
relacionados ao exame dos contratos de tecnologia pelo INPI e a sua
ligagdo com o contrato de know-how, pelo estudo de: trés leading cases
gue estdo tramitando junto ao Poder Judiciario a respeito do assunto; de
dois Projetos de Lei da Camara dos Deputados; algumas iniciativas do
setor privado em relagdo a atuagdo do INPI; e uma sintese do
entendimento do INPI em relagdo ao contrato de fornecimento de
tecnologia ndo patenteada (know-how).
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5 O EXAME DE MERITO DOS CONTRATOS PELO INPI E O
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-
HOW)

Ha muito se debate a respeito do exame de mérito dos contratos de
tecnologia feito pelo INPI. Buscando a doutrina sobre o assunto, verifica-
se que desde a criacao do Instituto ha divergéncia sobre os limites da sua
atuacdo na analise dos contratos de tecnologia, principalmente apés a
edicdo do ja revogado Ato Normativo 15/1975.

Ainda que a lei outorgasse o dever de o INPI realizar o exame de
mérito nos contratos, parte dos estudiosos entendiam que a postura de
interferéncia do Instituto era demasiada, o que veio a ser flexibilizado
com a Resolucdo 22/1991 e posteriormente obstado pelo Ato Normativo
120/1993.

Na prética, 0 exame continuou sendo realizado, inclusive apés a
edicdo do Ato Normativo 135/1997 e da IN 16/2013, atualmente vigente.
Resgatando parecer emitido pela ABPI, logo apés a entrada em vigor do
Ato 135/1997, a Associagdo (1997, p. 49-50) afirma que a LPI1/1996
“redefiniu a atuagdo do INPI retirando-lhe especificamente a competéncia
para regular a transferéncia de tecnologia, embora o INPI mantenha a
fungdo de averbar contratos”.

Diversos sdo o0s doutrinadores que abordam a questdo da
legitimidade do exame de mérito do INPI nos contratos de tecnologia.
Contudo, este capitulo limitar-se-a a estudar o posicionamento do Poder
Judiciario, Projetos de Lei que visam regulamentar a LP1/1996, bem como
algumas iniciativas do setor privado que tratam sobre essa questao.

No tocante ao Poder Judiciario, ha trés leading cases a respeito do
assunto, dentre os quais recentemente houve o julgamento de um dos
processos pelo Superior Tribunal de Justica, sendo considerado o
primeiro precedente nesta Corte a tratar sobre os limites da atuacdo do
INPI nos contratos de tecnologia. Os outros dois processos continuam
pendentes de julgamento pelo STJ.

Né&o obstante, ha dois Projetos de Lei da Camara dos Deputados,
um ja arquivado e o0 outro em tramite, com o objetivo de alterar a redacédo
do artigo 211 da LPI/1996 e regulamentar o exame de mérito nos
contratos de tecnologia pelo INPI. Analisar-se-4 também algumas
iniciativas do setor privado em relacdo a atuacdo do INPI nos contratos
de tecnologia, em especial as sugestfes da Confederacdo Nacional da
IndUstria (CNI) e da Associa¢do Brasileira da Propriedade Intelectual
(ABPI).
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Ao final do capitulo, apresentar-se-a uma sintese do entendimento
do INPI em relagdo ao contrato de fornecimento de tecnologia (know-
how), com alguns comentarios da autora.

5.1 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O EXAME DE
MERITO

Poucos sao os casos que foram ao Poder Judiciario em relacdo aos
contratos de tecnologia, mais especificamente sobre o exame de mérito
realizado pelo INPI. O primeiro, e Unico até hoje, julgamento sobre o
assunto em Tribunais Superiores ocorreu no ano de 1982, por meio de
decisdo da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). De
acordo com a ementa da deciséo:

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. LICENCA PARA
EXPLORACAO DE PATENTE ESTRANGEIRA.
COMPETENCIA DO INPI PARA DECIDIR
SOBRE AS MELHORES CONDICOES DE
NEGOCIACAO E  UTILIZACAO NOS
CONTRATOS DE LICENCA (ART-126 DA LEI
N. 5.772/71 E ART-2., PARAGRAFO UNICO,
DA LEI N. 5.648/70). INVOCACAO DOS
PARAGRAFOS 1. E 2. DO ART-153 DA
CONSTITUICAO, NAO PREQUESTIONADOS.
(STF, Al 87836 AgR, Relator(a): Min. DECIO
MIRANDA, Segunda Turma, julgado em
29/06/1982, DJ 20-08-1982 PP-07874 EMENT
VOL-01263-01 PP-00223)

Todavia, essa decisdo deu-se durante o periodo em que a Lei
5.648/1970 determinava expressamente, no paragrafo Unico do artigo 2°,
a o poder/dever do INPI realizar a analise dos contratos de tecnologia,
com vistas ao desenvolvimento econdmico do Pais.

Apobs a entrada em vigor da LP1/1996 e a revogacdo do citado
paragrafo Unico, ocorreram trés casos emblematicos no que concerne a
legitimidade do exame de mérito dos contratos de tecnologia pelo INPI.

Os processos a seguir estudados tratam-se de Mandados de
Seguranca® impetrados contra o INPI. Todos foram julgados pela 22

50 O Mandado de Seguranca é uma modalidade de a¢do judicial, regulamentada
pela Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, e destina-se a proteger “direito liquido
e certo”, na hipotese em que, “ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
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Turma Especializada em Direito Penal, Previdenciario e da Propriedade
Industrial do Tribunal Regional Federal da 22 Regido (TRF2), que abrange
os Estados do Rio de Janeiro e do Espirito Santo.

O primeiro caso estudado foi recentemente julgado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justica e 0s outros dois processos estdo
pendentes de julgamento pela Quarta Turma do STJ.

5.1.1 O caso Unilever x INPI

Em 2006, a Unilever Brasil Ltda. e a Unilever Bestfoods Brasil
Ltda. (receptoras de tecnologia) ingressaram com o0 Mandado de
Seguranca 2006.51.01.511670-0 contra decisdo administrativa do INPI.
Este caso é extremamente interessante para o objeto desta dissertacdo, na
medida em que trata sobre o exame de mérito do INPI em contrato de
fornecimento de tecnologia (know-how). Conforme serd visto, houve
interpretacdo do Instituto das normas cambiais aplicdveis a essa
modalidade contratual.

Aduzem as empresas que firmaram contrato com a empresa
Unilever N.V (fornecedora/detentora) para fornecimento de tecnologia
(know-how), cuja remuneracdo se daria de acordo com percentuais de
vendas, e apresentaram tais instrumentos para registro perante o INPI, nos
termos do artigo 211 da LP1/1996. Os contratos estipulam a aquisi¢ao do
conhecimento relacionados a composi¢do, formulacdo, produgdo,
fabricacdo, especificacdo, distribuicdo, padrdes de qualidade e venda de
produtos e/ou servigos.

Entendem, contudo, que o INPI extrapolou seu papel de cartorio,
ao transformar os contratos de onerosos em gratuitos, o que impediu a
transacdo realizada, por meio do fornecimento de tecnologia pela
detentora. Além disso, “o INPI, exercendo poder que nenhuma lei lhe
confere, declarou varias clausulas dos contratos inaplicaveis ou nulas”
(JFRJ, 2006b, p.5).

Segundo as empresas, durante o processo de registro, o INPI
formulou diversas exigéncia para modificacdo das clausulas contratuais,
o0 que afirmam ter realizado. Entretanto, em ambos os casos, o Certificado

pessoa fisica ou juridica sofrer violagdo ou houver justo receio de sofré-la por
parte de autoridade”. Nos casos, as empresas alegam que o INPI agiu fora de sua
atribuicdo meramente cartorial no registro ou averbagdo dos contratos de
tecnologia. Os impetrantes sdo os autores da acdo (empresas) e a autoridade
impetrada é o réu (INPI).
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de Averbacdo constou como moeda de pagamento o euro e o valor
“NIHIL™®, ou seja, os royalties convencionados foram excluidos.

Juntamente com os Certificados de Averbacdo 050431 (Unilever
Brasil Ltda) e 050430 (Unilever Bestfoods Brasil Ltda), o INPI
encaminhou uma carta informando que: os contratos de fornecimento de
tecnologia haviam sido registrados isentos de remuneracgéo (sem remessa
de royalties); as clausulas que determinavam a renovacao automatica dos
contratos eram nulas de pleno direito. Desse modo, as empresas alegam
que houve abuso de poder e desvio da funcdo legal do INPI no registro
dos contratos de fornecimento de tecnologia.

As impetrantes alegam que o INPI entendeu que, como as essas ja
haviam averbado, cada uma, contratos de licenca de uso de marcas,
celebrados com a mesma Unilever N.V., remunerados a 1% (um por
cento), isto é, dentro do limite que estabelece a Portaria MF 436/1958%,
ndo seria cabivel pagar para a mesma parte, por fornecimento de
tecnologia.

Por fim, as impetrantes requereram a concessao da seguranca para
fins de anulagdo do “ato ilegal e praticado com abuso de poder, pelo
Impetrado, determinando-se a retificacdo definitiva dos registros dos
contratos de transferéncia de tecnologia ns. 050431 e 050430 para que
conste como remuneracao o valor de 3% (trés por cento) calculado sobre
as vendas liquidas dos produtos objeto dos aludidos contratos” (JFRJ,
2006b, p. 25).

Em sua manifestacéo, a Procuradoria do INPI, afirma que cabe ao
Instituto a analise de eventual abuso de direito pela via da contratacdo da
tecnologia e dos precgos praticados no mercado local e internacional.
Desse modo, o INPI examina se a fornecedora de tecnologia busca
exercer de forma abusiva posi¢cdo dominante, aumento arbitrario de lucros
ou prejudicar a livre concorréncia.

O INPI assevera que, apesar de terem sido permitidas, a partir de
1991 (artigo 50 da Lei 8.383/1991), a remessa e a dedutibilidade dos
pagamentos por tecnologia a serem feitos por empresas sediadas no Brasil
a suas controladoras no exterior, somente foram permitidas essas
remessas até o limite quantitativo da dedutibilidade concedida aos

51 Do latim, significa “nada”. Dicionario Glosbe. Disponivel em:
<https://pt.gloshbe.com/la/pt/>. Acesso em: 10 dez. 2016.

52 De acordo com o inciso Il da Portaria, a deducéo de royalties é de 1% (um por
cento), “pelo uso de marcas de industria e comércio, ou nome comercial, em
qualquer tipo de producdo ou atividade, quando o uso da marca ou nome néo seja
decorrente da utilizagdo de patente, processo ou formula de fabricagdo”.
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pagamentos pela transferéncia de tecnologia, conforme determinado pela
Portaria MF 436/1958.

Desse modo, ndo sendo permitida a remessa simultinea pela
aquisicao de tecnologia e pelo uso de marca, o INPI sustenta que somente
seré possivel tornar o contrato de fornecimento de tecnologia remuneravel
se o contrato de licenca de uso de marca seja alterado para remuneracao
NIHIL, ou seja, sem remessa.

A Representante do MPF, Procuradora da Republica Roberta
Trajano S. Peixoto, afirma que, conforme descricdo da Portaria MF
436/1958, ndo é possivel a cumulacdo de remessa de royalties decorrentes
do contrato de fornecimento de tecnologia e de licenga de uso de marca.
Desse modo, um dos contratos deve ser gratuito (NIHIL) e o outro
oneroso, para que seja possivel a remessa de royalties, pelo que o MPF
entende pela denegagdo da seguranga e a permanéncia do ato
administrativo do INPI®3,

As impetrantes, a fim de fundamentar o seu pleito, apresentam dois
pareceres de renomados doutrinadores na area de propriedade intelectual,
quais sejam: JOSE GRACA ARANHA, Ex-Presidente do INPI e atual
Diretor Regional do Escritério da OMPI no Brasil (p. 555-575); e
JULIANA B. VIEGAS, Advogada e Ex-Presidente da ABPI (p. 576-596).

Segundo José Graca Aranha, apesar de o legislador ter excluido
dos textos das leis brasileiras todas as normas anteriores que conferiam a
ingeréncia do INPI, no sentido de poder limitar a autonomia da vontade
das partes contratantes, nota-se, constantemente, “casos em que o INPI
tem atuado de modo absolutamente regulador, tal como se estivéssemos
ante a antiga politica intervencionista do Estado Brasileiro dos anos 70”
(JFRJ, 2006b, p. 561).

Em suas conclusdes sobre o estudo do caso Unilever x INPI, Graca
Aranha entende que:

a) o INPI possui fun¢cdo meramente cartorial, no
gue tange a averbacgdo de contratos de licenca de
uso de marcas e registro de contratos de
transferéncia de tecnologia, inexistindo previséo
legal que autorize a Autarquia Federal a imiscuir-
se na esfera privada da autonomia da vontade para
dispor sobre o valor dos royalties e da remuneragédo
acordados;

53 Apesar de estar de acordo com o ato administrativo do INPI, a Procuradora da
Repulblica ndo adentra na questdo da (in)competéncia do INPI da analise das
clausulas contratuais.
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b) a Portaria 436/58 ndo se aplica a remuneracgdes
decorrentes de contratos de transferéncia de
tecnologia, posto tratar expressamente de royalties
avencadas em contratos de licenca de uso de marca
e patentes de invencéo;

c) inexiste na atual legislagdo dispositivo que limite
ou vede a remessa de remuneracdo decorrente de
contrato de transferéncia de tecnologia;

d) ndo h4 vedacéo legal ao pagamento de royalties
decorrentes de contratos de licenciamento de uso
de marcas concomitante com o pagamento de
remuneracdo  resultante de  contratos de
transferéncia de  tecnologia, quando ha
contratacGes independentes, a Portaria 436/58 ndo
proibe tal remuneragdo; (JFRJ, 2006b, p. 574-575)

Em seu parecer, Viegas assevera que, em relacdo a legislacéo
cambial, o INPI funciona como um auxiliar do Banco Central em relagéo
a remessa de royalties, cuja analise deve se ater a estrita observancia das
normas cambiais vigentes. O controle da livre concorréncia e a prevengdo
e repressdo as infragBes contra ordem econdmica, por sua vez, sdo de
responsabilidade do CADE, ndo havendo qualquer delegacdo de
competéncia na legislacdo que permita o INPI assumir a funcéo de julgar,
decidir e alterar unilateralmente clausulas contratuais que porventura
possam infringir a ordem econémica.

No tocante ao disposto no artigo 40 do TRIPS, Viegas (JFRJ,
2006b, p. 587) concorda que a norma possibilitou os Estados Membros
de especificarem em suas legislagdes internas as condi¢Bes ou préticas
gue possam constituir abuso, porém entende que a legislacdo brasileira
ndo especificou nada a respeito do tema, de modo que ndo poderia o INPI,
“com base no Acordo TRIPS, julgar e decidir em quais casos um eventual
abuso de direitos de propriedade intelectual tenha ocorrido™.

Viegas conclui, ao final, que

O INPI deve limitar-se a averbar ou registrar
contratos de licenciamento de marcas e patentes e
de transferéncia de tecnologia exclusivamente para
que essas averbag@es e registros cumpram com as
finalidades previstas na legislagéo patria, que sdo
listadas a seguir, sem alterar ou obrigar as partes a
renegociar os contratos. O INPI poderd, quando for
0 caso, informar as partes quanto aos limites
aplicaveis de dedutibilidade fiscal dos pagamentos
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contratuais, e, nos casos de contratos de licenca de
marcas e de licenca de patentes (e ndo por
tecnologia) entre subsididrias de empresas
estrangeiras e suas controladoras estrangeiras,
informar ao Banco Central do Brasil os limites
cambiais  aplicaveis. Deve-se levar em
consideragdo que 0s contratos — mesmo que ndo
averbados ou registrados pelo INPI — sdo validos
entre as partes, e 0s pagamentos nele previstos, se
e quando ndo puderem ser remetidos ao exterior em
moeda estrangeira, sempre poderédo ser efetuados
no Brasil ou no exterior em moeda nacional.

[..]

Nenhum dispositivo das leis nacionais aplicaveis
outorga ao INPI o poder de interferir e alterar
unilateralmente clausulas contratuais livremente
pactuadas entre partes capazes, como fez no caso
aqui analisado.

[..]

A vedacdo de remessa do excedente aos limites de
dedutibilidade, contida no paragrafo Unico do
artigo 50 da Lei 8.383/91, ndo se aplica a remessa
de remunerag&o por transferéncia de tecnologia néo
patenteada, entre subsidiarias e suas controladoras
estrangeiras, pois o paragrafo Unico do artigo 50 da
Lei 8.383/91 refere-se somente a royalties por
licenca de marcas e patentes e ndo a remuneragéo
por transferéncia de tecnologia. Estas remessas de
remuneracdo, portanto, ndo s6 séo permitidas,
como néo hé limites, em nenhum dispositivo legal,
quanto ao valor percentual de seus pagamentos.
(grifo no original) (JFRJ, 2006b, p. 594-595)

O INPI, em sua resposta, reafirma que a LP11/996 somente retirou
do Instituto o poder de intervencdo nos contratos de tecnologia, em
relagdo a sua conveniéncia e oportunidade, persistindo a competéncia
delegadas para o INPI atuar como assessor do Banco Central e da Receita
Federal. A Autarquia é, portanto, a autoridade registral especializada para
a andlise substantiva dos contratos de tecnologia, conforme a LP1/1996, a
legislacdo cambial e de capital estrangeiro e a legislacéo tributéaria e fiscal.

Em sintese, o INPI sustenta que a legislacdo vigente possui
dispositivo que limita ou veda a remessa de remuneracéo decorrente de
contratos de fornecimento de tecnologia ndo amparada por direitos de
propriedade industrial, vez que sdo da mesma natureza dos contratos de
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exploracdo de patentes, devendo ser aplicados os limites fixados pela
legislacdo que disciplina a aplicacéo do capital estrangeiro.

Na sentenca, a Juiza Federal Flavia Heine Peixoto, da 39% Vara
Federal do Rio de Janeiro, ressaltou que a redacédo atual do artigo 2° da
Lei 5.648/1970 manteve o principio de interpretacdo do direito de
propriedade intelectual brasileiro pelo INPI, ao dispor que compete a este
executar, no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade
industrial, em razdo da sua func¢&o social, econdmica juridica e técnica.

Nesse sentido, a magistrada compreende que persiste a
legitimidade de intervencdo do INPI, por delegacdo, em relacdo as
condi¢des de dedutibilidade fiscal e as questdes tributarias, cambiais e de
capital estrangeiro, nos moldes da legislagdo em vigor, “valendo lembrar
que tal analise ndo é feita pela Receita Federal, a qual somente fiscaliza
se o contrato foi averbado no INPI” (JFRIJ, 2006b, p. 621).

No que se refere as infracBes contra a ordem econdmica, a
magistrada declara que compete ao INPI examinar se a fornecedora de
tecnologia busca, por meio do contrato, “exercer de forma abusiva
posicdo dominante na relagdo contratual, maximizando os seus lucros de
forma a impedir o desenvolvimento tecnologico local” (JFRJ, 2006b, p.
621), o que distanciaria a efetiva transferéncia do conhecimento
tecnolégico e a possibilidade de impulso tecnoldgico da empresa
receptora.

Especificamente os contratos objeto da demanda judicial, a Juiza
Federal definiu que a legislagdo impede a remessa simultanea de royalties,
ainda que inferior ao percentual maximo de 5% de dedutibilidade, em
razdo do disposto na Portaria MF 436/58, cujo percentual se aplica para
deducdo de royalties pela exploragdo de marcas e patentes, de assisténcia
técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, o que abarca os
contratos de transferéncia de tecnologia.

Ao final, a Juiza Federal Flavia Heine Peixoto denegou a
seguranca, mantendo o carater gratuito do contrato firmado entre as
empresas impetrantes e a Unilever N.V. As impetrantes ingressaram com
Embargos de Declaragao, os quais foram rejeitados pela magistrada.

Dessa decisdo, as empresas Unilever Brasil Ltda. e Unilever
Bestfoods Brasil Ltda. interpuseram Recurso de Apelacéo, reafirmando
desvio de fungio pelo INPI, inobservancia do principio constitucional da
livre iniciativa, infracdo ao principio da legalidade — por ndo haver lei que
as proiba de contratar tecnologia e pagar pela sua recepcdo — e
interpretacdo equivocada da legislacdo cambial. O INPI, em suas
contrarrazbes, ratifica sua competéncia para analise e decisdo dos
contratos de tecnologia remetidos para sua averbagdo ou registro, bem
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como a legalidade do ato administrativo em conformidade com a
legislacdo cambial.

O Procurador Regional da Republica Mauricio da Rocha Ribeiro
entendeu que o INPI possui atribuicbes delegadas, por meio do BACEN
e da Receita Federal, para atuar como assessor ex ante na andlise de
guestdes atinentes a legislacao tributaria, fiscal e cambial relacionadas aos
contratos de tecnologia.

Passando ao caso propriamente dito, o Procurador entendeu que a
vedacdo prevista no artigo 14 da Lei 4.131/1962 limitava-se aos contratos
relacionados a exploracdo de patente de invencdo e ao uso de marca de
indUstria e comércio. Ressaltou que, por se tratar de norma restritiva de
direitos, ndo se podia interpreta-la de forma extensiva, ampliando o
espectro de incidéncia do dispositivo aludido de modo a abarcar os
contratos de transferéncia de tecnologia (FT e SAT).

Além disso, 0 MPF compreende que se o legislador tivesse a
intencdo de incluir os contratos de transferéncia de tecnologia na
limitacdo imposta pelo artigo 14 poderia té-lo feito, tendo em vista que a
referida espécie contratual ja era notoriamente conhecida na época da
promulgacédo da lei, caso contrario o artigo 12 ndo haveria mencionado a
rubrica “assisténcia técnica, cientifica, administrativa e semelhantes” para
fins de dedutibilidade fiscal.

Desse modo, “impossibilitada a interpretagdo extensiva do artigo
mencionado, ndo poderia o instituto recorrido sequer ter se negado a
registrar o contrato, no caso em tela, pois ndo havia afronta a qualquer
dispositivo legal, nao cabendo o uso da discricionariedade” (TRF2,
2008b, p. 702). Por fim, o Representante do MPF entendeu pelo
provimento do recurso apresentado pelas empresas, para fins de retificar
os Certificados de Averbacéo e permitir a remessa de royalties.

A Relatora da Apelacdo, Desembargadora Federal Liliane Roriz,
inicia seu voto destacando os objetivos da contratacdo internacional de
tecnologia:

A formacdo, de um contrato internacional de
transferéncia de tecnologia envolve aspectos
diversos e especificos, como por exemplo a
localizagdo das partes em pontos distintos do
planeta, e a diferenca de poder econdmico que elas

apresentam.
De um lado, tem-se o detentor da tecnologia — o,
transferente, ou licenciador — via de regra

localizado em um pais produtor de tecnologia, do
chamado primeiro mundo, e, de outro, o receptor,
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ou licenciado, quase sempre sediado em um pais
em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvido.
(TRF2, 2008b, p. 807)

A Relatora afirma que os objetivos do fornecedor de tecnologia séo
a “maximizacdo da remunera¢do de sua tecnologia, otimizando sua
exploracdo e a busca de seu uso como forma de ingresso em novos
mercados” (TRF2, 2008b, p. 807-808), ao passo que o receptor de
tecnologia tem como propdsito a obtencdo de inovacdo tecnologia e a
capacitacdo tecnoldgica em si. Para o fornecedor, 0s maiores riscos sdo a
perda do controle sobre a tecnologia e a concorréncia do receptor,
enquanto para este sdo a dependéncia em relacdo ao detentor da
tecnologia e a apuragdo de prejuizos financeiros.

Prossegue, mencionando que a intervencao do Estado no dominio
particular é justificada pela doutrina e jurisprudéncia em razdo dos
aspectos de ordem politica (para impedir que se forme uma relacdo de
dependéncia), econdmica (a fim de regular o desenvolvimento econémico
e 0 equilibrio nos pagamentos) e de protecdo ao particular nacional
(desequilibrio de forcas entre as partes contratantes).

No caso do Brasil, esse controle interno da contratagdo
internacional de tecnologia se da por meio de diversas normas, de cunho
tributario, cambial e de intervencdo direta no dominio econdmico, sendo
gue esta Ultima, na compreensdo da Desembargadora, envolve tanto o
CADE quanto o INPI.

Assim, a Relatora entende que o INPI, no exame dos contratos
submetidos para averbagdo ou registro, “pode e deve avaliar as condigdes
na qual os mesmos se firmaram, em virtude da misséo que Ihe foi confiada
por sua lei de criagdo, a Lei n° 5.648” (TRF2, 2008b, p. 809).

Em que pese a LP1/1996 tenha revogado o paradgrafo Gnico do
artigo 2°, a Desembargada sustenta que

[...] persiste o dever de o INPI adotar medidas
capazes de estabelecer melhores condigdes
contratuais estabelecidas para a transferéncia de
tecnologia, visto que tal dever esta contido naquele
maior de executar as normas que regulam a
propriedade industrial, atendendo, ao mesmo
tempo, sua funcdo social e econbmica. (TRF2,
2008b, p. 809-810)

A Relatora reconhece a posi¢do de doutrinadores no sentido de que
a revogacao do paragrafo unico do artigo 2° da Lei 5.648/1970 excluiu a
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fungdo do INPI em intervir nos contratos de transferéncia de tecnologia.
Contudo, discorda do posicionamento, ao considerar que a revogagdo
somente retirou o poder de o INPI julgar a conveniéncia e oportunidade
da contratacdo de determinadas tecnologias; permanecendo, todavia, o
poder de coibir clausulas abusivas, principalmente aquelas que
“envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de
remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no minimo
como agente delegado da autoridade fiscal” (TRF2, 2008b, p. 811).

No tocante ao mérito propriamente dito do processo, a Relatora,
seguindo o posicionamento da magistrada de primeira instancia, decidiu
que a legislacdo impede a remuneracdo simultédnea na celebracdo de
contratos de licenca de marcas e de contratos de transferéncia de
tecnologia. Desse modo, entendeu que “o INPI ndo atuou de forma ilegal
ou abusiva, descabendo a seguranga” (TRF2, 2008b, p. 815).

A 22 Turma Especializada do TRF2 negou provimento ao Recurso
de Apelagdo, por unanimidade, tendo votado com a Relatora, a
Desembargadora Federal Maria Helena Cisne e a convidada Juiza Federal
Andrea Cunha Esmeraldo.

Apbs Embargos de Declaragdo, as empresas interpuseram Recurso
Especial ao STJ, alegando violagdo aos artigos 211 e 240 da LP1/1996,
aos artigos 12 e 13 da Lei 4.131/1962 e ao artigo 50 da Lei 8.383/1991.
Além disso, também interpuseram Recurso Extraordindrio ao STF,
sustentando violagdo ao direito constitucional das partes contratarem
livremente dentre dos limites da lei, previsto no artigo 170 da CF/1988.

O INPI, em suas contrarrazdes, alegou que a decisdo administrativa
ndo violou nenhum dos artigos mencionados — seja constitucional ou
federal — e agiu em conformidade com a legislacdo cambial e com a sua
competéncia de analise e registro/averbacdo dos contratos de tecnologia.

O Recurso Extraordinario ndo foi admitido pelo TRF2, tendo as
impetrantes interposto recurso, destinado ao Supremo Tribunal Federal,
contra a decisdo de inadmissdo. Distribuido como Agravo de Instrumento
807891 no STF, o Relator, Ministro Celso de Mello, negou provimento
ao recurso®,

5 0O Relator, apesar de negar provimento ao Agravo em RE, ndo adentra na
legitimidade do exame de mérito pelo INPI efou no acerto da decisdo
administrativa. A decisdo monocratica apenas destaca a falta de
prequestionamento e que eventual violagdo a CF/1988 é reflexa a legislacdo
infraconstitucional, “ndo se tratando de conflito direto e frontal com o texto da
Constituicdo, como exigido pela jurisprudéncia da Corte” (STF, 2012)
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Por outro lado, o Recurso Especial foi admitido e distribuido no
Superior Tribunal de Justica sob o n° 1.200.528/RJ, estando sob a
relatoria do Ministro Francisco Falcdo, da Segunda Turma do STJ.

Intimado o MPF a se manifestar, o Subprocurador-Geral da
Republica Dilton Carlos Eduardo Franga afirma, em seu parecer, que, no
que tange as atribuicBes legais do INPI, previstas no artigo 2° da Lei
5.648/1970, o Instituto foi incumbido da execucdo das normas que
regulam a propriedade industrial no Brasil. Entende estar claro que,
apesar de o artigo 240 da LP1/1996 ter suprimido o paragrafo Gnico do
art. 2° da Lei 5.648/1970, “o legislador continuou a atribuir funcdo mais
abrangente ao INPI do que a meramente registral, cabendo a ele também
assegurar o equilibrio das condicfes negociais” (STJ, 2017, p. 1.122).

Em relacdo & remessa dos royalties para o exterior, 0
Subprocurador assevera que a decisdo do TRF2 deve ser mantida,
porquanto restou demonstrado que a partir da Lei 8.383/1991 tornou-se
possivel 0 pagamento a titulo de royalties a matriz estrangeira, desde que
“ndo haja onerosidade simultanea de contrato de licenga de uso de marca
e outro de transferéncia de tecnologia”. Isso porque, “ndo ha marca sem
um produto que a identifique, sendo invidvel dissociar o objeto de seu
processo de fabricacdo” (STJ, 2017, p. 1.122).

Além disso, o Subprocurador do MPF compreende que em razdo
do INPI ter atuado em conformidade com os limites legais que abarcam
sua esfera de competéncia, ndo poderia o Poder Judiciario rever o0s
critérios utilizados pelo Instituto quando da analise dos contratos. Nesse
sentido, apresenta a seguinte decisdo do STJ sobre o0 tema:

Nos atos discricionarios, desde que a lei confira a
administragdo publica a escolha e valoragdo dos
motivos e objeto, ndo cabe ao Judiciario rever os
critérios adotados pelo administrador em
procedimentos que Ihe s&o privativos, cabendo-lhe
apenas dizer se aquele agiu com observancia da lei,
dentro da sua competéncia” (STJ, RMS 13.487/SC,
22 Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de
17.9.2007)

Nesse sentido, o Subprocurador defendeu a manutencéo da decisdo
do TRF2.

O Recurso Especial foi julgado no dia 16 de fevereiro de 2017 pela
Segunda Turma do STJ, no sentido de reconhecer a legitimidade do INPI
analisar as clausulas dos contratos submetidos a sua averbacao/registro.
E o primeiro precedente sobre o tema no Superior Tribunal de Justica.
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Conforme voto do Ministro Relator Francisco Falcdo, a lide versa
sobre os limites de atuag@o do INPI na averbacdo ou registro dos contratos
de tecnologia. No tocante ao artigo 211 da LP1/1996, o Relator afirma que
o dispositivo ndo delibera sobre a possibilidade de eventuais
“intervencdes contratuais” pelo Instituto.

Ndo obstante, acerca da alteracdo trazida pelo artigo 240 da
LP1/1996 — que excluiu o paragrafo Unico do artigo 2° da Lei 5.648/1970
— 0 Ministro adota o entendimento da Relatora do processo no TRF2,
Desembargadora Federal Liliane Roriz. Salienta que, ainda que tenha
ocorrida a supressdo da parte da competéncia do Instituto — em relacdo as
medidas de aceleracdo e regulagdo da transferéncia de tecnologia — “a
conclusdo de que tais atribuicdes ndo mais estariam no circulo de
competéncia da mencionada autarquia federal ndo prospera” (STJ, 2017,
p. 1.151-1.152).

De acordo com o Ministro Francisco Falcdo, a parte do referido
artigo 2° que prevé a finalidade do INPI de executar as normas de
propriedade industrial, em raz&o das fungGes social, econémica, juridica
e técnica, denota a concepg¢do de uma clausula geral de direito, a qual
serve de “elemento juridico conformado atemporal e, portanto, aberto, de
modo a favorecer atividades interpretativas evolutivas que preservam a
sua dimens&o significativa” (STJ, 2017, p. 1.152).

O Relator cita Nelson Nery Junior, no sentido de que as clausulas
gerais sdo normas que orientam, por meio de diretrizes, e vinculam os
Juizes, em que pese Ihe deem liberdade para decidir. Nesse viés, a norma
em questdo (artigop 2° Lei 5.648/1970) representa a missdo
infraconstitucional — e constitucional — do INPI e ndo reconhecer sua
competéncia para intervir nas clausulas dos contratos “no ambito da
atividade industrial internacional” desatende o disposto no supracitado
artigo e no artigo 240 da LPI/1996, “por inobservancia do seu nticleo
normativo” (STJ, 2017, p. 1.152-1.153).

O Ministro acrescenta que a interpretacdo restritiva do artigo 2° (e
artigo 240) “implicaria na total desconsideracdo da existéncia implicita
de poderes”. Isso porque, ao conceder competéncia a determinado 6rgao
da administracéo publica, deve-se assegurar 0S mecanismos Necessarios a
perfeita realizacdo de seu escopo, ainda mais quando de inegavel
relevancia publica” (STJ, 2017, p. 1.155).

Prossegue, destacando que a CF/1988 condicionou a prote¢do aos
inventos industriais e, por conseguinte, aos contratos inerentes a esses
direitos, ao interesse social e ao desenvolvimento tecnoldgico e
econdbmico do Pais (artigo 5° inciso XXIX), “ndo raras vezes,
incondicionalmente defendidos pelo INPT” (STJ, 2017, p. 1.155). Assim,
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para que o Instituto possa desenvolver suas atividades de regulagdo e
fiscalizacdo, de acordo com as suas finalidades, devem-lhe ser
assegurados os instrumentos para tanto.

No que concerne a questdo de remessa simultanea de royalties, o
Ministro Francisco Falcdo argumenta que os dispositivos da Lei
4.131/1962 e da Lei 8.383/1991 ndo foram objeto de discussdo na
instdncia ordinaria, limitando-se a impetrante (Unilever) ao
“inconformismo a interpretagdo de disposi¢des contidas na Portaria n.
436/58 e na Lein. 3.470/58” (STJ, 2017, p. 1.149). Desse modo, o Relator
aplicou o previsto nas Stimulas 282, do STF®®, e 211, do STJ%, e ndo
conheceu 0 recurso nessa parte.

Além disso, o Relator esclarece que eventual afronta ao artigo 50
da Lei 8.383/1991 “ndo se mostra essencial ao deslinde da controvérsia,
na medida em que se acha propriamente relacionado a questdo de fundo,
no tocante a deducdo das despesas decorrentes de contratos averbados
pelo INPT” (STJ, 2017, p. 1.150).

Assim, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justica, por
unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator, Ministro Francisco Candido
de Melo Falcdo Neto. Votaram com o Relator, os Ministros: Herman
Benjamin; Og Fernandes; Mauro Campbell Marques; e Assusete
Magalhées (Presidente).

Ressalta-se, por fim, que a Revista Valor Econdmico publicou uma
matéria sobre o julgamento do recurso pela Segunda Turma, em que 0
Ministro Herman Benjamin asseverou, por ocasido da decisdo, que o
debate apresentava um exemplo cléssico a respeito da funcéo social do
contrato e que “a intervengao do Estado ¢€ licita, sobretudo para assegurar
a soberania nacional”.

5.1.2 Os casos Koninklijke Philips Eletronics N.V. x INPI

Inicialmente, é importante observar que a empresa Koninklijke
Philips Eletronics N.V ingressou com dois Mandados de Segurancga (MS),
perante o Tribunal Regional Federal da 22 Regido. Ambos 0s processos
versam sobre contratos de licenciamento para exploragdo de patentes

55 Sumula 282/STF: “E inadmissivel o recurso extraordinario, quando n&o
ventilada, na deciséo recorrida, a questdo federal suscitada.”

% Stimula 211/STJ: “Inadmissivel recurso especial quanto a questdo que, a
despeito da oposicéo de embargos declaratorios, ndo foi apreciada pelo Tribunal
aquo.”
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concedidas e de pedidos de patentes depositados junto ao INPI. Apesar
de a decisdo em primeira instancia ter sido semelhante para os dois
processos, 0 julgamento do Tribunal conferiu entendimento diferente para
cada um. Como existem decisdes divergentes e documentos especificos
de cada caso, apresentar-se-a separadamente a sintese de cada um dos
processos, a fim de demonstrar as discussdes relacionadas com o tema.

5.1.2.1 Processo 2006.51.01.504157-8 (Certificado de Averbacdo INPI
041092)

Nesse caso, a impetrante firmou contrato com a empresa Novodisc
Brasil Industria Fonografica Ltda., cujo objeto € o licenciamento das
patentes P1 8900231-8 e P1 9002098-7, bem como dos pedidos de patente
Pl 0108200-0 e 0108205-1, todos sobre a tecnologia de CD-R, de
propriedade da empresa Koninklijke Philips Eletronics.

Segundo a sintese da demanda, ap6s o cumprimento de algumas
exigéncias feitas pelo INPI, foi expedido o Certificado de Averbacgédo
041092 pelo Instituto, constando a limitagcdo de 5% (cinco por cento),
sobre o preco liquido de venda dos produtos contratuais, para remessa de
royalties®”.Em suas razdes, a impetrante argumenta que o INPI interferiu
na relacdo contratual, ao limitar a remessa de royalties.

Desse modo, a empresa Koninklijke Philips Eletronics pleiteou a
excluséo da referida limitacdo do Certificado de Averbacao 041092 “para
gue a outra parte contratante possa realizar a remessa integral dos
montantes acordados no contrato em questdo, expedindo-se e em carater
definitivo novo Certificado de Averbagéo do contrato em questdo” (JFRJ,
20064, p. 20).

Em sua contestacdo, o INPI inicia afirmando que “desde 1965 vém
sendo aplicadas as mesmas normas para analise e averbacdo de contratos,
primeiro pelo Banco Central do Brasil e, a partir de 1972” (JFRJa, 2006,
p. 189), pela Diretoria de Transferéncia de Tecnologia do INPI, citando,
na sequéncia, as Cartas-Circulares 2.795 e 2.816 do Banco Central do
Brasil, as quais delegam a competéncia para o INPI realizar o exame dos
contratos, para fins de cumprimento da legislagdo cambial e de capital
estrangeiro®®.

57 0 contrato previa o valor US$ 25,000.00 de entrada, acrescido de US$ 0.06 ou
US$ 0.045 de remessa de royalties sobre cada produto.

58 Conforme artigo 6° da Carta-Circular 2.795, de 15 de abril de 1998: “Os dados
de registros envolvendo transferéncia de tecnologia e/ou franquia sdo
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O INPI acrescenta que € de sua competéncia a analise das
condigBes econbmicas dos contratos de tecnologia, de acordo com a
legislacéo, bem como que o Acordo TRIPS determina a possibilidade de
uso de medidas reguladoras para controlar praticas de concorréncia
desleal ou condicBes que impecam a transferéncia de tecnologia,
conforme o artigo 40 ja citado no primeiro capitulo.

Assim, o INPI afirma que

[...] o abuso de direito, pela via do monopélio
conferido pela patente e dos pregos de
licenciamento praticados nos mercados local e
internacional, deve ser objeto de analise pelo INPI,
que é a autoridade de intervengdo no dominio
econdmico especializada no que diz respeito a
contratacdo de tecnologia e ao licenciamento de
direitos de propriedade industrial. (JFRJ, 20064, p.
190-191)

O INPI alega que a andlise do contrato em questdo deu-se no
sentido de assegurar o equilibrio contratual em relagcdo as condicdes
negociadas e a restricdo de praticas consideradas abusivas de remessa de
divisas. Em suas conclusdes, o Instituto defende que a decisdo tomada
levou em consideracdo: a) a complexidade do caso; b) a necessidade de
garantir, com o ato de averbacdo, um equilibrio nas condicdes acordadas,
especialmente no tocante ao montante das remessas que Serdo
autorizadas, fixando como patamar o limite maximo de dedutibilidade
fiscal (5% sobre o valor liquido da venda); e c) a necessidade da Novodisc
desenvolver sua capacitagdo tecnoldgica, com base em condigdes
favoraveis ao seu desenvolvimento econdmico, sem a elevacao dos custos
de transacéo.

A Procuradora da Republica Roberta Trajano S. Peixoto, do
Ministério Publico Federal (MPF), em seu parecer, apresenta a evolugao
da politica industrial brasileira, no sentido de acabar com a intervencédo
do Estado nos contratos de tecnologia. Entende que

Ao retirar a atribuicdo do INPI para adotar medidas
de intervenc¢do econdmica estabelecendo condigdes
de negociacdo e de utilizacdo de patentes,
anteriormente prevista no art. 2°, da Lei n°
5.648/70, por certo houve restricdo do &mbito de

direcionados para analise do INPI, podendo aquele Orgéo aprova-los, recusa-los
ou indicar, via sistema, os ajustes necessarios a sua aprovagao”.
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atuacdo do referido 6rgdo para intervir nos
contratos de tecnologia. Até mesmo a previsdo do
exiguo prazo de 30 dias para analise, nos termos do
art. 211, da Lei n° 9.279/96, que anteriormente
demandava prazo de até dois anos, comprova o
novo papel assinalado pelo Estado em termos de
contratos de transferéncia de tecnologia, sendo
certo que o registro junto ao INPI tem por fim tdo
somente produzir efeitos em relacdo a terceiros.
(JFRJ, 20064, p. 200)

Nesse sentido, 0 MPF complementa que, nos casos de violagdo a
ordem econdmica, a intervencdo no contrato deve ocorrer pelo CADE®,
0rgdo competente para a analise e julgamento das condutas, atos ou
contratos que violem a ordem econdmica e a livre concorréncia, cabendo
ao INPI tdo somente o registro dos contratos. Para a Procuradora da
Republica,

[...] se algum 6rgdo compete limitar a remessa de
royalties para o exterior, vislumbrando-se clausulas
e/lou caracteristicas que infringem normas
referentes & ordem econbmica e a livre
concorréncia com abuso do poder econdmico, sdo
estes drgdo de controla acima citados (SDE, SEAE,
CADE), ndo é o INPI, sendo certo que cabe a este
6rgdo provocar o pronunciamento daqueles sempre
que verificar possivel violagdo de tais normas.
(JFRJ, 20064, p. 202)

Assim, o0 MPF d& seu parecer no sentido de conceder a seguranga,
por entender que o INPI ndo possui atribuicdo para limitar a remessa de
royalties em contratos de tecnologia, por meio de alteracdo de clausulas
contratuais livremente estipulada pelas partes, sob o fundamento de
afronta a ordem econdmica e para equilibrar os termos e condigdes do
contrato®,

59 O parecer menciona também a ja extinta Secretaria de Direito Econdmico
(SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econémico (SEAE), ambas do
Ministério da Justica. Suas fungdes, com a Lei 12.529/2011, passaram a ser de
responsabilidade da Superintendéncia-Geral do CADE.

60 A Representante do MPF é a mesma que entendeu no caso anterior (Unilever)
que a decisdo administrativa do Instituto estava correta, apesar de ndo adentrar na
questdo da legitimidade do exame pelo INPI.
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A Juiza Federal Daniela Pereira Madeira, da Trigésima Sétima
Vara Federal do Rio de Janeiro, ao contrario do MPF, compreende que a
limitacdo & remessa de royalties realizada pelo INPI foi legitima. De
acordo com a sua decisdo, a intervencdo do Instituto ndo teve cunho de
controle concorrencial, cambial ou fiscal, funcdes estas exercidas pelo
CADE, Banco Central e pela Secretaria da Receita Federal,
respectivamente.

A juiza conclui em sua sentenca que a alteragéo do artigo 2° da Lei
5.648/1970 trazida pelo artigo 240 da Lei 9.279/1996 & irrelevante, pois:

Aquele autorizava expressamente a intervencdo da
autarquia de modo a acelerar e regular a
transferéncia de tecnologia e melhores condigdes
de negociacdo e utilizacdo de patente. N&o
obstante, este artigo 240 da LPI manteve o
parametro principiolégico de interpretacdo do
direito de propriedade intelectual brasileiro, ao
dispor que compete a autarquia executar, no &mbito
nacional as normas que regulam a propriedade
industrial tendo em vista a sua funcdo social,
econdmica, juridica e técnica. (JFRJ, 2006a, p.
209)

A empresa Koninklijke Philips Eletronics interpds Recurso de
Apelacéo ao TRF2 requerendo a reforma da sentenga, sob o fundamento
de que o INPI ndo possui legitimidade para realizar o exame de mérito
nos contratos de tecnologia e que, em caso de eventual violagdo a ordem
econdmica (o que alega ndo ter ocorrido no contrato em questao), cabe ao
CADE se pronunciar a respeito, e ndo ao INPI.

Em suas contrarrazdes, o INPI requereu a manutencéo da sentenca,
argumentando que a sua competéncia para registro ou averbacdo dos
contratos de tecnologia, determinada pela LP1/1996, inclui, entre outras
questdes, a verificacdo do valor das remessas de royalties e assisténcia
técnica para o exterior. Acrescentou que a decisdo tomada estava de
acordo com a competéncia legal do INPI, na qualidade de “autoridade
registral especializada no que se refere a contratacdo de tecnologia e
licenga de direitos de propriedade industrial” (TRF2, 2008a, p. 263).

O Procurador Regional da Republica Roberto dos Santos Ferreira
manifestou-se em sentido contrario ao parecer do MPF em primeira
instancia, ao asseverar que é da competéncia do INPI o exame das
condigdes econdmicas dos contratos de tecnologia e¢ a “adogdo de
medidas reguladoras que visem ao controle de praticas de concorréncia



155

desleal ou condi¢Bes que impecam a transferéncia de tecnologia em
contratos de licenga” (TRF2, 2008a, p. 275). Assim, entendeu pelo
desprovimento do recurso interposto pela empresa Koninklijke Philips
Eletronics e, consequentemente, a manutencdo da limitacdo de remessa
de royalties imposta pelo INPI.

A Relatora do recurso, Desembargadora Federal Liliane Roriz (a
mesma que decidiu o primeiro caso estudado), reiterou seu entendimento
sobre a competéncia do INPI para analisar as normas de natureza
tributaria e cambial, bem como de intervencdo direta no dominio
econdmico — essa Ultima também de atribui¢do do CADE.

Em sua concluséo, ao manter a sentenca e negar provimento ao
recurso, a Desembargadora Federal salientou que o INPI tem legitimidade
para estabelecer limites para a remessa de royalties, ao averbar ou
registrar contratos internacionais de licenciamento ou de transferéncia de
tecnologia; e, no caso concreto, o limite estabelecido foi razoavel e
adequado, a fim de restabelecer a relacdo de equilibrio contratual entre as
partes.

Cumpre esclarecer, nesse ponto, que a decisdo proferida pela
Relatora Desembargadora Federal Liliane Roriz foi acompanhada pelo
membro da 22 Turma, Desembargador Federal André Fontes, tendo o
terceiro membro do colegiado, Desembargador Federal Messod Azulay
Neto, se posicionado em sentido contrario. Desse modo, 0 TRF2 manteve,
por maioria (dois votos contra um), a limitacdo da remessa de royalties
imposta pelo INPI.

No voto-vencido, o Desembargador Federal Messod Azulay Neto
inicia afirmando que a propriedade intelectual e a transferéncia de
tecnologia sempre foram atribuicdo do Ministério da Industria e do
Comércio, ao qual competia fomentar, orientar, proteger, regulamentar e
fiscalizar o desenvolvimento industrial, nacional e regional, bem como a
expansdo do comércio interno e externo e as operagfes de seguros
privados e de capitalizacdo.

Citando o Decreto 5.532%1, de 6 de setembro de 2005, o qual era
vigente a época do pedido de averbag&o do contrato de licenca de patente
objeto da discusséo, o Desembargador afirma que a norma ndo indica o
INPI como 6rgdo competente para dispor sobre propriedade industrial ou
transferéncia de tecnologia, quica para inovar ou intervir em esfera de
negociagdes nacionais ou internacionais pertinentes a tais assuntos, o que

61 Decreto que regulamenta a Estrutura Regimental do antigo Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (MDIC).
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caberia exclusivamente aos 6rgaos internos do Ministério, e ndo ao INPI
(autarquia vinculada).

O Desembargador Federal Messod assevera, com base no principio
da legalidade, que o paragrafo Unico do art. 2° da Lei 6.548/1970 nunca
teve, nem poderia ter, a capacidade de outorgar ao INPI “autonomia
regulatdria, de modo a inovar ou sobrepor-se a normas ou diretrizes
tracadas pelo Poder Executivo, no caso, o Ministério (MDIC), ao qual se
encontra vinculado” (TRF2, 2008a, p. 318).

O Desembargador prossegue sustentando que um ato normativo
ndo pode, de modo algum, ir contra a lei, nem criar direitos, obrigacdes
ou sancOes, que nela ndo estejam previstos sob pena de ofensa ao
principio da legalidade, que também se estende aos atos administrativos
e politicos.

Nesse sentido, apesar de ter sido conferido ao INPI a competéncia,
ja revogada, para adotar as medidas capazes de acelerar e regular a
transferéncia de tecnologia, entende que a lei ndo se preocupou em
aparelha-lo com os “instrumentos politicos necessarios para o exercicio
de tais atribuices, como p.ex. regime juridico especial, de modo a Ihe
conferir independéncia regulamentar no tratamento dessa matéria”
(TRF2, 20084, p. 326).

Ainda que o INPI seja considerado uma autarquia especial, o
Desembargador Federal Messod Azulay Neto compreende que o registro
ou averbacdo dos contratos de tecnologia junto ao Instituo tem como
objetivos: conferir eficacia contra terceiros, sem prejuizo dos efeitos ja
produzidos inter-partes, desde a assinatura; permitir a remessa de
pagamento para o exterior, a titulo de royalties; e permitir a dedutibilidade
fiscal de valores remetidos para o exterior.

Acrescenta que ndo h4, na legislacdo brasileira, dispositivo que
limite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no ambito
de seus interesses industriais e produtivos, salientando que as diretrizes
econdmicas do Pais, com a promulgagdo da Constituicdo de 1988 “tém
sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorréncia de
mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro” (TRF2, 2008a, p.
334).

Desse modo, explica que o INPI ndo pode, a seu critério, examinar
0 mérito das negociacdes privadas, a fim de determinar condicdes,
valendo-se de critério diverso (dedutibilidade fiscal x remessa de
royalties). Isso porque, inexiste atribuicdo para tanto e norma ou politica
publica de limitacdo de pregos, além do que ndo poderia o Instituto
intervir em contrato em que as partes ndo se sintam prejudicadas.
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O Desembargador Federal Messod Azulay Neto finaliza
entendendo pela suspensdo da limitagdo imposta pelo INPI e ressaltando
que

[...] aintervencdo econdmica em excesso, por parte
do Estado, ndo tem se mostrado a melhor estratégia
para a captacdo de recursos estrangeiros,
indispensaveis ao desenvolvimento de qualquer
pais, maxime em era de economia globalizada,
fortemente protegida por blocos econémicos, que
se reagrupam ao sabor de novos interesses. (TRF2,
20083, p. 336)

Apb6s Embargos de Declaracdo, a empresa impetrante interpds
Recurso Especial (REsp) ao STJ e Recurso Extraordinario (RE) ao STF,
objetivando a reforma da decisdo. O INPI, por seu turno, apresentou suas
contrarrazfes aos recursos para manutengdo da limitagdo de royalties por
si imposta. Ambos os recursos foram admitidos pelo TRF2 e seguiram
para os Tribunais Superiores.

O Recurso Especial foi distribuido sob o n° 1.207.572/RJ ao
Ministro Raul Araudjo, da Quarta Turma do STJ, estando aguardando
julgamento desde 2010.

O Recurso Extraordinario somente serd distribuido e dado
prosseguimento no STF apds o julgamento do Recurso Especial®.

5.1.2.2 Processo 2007.51.01.800906-6 (Certificados de Averbacdo INPI
050699 e 990857)

O outro caso envolvendo a Koninklijke Philips Eletronics referiu-
se a dois contratos de licenciamento. O primeiro com a empresa Novodisc
Midia Digital Ltda., cujo objeto é o licenciamento das patentes PI
9506787-6, Pl 9510741-0, Pl 9506626-8, P1 9605110-8, Pl 9506773-6 e
P19510769-0, que versam sobre a tecnologia de DVD-Video e DVDRom.

O segundo contrato foi com a empresa Microservice Tecnologia
Digital S.A., cujo objeto é o licenciamento das patentes Pl 9506626-8 e

62 De acordo com o Novo Cdédigo de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de margo
de 2015): Art. 1.031. Na hip6tese de interposicdo conjunta de recurso
extraordinario e recurso especial, 0s autos serdo remetidos ao Superior Tribunal
de Justica. §1° Concluido o julgamento do recurso especial, os autos serdo
remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciagdo do recurso
extraordinario, se este ndo estiver prejudicado.
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Pl 96055110-8, além do pedido de patente Pl 9606567-2, que também
tratam sobre a tecnologia de DVD-Video e DVD-Rom.

De acordo com os fatos narrados, ap6s 0 cumprimento de algumas
exigéncias feitas pelo INPI, foram expedidos os Certificados de
Averbacdo 050699 (Novodisc) e 990857 (Microservice) pelo Instituto,
constando a limitacdo de 5% (cinco por cento), sobre o preco liquido de
venda dos produtos contratuais, para remessa de royalties em ambos 0s
casos®. Em suas razdes, a impetrante argumenta que o INPI interferiu na
relagdo contratual, ao limitar a remessa de royalties.

Desse modo, a empresa Koninklijke Philips Eletronics pleiteou a
exclusdo da referida limitagdo dos Certificados de Averbacdo 050699 e
990857 “para que as partes contratantes possam realizar a remessa
integral dos montantes acordados nos contratos em questdo, expedindo-
se e em carater definitivo novos Certificados de Averbacao dos contratos”
(JFRJ, 2007, p. 25).

Em sua manifestacdo, o INPI apresenta basicamente os mesmos
argumentos do caso anterior. Ndo obstante, transcrever-se-a parte da sua
defesa, no que se refere a funcdo do INPI e do CADE:

11. aLein®8.884/94, que disple sobre a prevencdo
e a repressdo as infracbes contra a ordem
econdmica, lista, em seus artigos 20 e 21 condutas
que podem caracterizar essas infragdes;

12. assim, “em casos nos quais se vislumbra
violagdo a ordem econfmica, a intervencao estatal
no contrato, de fato, podera ocorrer”, sendo os
orgdos do Sistema Brasileiro de Promocdo e
Defesa da Concorréncia (SDE, SEAE, CADE) as
instituicbes competentes para analisar tais
questoes;

13. no entanto, tendo em vista ser o INPI a
autoridade registral especializada quanto a titulos
de propriedade industrial e respectivos contratos,
evidencia-se na legislacdo vigente a atribuigdo
especifica deste Instituto para analisar os contratos
de transferéncia de tecnologia, inclusive no caso de
concessdo de licencas compulsorias, no caso de o
titular exercer os direitos decorrentes da patente de

8 O contrato da Novodisc previa o valor US$ 10,000.00 de entrada, acrescido
de US$ 0.03 de remessa de royalties sobre cada produto. JA o contrato da
Microservice estipulava o valor de US$ 0.05 de remessa de royalties sobre
cada produto.
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forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de
poder econémica;

14. assim, o INPI pode e deve verificar nos
contratos de licenciamento de direitos de
propriedade industrial e de comércio de tecnologia
em geral os aspectos suscetiveis de violagdo das
normas concorrenciais em vigor; [...] (JFRJ, 2007,
p. 257)

O Procurador da Republica Vinicius Panetto do Nascimento,
representante do MPF, neste caso, entendeu que o INPI tem competéncia
para intervir no mercado regulador dos contratos de tecnologia. Desse
modo, considerando que o legislador conferiu ao INPI o poder decisério
guanto aos pedidos de registro ou averbacdo dos contratos de tecnologia,
“ndo ha que se falar em excesso de poder quando a autoridade do INPI
incumbida de tal mister averba tais contratos impondo limitagdes com
fundamento no ordenamento juridico pratico” (JFRJ, 2007, p. 267).

Baseado no principio da legalidade, o0 MPF se manifesta no sentido
de que o INPI é a autarquia federal responsavel pelo registro dos contratos
de tecnologia, dispondo de conhecimentos técnicos e praticos quanto ao
mercado.

Na sentenga, o Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira faz um
apanhado histérico da regulacdo dos contratos de tecnologia e afirma que
cabe ao INPI analisar se a fornecedora busca garantir, mediante o
monopolio conferido pela titularidade da patente, “sua posicdo de
dominio na relagdo contratual, a fim de para maximizar os seus lucros e
impedir o desenvolvimento tecnoldgico local” (JFRJ, 2007, p. 274), 0 que
afastaria a efetiva transferéncia do conhecimento tecnolégico e a
possibilidade de introducdo de melhoramentos nos produtos, em
dissonéncia com as hormas concorrenciais.

No tocante a revogacdo do paragrafo Unico do artigo 2° da Lei
5.648/1970, o magistrado asseverou que essa alteracéo

[...] manteve a competéncia do INPI para proceder
ao exame de contratos de transferéncia
relacionados a propriedade industrial, bem como
ndo alterou a competéncia delegada pelo Banco
Central e pela Legisla¢do do IR, no que concerne
ao cumprimento da legislagdo cambial e de capital
estrangeiro e as condi¢des de deducdo fiscal e
atribuicdo de beneficios aos contratantes. (JFRJ,
2007, p. 276)
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Assim, o magistrado entendeu pela denegacdo da seguranca e a
consequente manutencdo da limitagdo imposta pelo INPI. A empresa
Koninklijke Philips Eletronics interpds Recurso de Apelacéo, requerendo
a reforma da sentenca, sob o fundamento de que a funcéo do INPI é de
cartério meramente registral, ndo podendo interferir na relagéo contratual
das partes. Em suas contrarraz@es, o INPI reafirmou sua competéncia para
verificacdo do valor das remessas de royalties e assisténcia técnica para o
exterior, quando do registro ou averbacdo dos contratos de tecnologia.

O Procurador Regional da Republica Jodo Ricardo da Silva Ferrari
manifestou-se no mesmo sentido do parecer de primeira instancia, ao
asseverar que é da competéncia do INPI analisar e aprovar os contratos
de tecnologia.

Distribuido o recurso ao Desembargador Federal Messod Azulay
Neto%, o magistrado determinou que as partes informassem: a) se o
pedido de averbacdo no INPI foi em razdo de novo contrato ou mera
cessdo de direitos, de contrato ja averbado, para terceiros; b) se o
percentual de royalties é objeto de arguigdo de desequilibrio contratual,
junto ao Poder Judiciario e/ou 6rgdo de natureza administrativa; e c) se
encontram-se em vigor, averbados no INPI, contratos de remessa de
royalties com percentual acima de 5%.

A impetrante Koninklijke Philips Eletronics esclareceu que o
contrato com a empresa Novodisc (espanhola) ndo se presta a introducéo
de tecnologia na inddstria brasileira e que o contrato com a Microservice
Tecnologia Digital foi reapresentado ao INPI em razao da sua cessdo para
a empresa Microservice Tecnologia Digital da Amazoénia.

Esclareceu que ndo ha demanda judicial ou junto ao CADE sobre
0Ss contratos, porém ressaltou que a empresa Microservice havia
ingressado com acdo judicial de revisdo das clausulas contratuais. Nesse
ponto, a impetrante informou que o INPI firmou Convénio com o CADE,
no ano de 1997, logo apds a edicdo da LPI, estabelecendo que o Instituto
“tem a atribui¢do de encaminhar ao CADE os contratos que contenham
clausulas limitadoras da livre concorréncia” (TRF2, 2009, p. 332).

64 O mesmo Desembargador que havia entendido pela incompeténcia do INPI no
caso anterior (voto-vencido).

65 Em parecer, a ABPI (1997, p. 50) sustenta que, com a LP1/1996, o INPI perdeu
o poder/dever de analisar e intervir nesses contratos. Tanto que “reconhecendo
essa redefinicdo de suas atribuigdes, [...] buscou firmar o convénio com o Cade,
que permite formular consultas a respeito de aspectos antitruste relacionados com
a transferéncia de tecnologia”. E importante observar que em consulta junto ao
site do INPI, constata-se que o Ultimo acordo entre o Instituto e 0 CADE, para
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Por fim, a empresa Koninklijke Philips Eletronics informou que
existem outros contratos de licenga em que o INPI averbou com
percentual acima de 5% para remessa de royalties, apresentando 0s
respectivos nimeros dos certificados.

O INPI, além das informagdes prestadas acima pela impetrante,
reafirmou que os demais casos, em que nao houve limitagdo ocorreram
guando as condic6es de mercado eram diferentes e 0s precos dos produtos
“eram superiores em virtude do momento inicial da tecnologia e o valor
estipulado na negociagdo representava algo em torno de 4% a 5% do
preco liquido de venda do produto e ndo cerca de 20%” (TRF2, 2009, p.
344).

Passadas essas informaces, a impetrante protocolou uma peticao
esclarecendo fatos e apresentando documentos para o caso. Alegou que
as empresas Gradiente Eletronica e Cemaz Inddstria Eletronica da
Amazonia, bem como a empresa Videolar, pleitearam, junto a Secretaria
de Direito Econdmico (SDE)® do Ministério da Justica, a apuragdo de
fatos nas Averiguagdes Preliminares n°’s 08012.001315/2007-21 e
08012.005181/2006-37, respectivamente, se a empresa Koninklijke
Philips Eletronics

[...] estaria abusando de sua posi¢do dominante de
duas maneiras: (i) por meio de eliminagdo de
formatos de midias concorrentes no Brasil e (ii) por
meio de cobranca de preco abusivo para
licenciamento de patente necessaria a produgdo da
midia digital. (TRF2, 2009, p. 351)

Das decisoes juntadas pela empresa Koninklijke Philips Eletronics,
destaca-se 0 seguinte trecho relativo ao processo da Videolar:

83. No presente caso, a Videolar defende que a
Representada estaria cobrando um preco abusivo
pelo valor do licenciamento, uma vez que (i) os
pre¢os cobrados no Brasil sdo muito superiores aos
valores praticados em outros paises; (ii) é possivel
comprar de empresas no exterior que oferecem o
CD-R e 0 DVD-R ‘com’ ou ‘sem’ a cobranga de
royalties — inclusive para entrega no Brasil —
implicando o pagamento de pregos diferenciados, a

cooperacdo técnica e juridica, venceu em junho de 2012, ndo sendo renovado
desde entdo.
6 Atualmente extinta e cuja competéncia é do préprio CADE.
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livre escolha do adquirente. Por estas razdes, a
Representante afirma que estaria havendo a
cobranca de prego abusivo para licenciamento de
patentes necessarias a produgdo da midia 6ptica.
[.-]

91. Portanto, as informagdes contidas nos autos
indicam que os valores de royalties padrdo para
licenciamento das midias opticas sdo fixos e
universais e que descontos podem ser obtidos por
licenciados que sejam plenamente adimplentes
com as suas obrigacOes contratuais. Neste sentido,
esta Secretaria entende que ndo ha indicios de que
os valores cobrados no Brasil sdo muito superiores
aos valores praticados em outros paises e que,
portanto, ndo ha indicios de abuso de prego
excludente neste tocante. (TRF2, 2009, p. 398-399)

Em ambos os casos, a impetrante ressalta que a SDE (atualmente
CADE) entendeu por ndo haver indicios de infracdo a ordem econdmica,
decidindo-se pelo arquivamento dos processos, 0s quais foram
posteriormente encaminhados ao CADE, por forca de recurso de oficio,
sem decisdo até aquele momento®’.

O Relator, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, proferiu
voto muito semelhante ao seu do caso anterior (voto-vencido), ao
mencionar que a propriedade intelectual e a transferéncia de tecnologia
sempre foram atribuicdo do Ministério da Industria e do Comércio, ao
gual competia fomentar, orientar, proteger, regulamentar e fiscalizar o
desenvolvimento industrial, nacional e regional.

Com base no principio da legalidade, o Relator explica que o INPI
ndo pode, a seu critério, examinar 0 mérito das negociacdes privadas, a
fim de determinar condi¢des, valendo-se de critério diverso. Isso porque,
inexiste atribuicdo para tanto e norma ou politica publica de limitacdo de

67 Em busca realizada junto ao website do CADE, foi possivel verificar que o
Representante do MPF perante o CADE emitiu parecer opinando pelo
arquivamento das duas averiguagdes preliminares. Ao final, o0 CADE entendeu,
em ambos o0s casos, que ndo havia evidéncia da cobrancga de precos excludentes
ou de que o valor dos royalties tenha sido majorado a partir de condutas
anticompetitivas, conforme decisdo do Conselheiro Olavo Zago Chinaglia, em 13
de maio de 2009 (Averiguacdo Preliminar n° 08012.001315/2007-21), e do
Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo, em 29 de abril de 2009 (Averiguacéo
Preliminar n° 08012.005181/2006-37).
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precos, além do que ndo poderia o Instituto intervir em contrato em que
as partes ndo se sintam prejudicadas.

Assim, o Desembargador Federal Messod Azulay Neto decidiu
pela reforma da sentenca, determinando que o INPI averbe os contratos
na forma como foram convencionados pelas partes. Acompanhou esse
entendimento o Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, sendo que o
convidado Juiz Federal Alberto Nogueira Junior pediu vista do processo.

Em seu voto-vencido, o Juiz Federal Alberto Nogueira Junior,
asseverou que nao ¢ possivel tratar separadamente a figura da averbacéo
ou registro dos contratos de tecnologia, da protecdo e o desenvolvimento
da industria brasileira e os interesses nacional e social, este como vier a
ser identificado caso a caso.

Nesse sentido, afirma que a diferenca entre a redacéo vigente do
artigo 2° da Lei 6.548/1970 e o antigo texto do seu paragrafo Unico é que,
atualmente, ndo ha previsao expressa de que o IINPI possa adotar as
medidas capazes a regular e acelerar a transferéncia de tecnologia.

Ao contrario do que entendeu o Relator, o Juiz Federal aduz que o
INPI,

[...] ao exercer uma competéncia regulamentar em
atendimento a uma finalidade imposta por uma
politica publica constitucionalmente instituida e
desejada, em matéria de averbagdo de contratos de
transferéncia de tecnologia, ndo esté a extrapolar o
ambito da regulamentacdo normativa tipica de
qualquer 6rgdo ou entidade publicos, na medida do
que for necessario para a normal realizag&o de suas
atividades cotidianas.

Muito ao revés, a legitimidade de sua atuacdo
fundamenta-se néo sé na competéncia derivada do
sistema normativo criado para realizar aquela
politica publica constitucionalmente instituida e
desejada, agindo o INPI como entidade integradora
de uma agdo governamental coordenada voltada a
obtencdo daqueles objetivos constitucionalmente
perseguidos — desenvolvimento econdmico,
dignidade da pessoa humana, diminuicdo das
desigualdades sociais, através de uma melhor
reparticdo do conhecimento e do acesso as
tecnologias - mas também do proprio art. 240 da
Lei no. 9.279/96, que procedeu a simples mudanca
de redagdo do art. 2° da Lei no. 5.648/70, sem afetar
0 seu contetdo. (TRF2, 2009, p. 457)
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Prossegue, sustentando que o registro ou averbacao dos contratos
de tecnologia no INPI, historicamente, esta integrado com as politicas
publicas industriais no Brasil. Constitui-se uma forma de controle e de
limitacdo das atividades negociais dos particulares; ndo se tratando,
contudo, de uma funcdo meramente burocratica.

O Juiz Federal Alberto Nogueira Junior cita o Decreto vigente a
época que tratava sobre a estrutura regimental do INPI, o qual previa a
analise e decisdo dos contratos de tecnologia, em conformidade com a
politica industrial e tecnol6gica do Pais (Decreto 5.147/2004). Assim,
conclui pela manutengdo da sentenca e, via de consequéncia, da limitagéo
imposta pelo INPI.

Ao final, o TRF2 reformou, por maioria (dois votos contra um), a
sentenca e determinou a exclusdo da limitagdo da remessa de royalties
imposta pelo INPl. E importante observar que, neste caso, 0S
Desembargadores Federais Liliane Roriz e André Fontes, os quais
julgaram pela manutencdo da limitacdo imposta pelo INPI no caso
anterior, ndo estavam presentes.

Ap6s Embargos de Declaracdo, o INPI interpds Recurso Especial,
objetivando a reforma da decisdo de segunda instancia. A empresa
Koninklijke Philips Eletronics, por seu turno, apresentou suas
contrarrazGes ao recurso para exclusdo da limitagdo de royalties imposta
pelo INPI.

Em 2011, o Recurso Especial foi distribuido sob 0 n° 1.275.444/RJ
ao Ministro Raul Aradjo, da Quarta Turma do STJ, mesmo Relator do
caso anterior.

O Subprocurador-Geral da Republica, Oswaldo José Barbosa
Silva, apresentou parecer no sentido de que o Recurso Especial ndo deve
ser conhecido® pelo STJ, por entender que a fundamentagdo do recurso
apresentado pelo INPI ndo permite a compreensao exata da controvérsia.

Desde o parecer exarado pelo Subprocurador (setembro de 2012),
0 Recurso Especial esta aguardando julgamento pelo STJ.

5.2 PROJETOS DE LEI SOBRE O ASSUNTO

68 Caso isso ocorra sequer sera analisado o mérito da questdo — isto é, a
legitimidade do INPI para examinar e decidir quanto aos contratos de tecnologia,
bem como a limitacdo em si imposta ao percentual de remessa de royalties.
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Em pesquisa junto ao website da Camara dos Deputados®® foi
possivel localizar dois Projetos de Lei, para alteragdo do artigo 211 da
LP1/1996. O primeiro, de autoria do Deputado Federal Jorge Alberto
(PMDBY/SE), foi apresentado em 14 de outubro de 2003, numerado de
Projeto de Lei 2.293, cuja ementa era acrescentar paragrafo Unico no
artigo 211 da LP1/1996.

De acordo com a proposta do PL 2.293/2003, a legislacdo seria
modificada da seguinte forma:

Art. 1°Oart. 211 da Lei n®9.279, de 14 de maio de
1996 passa a vigorar com a sequinte redacéo:

PAME 211, e
8 1° A decisdo relativa aos pedidos de registro de
contratos de que trata o caput deste artigo sera
proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data do pedido de registro.

§ 2° O INPI somente fard o registro dos contratos
de que trata o caput deste artigo apds analise,
avaliagdo e aprovagdo dos mesmos."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicacéo. (grifo no original)

A justificativa apresentada pelo autor era de que a medida
estancaria “uma das muitas perdas de receitas tributarias da Unido,
decorrente de artificio praticado por empresas multinacionais, o qual
consiste na remessa de lucros aqui auferidos as matrizes”, como
pagamentos efetuados em decorréncia da transferéncia de tecnologia.

Segundo o Deputado Federal Jorge Alberto, se a remessa de lucros
fosse feita corretamente, a empresa teria que recolher 33% (trinta e trés
por cento) do lucro apurado a titulo de Imposto sobre a Renda, ao passo
que a titulo de transferéncia de tecnologia esse recolhimento é de 15%
(quinze por cento). Desse modo, assevera que muitas empresas registram,
junto ao INPI, um contrato de assisténcia técnica ou administrativa com
sua matriz ou empresa do mesmo grupo, o que lhe permite efetuar
pagamentos, em que ha incidéncia apenas de 15% sobre a remessa.

Além disso, o PL teria como objetivo fortalecer o papel do INPI, o
qual deixaria de ser um mero depositario de contratos, “para ser 6rgao
ativo no exame das inter-relacfes das empresas transnacionais, aspecto
importante na economia atual”.

69 Ndo ha Projeto de Lei no Senado Federal a respeito da matéria.
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Apos a proposicao, o PL 2.293/2003 foi encaminhado a Comisséo
de Desenvolvimento Econbémico, Indistria e Comércio (CDEIC),
designando-se o Deputado Federal Bernardo Ariston (PMDB/RJ) como
Relator do Projeto. Em seu voto, de 16 de abril de 2004, afirma que a
supressdo do paragrafo Unico do artigo 2° da Lei 5.648/1970 e a redacédo
do artigo 211 da LP1/1996 definiram que o papel do INPI seria o de mero
cartorio registral dos contratos; sem poder, no entanto, adentrar no mérito
de quais instrumentos seriam apropriados ou ndo ao desenvolvimento
econdmico do Brasil, isto €, “sem poder mais contestar esta ou aquela
clausula, inclusive aquela relativa ao maximo que poderia ser transferido
ao exterior a titulo de royalties”.

O Deputado Federal Bernardo Ariston acrescenta que

De fato, dentro do novo paradigma de
desenvolvimento nacional, ndo caberia ao INPI
definir como deveria se processar a transferéncia de
tecnologia, em virtude do custo associado a elevada
possibilidade de o investidor simplesmente desistir
da negociacdo em fungdo de uma intervengédo
exagerada do 6rgdo. Afinal, o novo entendimento,
que nos parece correto, € o0 de que, nesse caso, 0
setor privado estara sempre melhor capacitado para
avaliar e analisar as virtudes da tecnologia a ser
transferida e as clausulas contratuais envolvidas do
que a burocracia governamental. Em casos
especiais nos quais a 6tica privada ndo estiver
perfeitamente alinhada com a 6tica publica/social,
a intervencdo estatal no contrato se realizaria
através de outro tipo de 6rgdo que nao o INPI. Por
exemplo, no caso de a transferéncia de tecnologia
gerar problemas ambientais, o 6rgdo mais
apropriado para avaliar a transacdo e o contrato
poderia ser o IBAMA, ndo o INPI. (PLC
2.293/2003, CDEIC)

Nesse contexto, o Relator da CDEIC explica que a alteracéo
proposta pode ser interpretada de duas formas: a primeira, seria que a
inclusdo dos termos “andlise, avaliacdo e aprovacdo” apenas iria inserir
em texto legal aquilo que o INPI ja se encontra fazendo, “sem maiores
guestionamentos por parte do setor privado”, mantendo-se 0 prazo de
analise ja realizado. A segunda hipotese, poder-se-ia interpretar que tal
mudanga, demasiadamente abrangente, implica, na pratica, “uma volta a
um dirigismo excessivo do Estado no processo de transferéncia de
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tecnologia, com efeitos nefastos para os investimentos, especialmente
estrangeiros”, o que ndo seria recomendavel.

Por outro lado, o Deputado Federal Bernardo Ariston compreendeu
gue a justificacdo apresentada pelo autor do PL demonstra o reforco do
poder do INPI no exame dos contratos de tecnologia, com o objetivo
“evitar evasdo fiscal no pagamento de royalties”. Assim, concorda que tal
preocupacdo é legitima, na medida em que muitas matrizes e filiais se
utilizam dos contratos de transferéncia de tecnologia como forma de
planejamento tributario. 1sso porque, a remessa de royalties tende a ser
um substitutivo menos oneroso, do ponto de vista fiscal, do que a remessa
de lucros, em razdo do percentual de recolhimento de IR e da
dedutibilidade fiscal.

Ao procurar a Secretaria da Receita Federal (SRF) para tratar sobre
0 assunto, o Relator da CDEIC verificou que a mudanga proposta néo
seria suficiente para resolver a questdo, porquanto o maior problema é a
falta de informag&o acerca dos contratos de transferéncia de tecnologia
por parte SRF. Diante disso, “chegou-se a conclusdo de que o eventual
fortalecimento do poder interventivo do INPI nos contratos de tecnologia
ndo alteraria esse problema de informagdo” da SRF.

Na verdade, uma medida bem mais simples e sem
risco de implicar um retrocesso na regulacdo da
transferéncia de tecnologia para o Pais seria
assegurar, por lei, um fluxo de informacdes
adequado sobre os contratos de transferéncia de
tecnologia. E isso, de modo algum, demandaria
qualquer poder além daquele que o INPI ja detém
referente aos dados relativos aos certificados de
averbacdo de transferéncia de tecnologia. (PLC
2.293/2003, CDEIC)

Nesse sentido, o Deputado Federal Bernardo Ariston entendeu que
a melhor solucédo ao problema seria a inclusdo de uma determinacéo legal
de envio regular de informacéo do INPI & SRF. Apresentou-se, entéo, o
seguinte Substitutivo ao PL 2.293/2003:

Art. 1° O paragrafo Unico do art. 211 da Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996 passa a vigorar com
a seguinte redagéo:

8§ 1° A decisdo relativa aos pedidos de registro de
contratos de que trata o caput deste artigo sera
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proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data do pedido de registro.

Art. 2° Ficam introduzidos os paragrafos 2° e 3° ao
art. 211 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996,
com a seguinte redagéo:

“§2° O INPI enviara a Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda os dados relativos aos
certificados de averbacéo referentes a contratos de
transferéncia de tecnologia.

§3° O Poder Executivo regulamentara o disposto no
§ 2° deste artigo.”

A nova proposta substitutiva desenvolvida pelo Relator, Deputado
Federal Bernardo Ariston, foi aprovada por unanimidade pela Comissao
de Desenvolvimento Econémico, Industria e Comércio, em 26 de maio
de 2004.

Encaminhada a PL a Comisséao de Financas e Tributacdo (CFT) da
Camara dos Deputados, designou-se o Deputado Federal Armando
Monteiro”™ (PTB/PE) para Relator do caso. Em seu voto, afirma que o
texto, tanto original quanto Substitutivo, “repercute positivamente nos
cofres publicos federais (e, por extensdo, estaduais e municipais),
ajustando-se as metas fiscais e as normas orcamentérias vigentes”.

No tocante ao mérito, o Relator da CFT concorda com o
entendimento apresentado pelo Relator da CDEIC, no sentido de que “a
solucdo para o problema ndo pode implicar aumento da burocracia no
registro de contratos de transferéncia de tecnologia no ambito do INPI” e
gue o modo para enfrentar esse problema fiscal é o mero envio regular de
informacdes & SRF.

O Relator da CFT apenas acrescenta que deve constar
expressamente que a remessa de dados se dara sobre os Certificados de
Averbacdo dos contratos de tecnologia emitidos pelo INPI. Desse modo,
opina pela compatibilidade e adequacéo orcamentéria e financeira do PL
2.293/2003, e de seu Substitutivo adotado pela CDEIC, e, no mérito, vota
pela aprovacdo do Substitutivo, com a emenda redacional a seguir
proposta:

Dé-se ao art. 20 do substitutivo do relator da
CDEIC a seguinte redacao:

0 A titulo de informagéo, o Ex-Deputado Federal Armando Monteiro atualmente
¢ Senador da Republica e foi Ministro de Estado do Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (MDIC), ao qual o INPI esta
vinculado, de dezembro de 2014 a maio de 2016.
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“Art. 2° Ficam introduzidos os paragrafos 2° e 3° ao
art. 211 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996,
com a seguinte redagdo:

“§2° O INPI enviara a Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda os dados relativos aos
certificados de averbagdo ja emitidos referentes a
contratos de transferéncia de tecnologia.

§3° O Poder Executivo regulamentara o disposto no
§ 2° deste artigo.” (grifo no original)

Ndo obstante, em consulta a tramitacdo do PL 2.293/2003
verificou-se que a decisdo do Relator, Deputado Federal Armando
Monteiro, de 5 de setembro de 2006, ndo chegou a ser votada na Comissao
de Financas e Tributacdo. Além da necessidade de aprovacao pela CFT,
0 PL ainda precisaria tramitar pela Comissao de Constitui¢do e Justica.

Ocorre que, com o fim da 522 Legislatura da Camara dos
Deputados (2003-2007), o PL 2.293/2003 foi arquivado, em 31 de janeiro
de 2007, nos termos do artigo 1057 do Regimento Interno da Camara dos
Deputados (RICD).

Importante observar que a Associa¢do Brasileira da Propriedade
Intelectual (ABPI) emitiu a Resolugdo 59, de 15 de junho de 2004,
acolhendo a recomendacéo formulada por sua Comissdo de Transferéncia
de Tecnologia e Franquias em relagéo ao PL 2.293/2003.

Emsuma, a ABPI manifestou sua oposicao a aprovacao do referido
PL, bem como de seu Substitutivo apresentado pela CDEIC, sob o
fundamento de que a legislagdo em vigor preenche as finalidades
pretendidas por estes instrumentos, “‘e a sua permanéncia nas pautas do
Congresso Nacional somente acarretard a morosidade do tramite de
outros documentos de maior urgéncia no processo legislativo”.

Neste documento, a ABPI ressalta que o argumento apresentado na
justificacdo ao PL 2.293/2003 pelo autor, Deputado Jorge Alberto, é

" Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-do todas as proposi¢fes que no seu
decurso tenham sido submetidas a deliberagcdo da Camara e ainda se encontrem
em tramitacdo, bem como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou
sem eles, salvo as: | — com pareceres favoraveis de todas as Comissdes; Il — ja
aprovadas em turno Unico, em primeiro ou segundo turno; Il — que tenham
tramitado pelo Senado, ou dele originarias; IV — de iniciativa popular; e V — de
iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da Republica.

Paragrafo Gnico. A proposi¢do podera ser desarquivada mediante requerimento
do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira sesséo
legislativa ordinaria da legislatura subsequente, retomando a tramitagdo desde o
estagio em que se encontrava.
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equivocado em virtude de que a pratica da averbacdo ou registro de
contratos perante o INPI demonstra que este “continua adotando um
sistema de analise de contratos, que seria compativel com poderes
regulatdrios mais amplos do que os legalmente detidos atualmente pelo
INPI”. Isso porque, entendem que o Instituto examina cuidadosamente
todas as clausulas contratuais, fazendo exigéncias de alteracdes, de
apresentacdo de justificativas, dados e documentos adicionais.

O segundo Projeto de Lei sobre o registro ou averbagdo dos
contratos de tecnologia junto ao INPI foi o de nimero 6.287, de 27 de
outubro de 2009, de autoria do Deputado Federal Carlos Bezerra
(PMDB/MT), também para alteracao do artigo 211 da LP1/1996.

Em sentido contrdrio ao primeiro Projeto, que objetivava o
fortalecimento do papel do INPI no exame dos contratos, o PL 6.287/2009
possuia o seguinte teor:

Art. 1° Esta lei altera o art. 211 da Lei n°® 9.279, de
14 de maio de 1996, para regular o registro de
contrato de transferéncia de tecnologia e de
contrato de franquia e similares pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Art. 2° O art. 211 da Lei n° 9.279, de 14 de maio
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redacao:
“Art. 211. O INPI fard o registro e as respectivas
averbacdes dos contratos de licenca de patente ou
de uso de marca, de transferéncia de tecnologia, de
franquia e similares, que impliquem transferéncia
de tecnologia, para que produzam efeitos em
relacdo a terceiros.

81° A anélise do INPI para o registro dos contratos
referidos no “caput” restringir-se-a a situacdo da
patente e marca licenciadas, e as informagdes
pactuadas quanto & remuneragdo ao cedente da
tecnologia.

82° O INPI efetuard o registro no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data de apresentagdo do
pedido.

83° O INPI informard os termos do registro a
Secretaria da Receita do Brasil e ao Banco Central
do Brasil.” (NR)

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicacao.
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Em sua justificacdo, o autor descreveu o contexto historico em que
0 INPI detinha o poder de oportunidade e conveniéncia dos contratos e
gue, com a revogacao do paragrafo Unico do artigo 2° da Lei 5.648/1970,
pelo artigo 240 da LP1/1996, retirou-se essa competéncia.

Adotando a opinido de advogados especializados no assunto, 0
Deputado Federal Carlos Bezerra aduz que ndo cabe mais ao INPI
intrometer-se nos contratos celebrados livremente entre agentes
econdmicos. Desse modo, o PL tem como objetivo limitar a atuagéo do
INPI no exame dos contratos de tecnologia, baseando-se no ja revogado
Ato Normativo INPI/PR 120/1993.

Encaminhado também & Comissdo de Desenvolvimento
Econdmico, IndUstria e Comércio, o Relator designado, Deputado Federal
Albano Franco (PSDB/SE), assevera, em seu voto, que considera
louvavel a iniciativa de regular a atuacdo do INPI nos contratos de
tecnologia. Nessa perspectiva, compreende que a LPI1/1996 alterou
especificamente, por meio do artigo 240, a redagdo anterior, a fim de que
a averbacéo ou registro dos contratos de tecnologia pelo INPI “tivesse seu
ambito diminuido, restringindo-se a publicar os termos da contratagéo
para que pudessem produzir efeitos em relagio a terceiros”.

Em relagdo a informagao ao BACEN e a SRF, o Relator da CDEIC
afirma que essa medida é desnecessaria, porquanto ha legislacéo
especifica que determine a troca de informacdes entre os 6rgdos da
administrativa direta e indireta, “além do que isto pode estimular o
dirigismo contratual pela autarquia”.

Ainda, o Deputado Federal Albano Franco propde que também
sejam alterados os artigos que tratam sobre o licenciamento de patentes e
de marcas. Argumenta, por fim, que considera de suma importancia retirar
do Projeto “qualquer referéncia a competéncia do INPI para se manifestar
sobre a remuneracdo contratual”, o que deve ser livremente pactuado
pelas partes contratantes.

Assim, o Relator da CDEIC apresenta o seguinte Substitutivo ao
PL 6.287/2009:

Art. 1°. Este Substitutivo altera os artigos 62, 140 e
211, da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, para
regular o registro de contrato de transferéncia de
tecnologia e outros contratos pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI.

Art. 2°. O art. 62 da Lei n°® 9.279, de 14 de maio de
1996, passa a vigorar com a seguinte redacéo:
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83°. A decisdo relativa aos pedidos de averbacéo de
contratos de que trata o caput deste artigo sera
proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data do pedido de averbacdo.

84°. Quando da averbacdo dos contratos de
exploragdo de patente, o INPI limitar-se-4 a
verificar a situacdo e titularidade da patente
licenciada e/ou do depdsito de patente licenciado.”
(NR)

Art. 3°. O art. 140 da Lei n°® 9.279, de 14 de maio
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redacdo:
CATE 140 i
83°. A decisdo relativa aos pedidos de averbacdo de
contratos de que trata o caput deste artigo sera
proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data do pedido de averbagé&o.

84°. Quando da averbacdo dos contratos de
exploracdo de patente, o INPI limitar-se-a a
verificar a situacdo e titularidade da patente
licenciada e/ou do depdsito de patente licenciado.”
(NR)

Art. 4°, O Titulo VI e o caput do art. 211 da Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar
com a seguinte redacao:

“ TITULO VI

DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA, DA
ASSISTENCIA TECNICA E DA FRANQUIA
Art. 211. O INPI fara registro dos contratos de
fornecimento de tecnologia, prestagdo de servicgos
de assisténcia técnica, franquia e similares para que
produzam efeito em relacéo a terceiros.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicacéo.

Em sessdo ocorrida no dia 5 de maio de 2010, a CDEIC aprovou,

por unanimidade, o parecer do Relator, com o Substitutivo. Apds, o
processo foi remetido & Comissdo de Financas e Tributacao, designando-
se como Relator o Deputado Federal Virgilio Guimarées (PT/MG).

Com o fim da 53? Legislatura da Camara dos Deputados (2007-

2011), o PL 6.287/2009 foi arquivado, em 31 de janeiro de 2011, nos
termos do artigo 105 do RICD. Baseado no paragrafo Gnico do referido
artigo, o reeleito Deputado Federal Carlos Bezerra requereu o
desarquivamento do Projeto, em 16 de margo de 2011.
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Ja na 542 Legislatura (2011-2015), o Deputado Federal Pedro
Eugénio (PT/PE) foi designado como Relator da Comisséo de Financas e
Tributagdo. Em seu voto, alega que a proposta original e o Substitutivo
ndo trazem impacto no or¢camento da Unido, pois apenas apresentam
modificacBes de carater normativo ao registro ou averbagéo dos contratos
de tecnologia junto ao INPI.

No que concerne ao mérito, o Relator da CFT concorda com a linha
adotada pela CDEIC em sua apreciacdo, a respeito da inclusdo das
especificacOes aos contratos de licenga de patentes e de marcas, bem
como da supressdo da andlise pelo INPI da remuneracdo contratada.
Contudo, em relacdo ao intercambio de informacfes com 0 BACEN e a
SRF, discorda da posicdo da CDEIC, ao entender que ndo percebe
prejuizos em se facilitar o intercdmbio de informages, ainda que haja
legislacdo especifica prevendo a possibilidade de os drgaos solicitarem
isso, “agilizando a troca de informacdes e aperfeigcoando os instrumentos
fiscalizatorios do Estado em prol de toda a sociedade”.

Assim, o Deputado Federal Pedro Eugénio votou pela aprovacéo
do PL 6.287/2009, na forma do Substitutivo apresentado pela CDEIC,
conforme Subemenda a seguir:

Dé-se ao Art. 4° do Substitutivo aprovado pela
Comissdo de Desenvolvimento Econdmico,
IndUstria e Comércio a seguinte redacéo:

“Art. 4° O Titulo VIe o art. 211 da Lein® 9.279, de
14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redacao:

“TITULO VI

DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA, DA
ASSISTENCIA TECNICA E DA FRANQUIA
Art. 211. O INPI faré registro dos contratos de
fornecimento de tecnologia, prestagdo de servigos
de assisténcia técnica, franquia e similares para que
produzam efeito em relacéo a terceiros.

§1° A decisdo relativa aos pedidos de averbacéo de
contratos de que trata o caput serd proferida no
prazo de 30 dias, contados a partir da data do
pedido de averbacao.

82° O INPI informara os termos do registro a
Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do
Brasil.””

O Deputado Federal Guilherme Campos (PSD/SP), membro da
CFT, apresentou Voto em Separado, no sentido de excluir a
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obrigatoriedade do INPI prestar informagdes ao BACEN e & SRF, o que
“apenas cria mais um Onus para a citada autarquia, aumentando o seu
volume de trabalho e tornando mais moroso o cumprimento de sua
atividade fim, qual seja: a realizacdo dos registros de sua competéncia”.
Segundo sua manifestacéo, a medida é desnecessaria face ao novo sistema
implantado pela SRF, em parceria com o MDIC:

Este novo sistema, chamado de Siscoserv (Sistema
Integrado de Comeércio Exterior de Servigos,
Intangiveis e Outras Opera¢es que Produzam
Variagfes no Patriménio), possui a fungdo de
registrar as compras e 0s contratos que envolvam
toda classe de servigo e bens intangiveis realizados
por pessoas fisicas e juridicas estabelecidas em
territdrio nacional com pessoas fisicas ou juridicas
estabelecidas no exterior. Ou seja, todos o0s
negoécios referentes aos contratos de transferéncia
de tecnologia, licenga de direitos e exploracdo de
marca e patentes ja devem ser obrigatoriamente
informados pelas empresas contratantes e
contratadas, por forca de lei, sob pena de multa.
[..]

Ademais, ressalte-se que o Siscoserv, em razéo de
ser um programa totalmente automatizado e
eletronico, cuja base de dados esta interligada com
outros 6rgaos de controle, como o BACEN, realiza
o trabalho relativo aos “aspectos tributarios e de
controle de remessas de recursos ao exterior, no
caso de pagamento de royalties” com eficiéncia e
eficacia muito superior ao que o INPI poderia
realizar, em razéo de suas outras atribuicdes. (PL
6.287/2009)

Diante disso, o Deputado Federal Guilnerme Campos entendeu
pela aprovacdo integral do Substitutivo apresentado pela CDEIC. Na
Reunido Deliberativa Ordinaria, de 2 de abril de 2014, a Comissédo de
Financas e Tributacdo aprovou, por unanimidade, o Parecer do Relator,
com a sua Subemenda, tendo o referido Deputado Votado em Separado.

Na sequéncia, o processo foi encaminhado a Comissdo de
Constituigdo e Justica e de Cidadania (CCJC) com a designacdo do
Deputado Federal Onofre Santo Agostini (PSD/SC) como Relator.

Em seu voto, o Relator da CCJC afirma que o texto original, o
Substitutivo e a Subemenda do PL 6.287/2009 atendem aos pressupostos
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de constitucionalidade “relativos a competéncia do autor e a legitimidade
de iniciativa, conforme os ditames do art. 61 da Constituicdo Federal”.
Entende também que ndo ha necessidade de reparos em relacdo a
juridicidade, tendo em vista que a proposi¢ao ndo viola o ordenamento
juridico brasileiro, bem como que a técnica legislativa explicita
adequadamente a finalidade da nova lei.

Diante disso, em 19 de maio de 2004, o Relator apresentou o voto
pela “constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL n®
6.287/09”, bem como de seu Substitutivo (CDEIC) e da Subemenda
(CFT). Contudo, o voto do Deputado Federal Onofre Santo Agostini ndo
chegou a ser aprovado pela CCJC e, em 31 de janeiro de 2015, o Projeto
foi mais uma vez arquivado, com o fim daquela legislatura.

Como o autor do PL 6.287/2009, Deputado Federal Carlos
Bezerra, foi novamente reeleito, solicitou-se 0 seu desarquivamento. A
Gltima movimentacdo do PL é a designacdo, em 30 de maio de 2016, do
Deputado Federal José Carlos Aleluia (DEM/BA) como Relator na
Comissdo de Constituicdo e Justica e de Cidadania; ndo havendo, porém,
manifestacdo sobre 0 caso até o presente momento.

Ante o exposto, foi possivel verificar que o PL 2.293/2003
pretendia, num primeiro momento, aumentar o poder do INPI no exame
dos contratos, porém a redacdo foi substancialmente alterada quando o
Projeto passou pelas Comissdes especializadas da Céamara dos
Deputados, dando-se uma conotacao diferente da inicialmente proposta.

Por outro lado, o PL de 6.287/2009 foi criado com o intuito limitar
a atuacéao do INPI nos contratos de tecnologia submetidos a sua averbagdo
ou registro, cuja esséncia foi mantida pelas Comissdes especializadas,
alterando-se tdo somente disposicdes a respeito da troca de informacgdes
entre o INPI, o BACEN e a SRF.

5.3 ALGUMAS INICIATIVAS DO SETOR PRIVADO A RESPEITO
DA ATUACAO DO INPI NOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA

Dentre as iniciativas para mudanca da atuacdo do INPI nos
contratos de tecnologia, destaca-se, primeiramente, o papel da
Confederacdo Nacional da Inddstria (CNI), que é a representante da
indUstria brasileira, sendo o 6rgdo maximo do sistema sindical patronal
da industria, que defende, desde a sua fundagdo (1938), os interesses da
indUstria nacional e atua na articulagdo com os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciario, bem como de diversas outras entidades e
organismos no Brasil e no exterior.



176

A CNI é responsavel pela Mobilizacdo Empresarial pela Inovacéo
(MEI), langada no ano de 2011, a qual é um movimento que visa estimular
a estratégia inovadora das empresas brasileiras e ampliar a efetividade das
politicas de apoio a inovacdo “por meio da interlocucdo construtiva e
duradoura entre a iniciativa privada e o setor publico, de modo a tornar a
inovacdo uma estratégia permanente das empresas”.

Nos ultimos anos, ocorreram algumas iniciativas por parte da CNI
gue impactam diretamente na questdo do exame de mérito dos contratos
de tecnologia pelo INPI. O primeiro documento a ser destacado foi o livro
intitulado “Propriedade intelectual: as mudangas na inddstria e a nova
agenda”, lancado em 2014.

A CNI (2014, p. 48) recomenda, entre outros, 0 aprimoramento da
Lei da Propriedade Industrial e da Lei de Direitos Autorais, sob o
fundamento de que é necessario repensar o atual Sistema de Propriedade
Intelectual “alinhando-0 as estratégias presentes e futuras de
desenvolvimento e as melhores préticas identificadas pela OCDE e
empregadas nas economias mais avangadas do mundo”. Nesse sentido,
sendo a propriedade intelectual estrutura institucional indispensavel ao
investimento privado em PD&I, a CNI a considera como a primeira dentre
as dez matérias prioritarias da Agenda de Inovacéo da MEI.

No que concerne aos contratos de tecnologia, ressalta-se a seguinte
proposta apresentada pela CNI (2014, p. 49):

Eliminar ou simplificar o processo de registro e
averbacdo de contratos de transferéncia de
tecnologia, minimizando a interferéncia do Estado,
respeitando-se a vontade das partes e ndo impondo
barreiras de nenhuma natureza a realizagdo desses
contratos, imprescindiveis para o desenvolvimento
da inovag&o em nosso pais.

Por meio deste documento, a CNI (2014, p. 56-58) sugere uma
proposta de modificagdo legislativa na LPI/1996, com o objetivo de
limitar a analise do INPI nos contratos de direitos de propriedade
industrial a verificacdo da situacdo e titularidade das patentes ou marcas
licenciadas e/ou dos pedidos de concessdo de patentes ou de registro de
marcas licenciados. Além disso, a proposta de Decreto apresenta o
seguinte artigo:

Art. 7° A decisdo relativa aos pedidos de
averbacdo, de que tratam os artigos 62, 121 e 140
da Lei n° 9.279/96, e relativa aos pedidos de
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registro de que trata o artigo 211 daquela Lei, sera
proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da apresentacdo do pedido de averbacéo ou de
registro perante o protocolo geral do INPI.

§ 1°. Nos processos de averbagdo e de registro de
que trata o caput deste artigo, caso o INPI ndo se
manifeste acerca da averbacao ou do registro em 30
(trinta) dias a contar da data do protocolo do pedido
de averbagdo ou de registro no protocolo geral do
INPI, a averbacdo ou o registro sera concedido
automaticamente, obrigando-se o INPI a emitir o
certificado de averbacéo ou de registro no prazo de
5 (cinco) dias e publica-lo na Revista da
Propriedade Industrial imediatamente subsequente,
independente de solicitagdo ou pedido da parte.

8§ 2°. Nos processos de averbagdo e de registro de
que trata o caput deste artigo, ndo serdo objeto de
exigéncias ou interferéncias por parte do INPI os
termos e condigbes de contratacdo licitamente
pactuados entre as partes, tais como os relativos a
preco, condi¢des de pagamento, limitagdes de uso,
legislagdo aplicavel, jurisdicdo competente e nos
contratos de fornecimento ou licenca de tecnologia
ndo patenteada os relativos ao prazo contratual,
facultada ao INPI a opcdo de alertar as partes
quanto a dedutibilidade fiscal dos pagamentos
contratados e a consideracdes de natureza
concorrencial.

Da proposta apresentada pela CNI para alteracdo da LPI1/1996, é
possivel verificar que, além de limitar a0 maximo a atuacdo da
CGTEC/INPI, ainda iria determinar a concessdo automatica do registro
ou averbacdo dos contratos de tecnologia, caso ndo fosse cumprido o
prazo determinado pela legislacéo.

A segunda iniciativa é a Agenda da Inovacédo da MEI, considerada,
pela CNI, como imprescindivel para o crescimento e a ampliacdo da
competitividade brasileira. Apesar de abordar sobre a inovacéo brasileira,
a Agenda da MEI trata muito pouco sobre propriedade industrial em seu
documento. Dentre os seis capitulos existentes, 0 tema € somente um
topico incluido no primeiro capitulo, que trata sobre o marco regulatorio
da inovacdo. Especificamente sobre os contratos de tecnhologia, a Agenda
(2015, p. 14) prevé entre seus objetivos:
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Revisar a Instru¢do Normativa n°® 16/2013 do INPI,
que dispde sobre a normalizacdo para a averbagdo
e o registro de contratos de uso ou de cessdo de
patentes, de marcas de inddstria ou de comércio, de
fornecimento de tecnologia e de outros contratos da
mesma espécie, bem como contratos de prestagéo
de servicos de assisténcia técnica e de franquia,
explicitando que o INPI ndo interferird nas
clausulas negociais, como, por exemplo, naquela
que fixe o valor de royalties (Os limites da atuagdo
do INPI na anélise de contratos de transferéncia de
tecnologia estdo sob exame junto ao Superior
Tribunal de Justica (STJ) (Proc. 2011/0167119-9)).

Em junho de 2016, a CNI langou o documento denominado “119
propostas para a competitividade com impacto fiscal nulo”, as quais, de
acordo com a Confederacao, sdo o roteiro para uma acéo transformadora
que possibilite melhorar a qualidade do ambiente dos neg6cios
brasileiros. Afirma que essas medidas podem ser implementadas sem
gerar gastos tributarios, dependendo somente da vontade politica.

As propostas relacionadas a propriedade industrial sdo: permitir
patentes de inventos relacionados a organismos geneticamente
modificados (OGMSs); reestruturar o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI); eliminar a exigéncia de anuéncia do INPI para a
celebracdo de contratos de transferéncia de tecnologia entre empresas
privadas; e aderir ao protocolo de Madri.

A Proposta 118, “Eliminar a exigéncia de anuéncia do INPI para a
celebracéo de contratos de transferéncia de tecnologia’ entre empresas
privadas”, tem como objetivo acabar com a possibilidade de o INPI
interferir no mérito dos contratos de tecnologia. Entende a CNI (2016, p.
128), que a importancia dessa proposta se da pelos seguintes motivos:

Para que contratos de transferéncia de tecnologia
produzam efeitos perante terceiros, a legislacdo
exige que sejam averbados pelo INPI. Além disso,
a averbacdo é imprescindivel para que seja possivel
a remessa de pagamentos ao exterior e a sua
dedutibilidade fiscal.

72 Os contratos de transferéncia de tecnologia mencionados na proposta referem-
se a sua concepgdo lato sensu, abrangendo os contratos de licenga e cessdo de
direitos de propriedade industrial, de fornecimento de tecnologia, de prestagdo de
servicos de assisténcia técnica e cientifica e de franquia.
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Ocorre que, ao invés de atuar como 6rgdo registral,
o INPI extrapola suas funges e interfere no mérito
dos contratos entre particulares, num juizo de
conveniéncia e oportunidade.

Além das iniciativas da CNI, salienta-se também a atuacdo da
Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) na mudanca da
atual realidade dos contratos de tecnologia. A ABPI é uma entidade
voltada para o estudo da Propriedade Intelectual. A ABPI possui
Comissdes de Estudos, dentre os quais se realca a Comissdo de
Transferéncia de Tecnologia e Franquias, que atua diretamente na questao
envolvendo os contratos de tecnologia junto ao INPI e aos demais 6rgdos
publicos, como SRF, BACEN e CADE.

No ano de 2014, a ABPI langou o livro “Propostas para a Inovacao
e a Propriedade Intelectual”, em dois volumes. O primeiro volume, que
serd abordado neste trabalho, trata sobre fatores de crescimento
econdmico, competitividade industrial e atracdo de investimentos.

Assim como aconteceu nos documentos emitidos pela CNI, a
ABPI (2014, p. 28) também apresentou propostas para aperfeicoamento
da LPI/1996 e, principalmente, para “atualizacdo da legislagdo de
mecanismos para certificacdo de contratos de transferéncia de tecnologia
e revisdo do tratamento fiscal das receitas e pagamentos a eles
relacionados”.

Essa proposta contém uma minuta elaborada pela ABPI de Decreto
Presidencial dispondo sobre o papel do INPI no registro ou averbacao dos
contratos de tecnologia, bem como a inclusdo de novos itens na Portaria
MF 436/1958, a fim de inserir outros tipos de produgéo e atividade, como,
por exemplo, a biotecnologia.

Na justificacdo apresentada pela ABPI (2014, p. 28-29), afirma-se
gue tem sido “um pleito comum entre os agentes econdmicos que
investem em Inovacdo no Pais” redefinir a atuagdo do INPI e modernizar
a legislacdo de transferéncia de tecnologia. E acrescenta que:

Consideramos que a hora é propicia para uma
revisdo dos processos burocraticos que envolvem a
regularizagdo dos contratos de licenga de bens da
Propriedade Industrial e de fornecimento ou
licenca de tecnologias ndo patenteadas. Se, no
passado, tal interferéncia do INPI chegou a ser
justificavel, em vista da necessidade de restringir a
saida de moeda estrangeira do Brasil — em razdo de
desequilibrios na balanca de pagamentos externa
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do Brasil —, atualmente essas condigdes ja nao se
fazem presentes.

Dentre as restri¢Oes e politicas implementadas
pelo INPI, uma das mais questionadas é o
conceito de ndo poder haver “licenciamento” de
tecnologia ndo patenteada, mas somente uma
“venda” definitiva dessa tecnologia. Este tipo de
politica afasta potenciais parceiros tecnoldgicos
de empresas nacionais, que temem perder o
controle de suas tecnologias inovadoras. (grifou-
se)

No tocante ao a modificacdo da legislacdo de Imposto de Renda, a
ABPI (2014) assevera a sua importancia, visto que a questdo da
dedutibilidade fiscal dos pagamentos de royalties e de assisténcia técnica
é regulamentada por diversos dispositivos promulgados em legislacdes e
épocas diferentes, o que cria divergéncia na interpretacdo e resulta em
jurisprudéncia conflitante dos Tribunais.

A minuta de Decreto proposta pela ABPI (2014) em relacdo a
LP1/1996, ao final do documento, traduz exatamente 0s mesmos termos
daquela apresentada pela CNI (2013), demonstrando a concordancia de
ambas em prol da mudanca no ambito de atuagdo do INPI quando do
registro ou averbacdo dos contratos de tecnologia.

5.4 SINTESE DO ENTENDIMENTO DO INPI A RESPEITO DO
CONTRATO DE KNOW-HOW

Conforme tem sido estudado, apesar de ndo haver uma norma que
determine o exame de mérito pelo INPI nos contratos de tecnologia, a
CGTEC possui como uma “politica interna” de andlise das clausulas
contratuais.

O primeiro ponto é que o INPI somente admite a cessdo do contrato
de fornecimento de tecnologia (know-how), ndo reconhecendo o direito
ao seu licenciamento. Em que pese parte da doutrina entenda como
possivel o contrato de licenca de know-how, o INPI concebe que os
conhecimentos ndo protegidos pela propriedade industrial, mas apenas
pela concorréncia desleal, ndo sdo passiveis de licenca, mas apenas de
venda (aquisicdo de tecnologia) ™.

3 Consoante destacado acima, em documento emitido pela ABPI (2014, p. 29),
frisou-se que: “Dentre as restri¢des e politicas implementadas pelo INPI, uma das
mais questionadas € o conceito de ndo poder haver ‘licenciamento’ de tecnologia



181

Dannemann (2005) assevera que o INPI ndo compreende o know-
how como um direito passivel de licenca/loca¢do, porquanto ndo constitui
um direito de propriedade, considerando-se td0 somente um objeto de
simples divulgacdo e aquisicdo de direitos.

A respeito da critica realizada ao INPI nesse particular, é
importante mencionar que a legislacdo de propriedade intelectual
determina expressamente quais instrumentos podem ser objeto de licenca
ou cessdo. A LPI1/1996 regulamenta que as patentes, as marcas € 0S
desenhos industrias, concedidos/registrados ou requeridos, podem ser
licenciados ou cedidos para terceiros.

O artigo 49 da Lei 9.610/1998 disp8e que os direitos de autores
poderdo ser transferidos a terceiros “por meio de licenciamento,
concessdo, cessdao ou por outros meios admitidos em Direito”. O
programa de computador, considerado direito de autor, igualmente pode
ser cedido ou licenciado, conforme artigos 9 a 11 da Lei 9.609/1998.

No que concerne & protecdo sui generis, de acordo com a Lei
11.484/2007, as topografias de circuito integrado podem ser objeto de
cessdo e licenciamento voluntario ou compulsério. A titularidade da
protecdo de cultivar, regida pela Lei 9.456/1997 poderd ser
transferida/cedida, bem como podera sofrer licenciamento compulsério.
A Lei 12.123/2015, que trata sobre o acesso ao patrimdnio genético e 0s
conhecimentos tradicionais, define também a possibilidade de
licenciamento ou cessdo dos direitos de propriedade intelectual oriundo
de ambos.

Nota-se, portanto, que as legislacdes especificas de direitos de
propriedade intelectual regulamentam aquilo que é ou nao licenciavel ou
transferivel a terceiros. Nao ha previsao sobre o contrato de know-how, o
de franquia e 0 SAT. O SAT trata-se de prestacdo de servicos em si, e nao
de um direito propriamente dito.

A franquia ¢ um sistema que inclui direitos de propriedade
intelectual. Apesar de a Lei 8.955/1994 dispor que, na franquia, hd uma
“cess@0” dos direitos de marcas, patentes e outros, igualmente prevé que
a COF deve determinar a situacdo do franqueado, apds a expiracdo do
contrato, em relagdo a esses direitos e a concorréncia com o franqueador.

Né&o obstante, o contrato de fornecimento de tecnologia ndo possui
qualquer regulamentacdo sobre a possibilidade de seu licenciamento ou
de sua cessdo. Conforme citado no capitulo anterior, Viegas (2007) afirma

ndo patenteada, mas somente uma ‘venda’ definitiva dessa tecnologia. Este tipo
de politica afasta potenciais parceiros tecnolégicos de empresas nacionais, que
temem perder o controle de suas tecnologias inovadoras”.
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ndo ser obrigatdrio que o objeto do contrato de know-how seja inovador,
sendo necessario apenas que haja tecnologia envolvida. Assim, esse
instrumento abrange tudo aquilo que ndo esteja patenteado no Brasil e que
se considere uma tecnologia™.

O know-how ndo é um direito expressamente constituido no Brasil,
como ocorre com 0s demais casos. Sua concepcdo, em termos de
contratos de tecnologia, € apenas de um pacto que implique em
transferéncia de tecnologia., ndo se tratando de uma propriedade
reconhecida pelo Estado.

Nesse viés, a ideia adotada pelo INPI, de impossibilidade de
licenciamento do contrato de fornecimento de tecnologia, ndo parece tdo
absurda. Considerando que a licenca e a cessdo de ativos intangiveis estao
expressamente delineadas como mecanismos de direitos de propriedade
intelectual em normas federais, o Instituto ndo pode regulamentar como
um direito de propriedade intelectual aquilo que a lei ndo determina.

Caso a legislagdo compreendesse o know-how com um direito de
propriedade intelectual, seria necessario que o fizesse de maneira
explicita. Como se viu, a sua contratacdo ja é prevista em leis fiscais e
cambiais desde anos 1960, sendo um instrumento ha muitos tempo
conhecido do legislador e, ao que parece, justamente nunca se teve a
intencdo de reconhece-lo como um direito de propriedade intelectual.

Nessa perspectiva, tomando-se como exemplo a legislacdo da
Unido Europeia, 0 Regulamento (CE) 772/2004 define como acordo de
transferéncia de tecnologia, entre outros, a licenga e a cessdo de “saber-
fazer”. O saber-fazer, conforme ja visto, considera-se como um conjunto
de informacg0es préaticas ndo patenteadas, decorrentes da experiéncia e de
ensaios, que: ndo é geralmente conhecido ou de facil obtencdo; €
importante e Gtil para a fabricacdo dos produtos objetos do contrato; e
suficientemente descrito.

Diferentemente do que ocorre com a legislacdo brasileira, o
referido Regulamento determina explicitamente que os direitos de
propriedade intelectual sdo entendidos como: “0s direitos de propriedade
industrial, saber-fazer, direitos de autor e direitos conexos” (UE, 2004).
Resta claro, portanto, que a Unido Europeia somente permite o
licenciamento e a cessdo do know-how porque é considerado direito de
propriedade intelectual.

Além disso, a principal vantagem proveniente da protecdo a
propriedade intelectual é impedir que terceiros utilizem o seu direito, sem

4 O Gréfico 5, apresentado no Gltimo capitulo, demonstra um leque gigantesco
de tecnologias ndo patenteadas no Pais.
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a sua autorizacdo. Se for considerado que o know-how (incluido o
segredo) somente pode ser protegido por meio da repressdo a
concorréncia desleal, fica evidente que esse ndo é um direito de
propriedade intelectual e que, portanto, pode ser utilizado por quem quer
gue seja, desde que ndo se enquadre nas hipdteses previstas nos incisos
Xl e X1l do artigo 195 da LP1/1996.

Para que seja viavel o licenciamento do contrato de fornecimento
de tecnologia, entende-se que seria necessario enquadra-lo como um
direito de propriedade intelectual ou apenas como um direito em si,
passivel dessa forma de negociacdo. Caso contrério, a ideia de que
somente é possivel a venda/aquisi¢do desse conhecimento (muitas vezes
em dominio publico), deve prevalecer.

Por ndo admitir a licenca de know-how, o Instituto ndo aceita
clausulas contratuais que limitem o uso da tecnologia fornecida apés o
prazo contratual. Explica-se: o INPI ndo aceita que haja clausula no
instrumento determinando que todas as informacfes e documentos
decorrentes do negdcio deverdo ser entregues, ao final do contrato, ao
fornecedor de tecnologia. Nessa perspectiva, 0 INPI também veda
clausulas contratuais que impossibilitem o receptor da tecnologia de
utilizd-la apds término do instrumento (ndo-concorréncia e
confidencialidade).

No tocante as clausulas de ndo-concorréncia e de
confidencialidade, é importante destacar o entendimento do Conselho
Administrativo de Defesa Econbmica a respeito da matéria. A
jurisprudéncia do CADE considera como razodvel um prazo de ndo
concorréncia de 5 anos e de confidencialidade de 10 anos, apds o término
da vigéncia contratual. N&o obstante, tal prazo pode ser modificado, a
depender das condicGes especificas do mercado em que esta inserido o
objeto do contrato.

A titulo de exemplo, apresenta-se a seguinte decisdo do CADE,
proferida pelo Conselheiro-Relator Fernando de Oliveira Marques, no
Ato de Concentragdo 08012.001856/2002-45:

E flagrante na jurisprudéncia do CADE que a
clausula de ndo concorréncia é tida como uma
pratica comercial corriqueira, ndo configurando,
por si, ilicito anticoncorrencial. Também é evidente
que o CADE vem estabelecendo em 5 anos o
periodo que, a priori, é consideravel razoavel, sem
deixar de reconhecer casos que demandam um
periodo de ndo concorréncia mais alongado.
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Em relacdo ao caso em tela, cumpre esclarecer que
além do periodo de ndo concorréncia, consta do
contrato clausula de confidencialidade segundo a
qual, por um periodo de 10 anos, a vendedora
deverd garantir que informagfes confidenciais
relativas ao negécio de salde animal nao sejam
usadas em beneficio da vendedora ou de qualquer
pessoa.

[.-]

Entretanto, ndo se justifica o impedimento a
vendedora de atuar no setor por 10 anos. As
peculiaridades do mercado de sadde animal que,
segundo as Requerentes, poderiam justificar a
manutencdo do alongado periodo ja séo tratadas,
sobremaneira, pela clausula de confidencialidade
que tem duracdo de 10 anos. N&o sobrevive,
justamente pelo alcance da clausula de
confidencialidade, a necessidade de impedir-se a
vendedora de atuar no mercado por periodo
superior a cinco anos. Assim, a vendedora, apos
cinco anos, contados do fechamento da operacéo,
poderd atuar no mercado por meio de produtos de
dominio publico ou pela pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos, sem,
entretanto, utilizar-se das informacgoes
consideradas confidenciais e transferidas a
compradora por meio dessa operagao.

De tal maneira, determino a reducéo do periodo
de ndo concorréncia estipulado em 10 anos, para
5 anos, lapso tido pela jurisprudéncia do CADE
como razoavel para a vigéncia dessa espécie de
clausula. N&o obstante, ressalto, fica mantida a
clausula (7.01, (f)) que estabelece em 10 anos o
periodo em que a vendedora ndo podera divulgar
ou utilizar as informagdes confidenciais. (grifo no
original)

O INPI entende como partes em um contrato de fornecimento de

tecnologia: a empresa cedente, detentora da tecnologia ndo amparados por
direito de propriedade industrial; e, de outro lado, a empresa cessionaria,
receptora da tecnologia para o desenvolvimento de competéncias

produtivas.
O objeto do contrato de know-how deve conter a identificacdo dos

produtos e/ou processos no setor industrial em que serd aplicado, bem
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como atecnologia e conhecimentos tacitos e explicitos a serem adquiridos
pela empresa receptora.

Conforme estudado no caso da Unilever acima, havendo partes
com vinculacdo majoritaria de capital direta ou indireta, o INPI define que
o valor dos pagamentos ao exterior por royalties é limitado aos
percentuais da deducédo fiscal, bem como que ha a impossibilidade de
remessa simultanea de direitos. Nesses casos, o Instituto utiliza-se das
seguintes normas para sua decisdo: Portaria MF 436/1958; Lei
4.131/1962; e Lei 8.383/1991.

No caso de partes independentes ou partes em que ndo ha
vinculacdo majoritaria de capital direta ou indireta, a principio, o INPI
compreende que o valor dos pagamentos ao exterior por royalties é
definido pelo interesse das partes. Contudo, j& aconteceram situagdes em
gue o INPI limitou o valor dos royalties, como ocorreu com 0 caso da
Koninklijke Philips Eletronics N.V., em que atuou no sentido de
reequilibrar o contrato.

E importante reafirmar que nio ha legislacio determinando o
percentual de remessa de royalties nos contratos de tecnologia averbados
ou registrados, conforme o caso, pelo INPI. A Portaria MF 436/1958
somente descreve o percentual maximo de dedutibilidade fiscal para cada
indUstria, ao passo que o artigo 12 da Lei 4.131/1962 determina que tal
dedutibilidade podera ser realizada em até 5% (cinco por cento).

Nesse sentido, o INPI utiliza 0 prazo méximo de cinco anos para
validade do registro dos contratos de know-how, prorrogaveis por igual
periodo, desde que os interessados apresentem justificacdo para tanto.
Contudo, ndo h& norma que estabeleca esse prazo para os contratos de
fornecimento de tecnologia, nem a necessidade de sua justificacdo para
gue seja renovado.

Ao prazo dos contratos de know-how, o INPI aplica o §3° do artigo
12 da Lei 4.131/1962, o qual determina que as despesas relacionadas aos
contratos de tecnologia averbados/registrados pela Autarquia, apenas
“poderdo ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da
empresa ou da introducdo de processo especial de produgdo, quando
demonstrada sua necessidade”, cujo prazo pode ser prorrogado por mais
cinco anos, mediante autorizacdo da entdo SUMOC, hoje BACEN.

Nesse sentido, aplicando-se a regra de dedutibilidade, o INPI fixou
um prazo para vigéncia para os contratos de know-how, cuja norma é
proveniente do entendimento adotado na analise dos instrumentos, porém
ndo estd determinada em legislagdo ou em ato normativo do Instituto.
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Na plataforma sobre transferéncia de tecnologia disponivel no
website do INPI, consta a seguinte informagdo quanto a prorrogacéo do
prazo dos contratos de tecnologia:

[...] Para tanto, os interessados deverdo encaminhar
requerimento ao INPI, instruindo o processo com
0s seguintes documentos, para 0 atendimento
legislagdo mencionada: 1) Declaragéo do interesse
da contratante na prorrogacdo do prazo de vigéncia
do Certificado de Averbagdo, explicitando os
motivos; 2) Apresentacdo dos resultados em termos
de produgdo fisica e vendas liquidas para os
produtos objeto da contratagdo, conforme
formulédrio de requerimento de averbagdo; 3)
Apresentacdo dos dados relativos a estimativas de
producéo fisica e vendas liquidas para os produtos
objeto da contratacdo, conforme formuléario de
requerimento de averbacéo.

O INPI considera que o prazo de cinco anos, prorrogaveis por mais
cinco, € o suficiente para a absorcdo da tecnologia. Se for levado em
consideragdo que uma patente de invencdo possui de 10 a 20 anos de
vigéncia e que o modelo de utilidade é valido de 7 a 15 anos’®, o prazo
estabelecido pelo INPI nos contratos de know-how néo estaria tdo aquém
do permitido nos casos de licenciamento de uma patente.

Como o know-how ndo possui qualquer prazo determinado pela
legislacdo, coube ao INPI defini-lo. Apesar de se utilizar de pardmetro
diferente (prazo contratual x dedutibilidade fiscal), o entendimento
adotado faz sentido, quando comparado ao prazo da patente.

Contudo, ao que parece, a ldgica para fins de prorrogacdo do
contrato de fornecimento de tecnologia ndo é adequada. Isso porque, 0
prazo de cinco anos para dedutibilidade fiscal, prorrogaveis por igual
periodo mediante justificacdo, ndo é de responsabilidade do INPI, e sim
da Secretaria da Receita Federal. N&o cabe ao Instituto determinar se sera
aceita a prorrogacdo da dedutibilidade fiscal, nos casos previstos no §3°
do artigo 12 da Lei 4.131/1962.

Nessa perspectiva, caso a SRF entenda que ndo deva ser
prorrogada a dedutibilidade fiscal, isso ndo significa dizer que o contrato
de fornecimento de tecnologia ndo possa estar vigente para remessa de
royalties. A dedutibilidade fiscal ndo é imposta pela legislacdo como

5 Artigo 40, caput e paragrafo Gnico, da LP1/1996.
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condicdo sine qua non para a remessa de royalties. E um beneficio
oferecido pela legislacdo brasileira, e ndo uma limitacdo a possibilidade
de pagamento ao exterior.

N&o quer dizer que a conduta é equivocada, até porque a legislacdo
ndo determina praticamente nada a respeito do know-how. No entanto, é
necessario que se tenham regras claras quanto ao prazo e os critérios para
eventual prorrogacdo desse instrumento, o que deve ser regulamentado
expressamente pela legislagéo brasileira.

Ainda a respeito do prazo de vigéncia do contrato de fornecimento
de tecnologia, o INPI realiza uma busca de anterioridade desses, a fim de
verificar se existem instrumentos anteriores entre as partes interessadas
gue envolvam objeto e produtos idénticos ou semelhantes. Por exemplo:
caso duas empresas firmem um contrato de know-how por cinco anos,
prorrogando-0 por mais cinco, e, passados quinze anos do término do
instrumento, registrem novo contrato perante o INPI, contendo as mesmas
caracteristicas e entre essas mesmas empresas, far-se-a essa busca e,
provavelmente, sera aplicado como remuneragdo NIHIL.

O mesmo ocorre entre as partes contratantes com vinculagéo
majoritéria de capital direta ou indireta, tendo em vista que a remessa de
royalties, nestes casos, é limitada as regras da dedutibilidade fiscal, cujo
percentual é de 5% e o prazo de cinco anos, prorrogaveis por igual
periodo.

No tocante ao célculo de preco liquido de venda, também nédo ha
legislacdo que determine como este se dara nos contratos de tecnologia
gue impliguem em remessa de royalties ao exterior. O INPI se utiliza da
regra, adotada inclusive no Ato 15/1975, de que o prego liquido provém
do valor bruto do produto, diminuido de todas taxas, impostos, entre
outros pagamentos efetuados.

Esclarece-se que, apesar de o artigo 12 da Lei 4.131/1962
determinar que a dedutibilidade é de até 5% da receita bruta do produto,
0 artigo 6° do Decreto-Lei 1.730, de 17 de dezembro de 1979, dispbe que
o limite méximo das deducdes, determinado no artigo 12, “serd calculado
sobre a receita liquida das vendas do produto fabricado ou vendido™.

Como ocorre com 0s demais contratos, a responsabilidade pelo
pagamento do Imposto de Renda pode ser tanto do cedente (fornecedor)
guanto do cessiondrio (receptor), bastando previséo contratual para tanto.
Entretanto, em ndo havendo disposi¢do expressa no instrumento sobre
isso, considera-se que a responsabilidade do IR é cedente (fornecedor).
Tal informacéo constard no Certificado de Averbagéo.

E importante observar, por fim, que o Certificado de Averbacio
normalmente atendera aos termos contratuais, inclusive em relacdo ao
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prazo de vigéncia. Contudo, caso o INPI determine a limitac&o de alguma
clausula, o Certificado constara essa informacao, de modo que somente
sera possivel seu encaminhamento junto aos demais érgdos, como Banco
Central e Receita Federal, com os dados ali constantes.

Buscou-se, portanto, demonstrar uma sintese do entendimento do
INPI em relagdo ao contrato de fornecimento de tecnologia, bem como
fez-se algumas consideracdes sobre as questdes mais polémicas, como: a
licenca/cessdo do know-how; o prazo de vigéncia do contrato; e as
clausulas de ndo-concorréncia e confidencialidade.
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6 CONSIDERAGOES FINAIS

A partir do estudo realizado nesta dissertacdo, demonstrou-se que
o INPI foi criado no inicio dos anos 1970, quando a politica industrial e
econdbmica do Pais se baseava em um intervencionismo estatal na
contratacdo internacional de tecnologia em prol do desenvolvimento
nacional. Nesse sentido, além das suas competéncias relacionadas ao
sistema brasileiro de propriedade industrial, competia ao Instituto acelerar
e regular a transferéncia de tecnologia, como também estabelecer
melhores condi¢Bes de negociacdo e exploracdo de patentes. Essa
atribuicdo se dava por meio de um poder discricionario conferido ao INPI,
no sentido de analisar a conveniéncia e oportunidade dos contratos de
tecnologia submetidos & sua averbacao/registro.

Durante esse periodo, 0 Cadigo da Propriedade Industrial de 1971
determinou a competéncia do INPI para o registro do contrato de
fornecimento de tecnologia (know-how); sem, contudo, criar um marco
regulatério dispondo sobre tal modalidade, o que veio a ocorrer apenas
pelo Ato Normativo 15/1975 do Instituto.

Com o inicio dos anos 1990 e a mudanca para uma politica
industrial brasileira mais flexivel, o Ato Normativo 15/1975 foi revogado
pela Resolucdo 22/1991. A competéncia até entdo determinada ao INPI
também veio a ser revogada com a promulgacéo da Lei da Propriedade
Industrial de 1996, mantendo-se a sua funcdo de 6rgdo executor das
normas de propriedade industrial.

Contudo, apesar de ter tido sua atribuicdo de regulacdo da
transferéncia de tecnologia, o INPI continua realizando o exame de mérito
nesses instrumentos em relacdo as condi¢Bes contratuais. A grande
divergéncia que envolve a revogacdo da sua competéncia anterior diz
respeito se tal mudanga implicou na ilegitimidade de o INPI realizar a
analise das clausulas dos contratos de tecnologia ou retirou-se téo
somente 0 seu poder de se manifestar quanto a conveniéncia e
oportunidade dos contratos para o desenvolvimento do Pais.

A jurisprudéncia esta, majoritariamente, reconhecendo a atribuicéo
do INPI como 6rgéo responsavel pela analise das clausulas dos contratos
de tecnologia. Apesar de ndo haver decisdes transitadas em julgado sobre
0s casos, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justica julgou
recentemente o primeiro processo que debate o tema naquela Corte,
entendendo pela competéncia do INPI examinar o mérito dos contratos,
por unanimidade. Além disso, conforme manifestacbes do Ministério
Publico Federal, bem como de Juizes e Desembargadores do Tribunal
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Regional Federal da 22 Regido, verifica-se que ha tendéncia de reconhecer
tal atribuicdo do INPI.

O primeiro caso estudado, das empresas Unilever Brasil Ltda. e a
Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (MS 2006.51.01.511670-0), trata sobre
contrato de fornecimento de tecnologia ndo patenteada que foi alterado de
oneroso para gratuito (nihil) pelo INPI. O MPF emitiu parecer sem
adentrar na questdo da (i)legitimidade do exame de mérito, porém
reconhecendo que a decisdo administrativa estava acertada. A Juiza de
primeira instancia reconheceu a competéncia do Instituto e manteve o
carater gratuito do instrumento. O TRF2 manteve a sentenca, por
unanimidade, e o STJ manteve a decisdo do TRF2, também por
unanimidade.

Ja no segundo caso estudado, da empresa Koninklijke Philips
Eletronics (MS 2006.51.01.504157-8), o MPF apresentou parecer no
sentido de que o INPI ndo poderia realizar a analise das clausulas
contratuais, porém a Juiza de primeira instancia entendeu pela
legitimidade do exame e denegou a seguranga, preservando a limitagdo
de royalties imposta pelo INPI. O TRF2 manteve a sentenga, por maioria.

No outro processo da empresa Koninklijke Philips Eletronics (MS
2007.51.01.800906-6), 0 MPF manifestou-se no sentido da legitimidade
do exame pelo INPI, tendo o Juiz de primeira instancia decidido de
maneira parecida ao caso anterior, mantendo a limitacdo de royalties.
Contudo, neste o TRF2 reformou a sentenca, também por maioria,
entendendo pela impossibilidade de exame de mérito pelo INPI e
excluindo a limitacdo imposta.

Nessa perspectiva, existem decisfes completamente divergentes
sobre 0 mesmo tema, tomadas pela mesma Turma do TRF2 (apesar dos
julgadores serem diferentes) e que estdo em grau de Recurso Especial
junto ao STJ. Ambos os processos foram distribuidos ao Ministro Raul
Araljo, da Quarta Turma, e estdo pendentes de julgamento no Tribunal
Superior. Contudo, 0s casos estdo tramitando separadamente e, em
virtude da diferenca de aproximadamente um ano entre as decisdes
proferidas pelo TRF2, provavelmente o primeiro processo serd julgado
antes.

Em que pese tenha o primeiro precedente no STJ reconhecido a
competéncia do INPI realizar a anélise das clausulas contratuais, é
importante observar que os casos da empresa Koninklijke Philips
Eletronics serdo julgados por outra Turma, 0 que pode ocasionar decisdes
divergentes dentro do Tribunal Superior.

As decisdes judiciais, que conferem ao INPI a atribuicdo para
examinar o mérito dos contratos, compreendem que tal funcdo esta
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intrinseca a sua competéncia de drgdo executor das normas de
propriedade industrial tendo em vista a sua funcdo social, econémica,
juridica e técnica.

Particularmente, discorda-se dessa posicdo. Quando foi
determinado ao INPI o dever de analisar a oportunidade e conveniéncia
dos contratos, isto se deu como uma autoridade capaz de regular e acelerar
a transferéncia de tecnologia, e ndo como 6rgdo executor das normas de
propriedade industrial.

A Lei 5.648/1970 ndo confere ao INPI o poder de regular a
propriedade industrial, mas apenas de executar as normas existentes. Tal
situacdo demonstra efetivamente a diferenca do que é a competéncia
atribuida ao INPI pela legislacdo e pelas decis6es judiciais.

Quando consideramos o0 processo de concessdo de uma patente,
por exemplo, a legislacdo é especifica ao determinar o poder-dever do
INPI examinar o mérito dos pedidos. No tocante aos contratos, ndo ha
nada que regulamente tal atribuigao.

O CPI/1971 estabelecia que o registro dos contratos de
transferéncia de tecnologia junto ao INPI se daria para efeitos da
aceleracdo e regulagdo desses instrumentos, conforme competéncia
atribuida pela Lei 5.648/1970 e atualmente revogada. Por outro lado, a
LP1/1996 determina que o registro dos contratos de transferéncia de
tecnologia e de franquia serd realizado apenas para efeitos perante
terceiros.

A regulacdo dos contratos de tecnologia realizada pelo INPI ndo
esta disposta em legislacdo federal ou em ato administrativo. Trata-se de
um costume do Instituto, o qual analisa as clausulas dos contratos
submetidos a sua averbagdo ou registro desde a sua criacao.

Consoante demonstrado ao longo da dissertacdo, o papel do INPI
nos contratos de tecnologia vem sendo historicamente modificado em
conformidade com a politica industrial vigente no Brasil. A criagdo do
Instituto deu-se justamente no momento em que a politica industrial do
Pais era de protecdo e intervencdo do Estado brasileiro na contratagéo
internacional de tecnologia.

Nada obstante, quando a politica industrial do Brasil passou a
flexibilizar as normas e procedimentos relacionados aos contratos
internacionais de tecnologia, o INPI perdeu a sua funcdo de drgao
regulador da transferéncia de tecnologia e, portanto, se entende que o
Instituto também deixou de ter a atribuicdo de analisar as clausulas dos
contratos.

A Constituicdo Federal de 1988 e o Cddigo Civil de 2002
estabelecem a liberdade de contratacdo. Se as partes contratantes esto de
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acordo com os termos propostos e se ndo ha legislacdo que impeca a
previsdo de determinadas clausulas e condicfes, ndo pode o INPI
interferir nessa relacéo.

Compreende-se que o INPI extrapola sua funcdo de o6rgédo
registrador dos contratos de tecnologia, ao adentrar na esfera privada do
negocio juridico realizado entre as partes. Tal como ocorre no Registro
Pablico, pensa-se particularmente que o Instituto somente pode
transcrever os atos e contratos submetidos a sua averbagdo ou registro
para fins de efeitos perante terceiros, conforme determina a propria
LP1/1996, sem emissdo de opinido, juizo de valor ou conclusdo quanto
a0s seus termos.

Assim, considera-se que o INPI ndo pode, ex officio, determinar
restri¢des ao contrato que € valido entre as partes, isto é, que de acordo
com a legislacdo vigente possui objeto licito, possivel, determinado ou
determinavel.

E importante observar que ha uma grande intersecdo entre 0s
6rgdos administrativos que estdo envolvidos com a contratagdo
internacional de tecnologia. Os principais atores sdo: o INPI; o Banco
Central do Brasil; a Secretaria da Receita Federal; e o Conselho
Administrativo de Defesa Econdmica.

O INPI utiliza-se de legislacdes tributérias, fiscais e cambiais para
analisar os instrumentos. O Certificado de Averbacdo expedido pela
Autarquia nos contratos que averba/registra contém todos os dados
necessarios ao BACEN e a SRF, os quais somente precisam executa-lo
conforme suas atribuices. O BACEN conferiu ao INPI a competéncia
para analise ex ante os instrumentos. O CADE é o 6rgado capaz de analisar
os instrumentos e verificar se ha ou ndo infracdo a ordem econdmica.

Nesse sentido, quando se analisa o registro ou averbacdo dos
contratos de tecnologia junto ao INPI, tem-se a funcdo de cada 6rgéo
separadamente, com suas atribui¢des especificas, em relagdo a
contratacdo internacional de tecnologia.

No tocante ao disposto no artigo 40 do Acordo TRIPS, reconhece-
se que hé a possibilidade de os Estados Membros especificarem em suas
legislacGes locais condices ou praticas de licenciamento que possam
constituir abuso dos direitos de propriedade intelectual.

Entretanto, além de inexistir norma prevendo quais seriam esses
critérios para constituir abusos de direitos de propriedade intelectual,
compete ao CADE, conforme expressamente delineado em sua
legislagdo, julgar os casos que eventualmente envolvam o exercicio ou a
exploracdo, de forma abusiva, dos direitos de propriedade industrial,
intelectual, tecnologia ou marca.
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Ainda que o INPI tenha a competéncia de reprimir a concorréncia
desleal, ndo consta o abuso de direitos de propriedade
intelectual/industrial dentre as hipoteses atribuidas a Autarquia.

Diante disso, cabe ao CADE e ndo ao INPI, determinar em quais
casos ha incidéncia de abuso de direitos de propriedade intelectual.
Assim, entende-se que, nos processos judiciais envolvendo a empresa
Koninklijke Philips Eletronics, seria necessaria a manifestacdo do CADE,
como Orgdo competente para reconhecer a incidéncia ou ndo de
determinado abuso de direitos de propriedade intelectual.

Ja no caso da Unilever, tem-se que o INPI interpretou a legislacdo
para entender que nao era possivel a remessa simultanea de royalties de
contrato de fornecimento de tecnologia e de licenca de uso de marca, para
empresa controladora sediada no exterior. Contudo, o INPI ndo é o 6rgdo
responsavel por interpretar legislacfes que sequer estdo no escopo de sua
atribuicdo.

O fato de 0 BACEN ter conferido ao INPI o poder de analise ex
ante dos instrumentos, ndo significa dizer que o Instituto é competente
para interpretar legislacdo fiscal, cambial, concorrencial ou qualquer
outra relacionada aos contratos. Se a lei ndo determina tal atribuicdo,
permanece o BACEN, a SRF, o CADE, entre outros, como 6rgaos
responsaveis por analisar e interpretar as normas inseridas dentro das suas
respectivas competéncias.

Em sentido contrario as decisdes judiciais, a Camara dos
Deputados, de acordo com as manifestacbes de suas Comissdes
especializadas, parece entender que o INPI ndo poderia realizar o exame
de mérito nos contratos de tecnologia. O (nico pronunciamento em
sentido contrario, feito pelo autor do PL 2.293/2003, foi alterado quando
do seu tramite.

O PL 2.293/2003 pretendia, hum primeiro momento, aumentar o
poder do INPlI no exame dos contratos, porém a redacdo foi
substancialmente alterada quando o Projeto passou pelas Comissdes
especializadas da Cémara dos Deputados, dando-se uma conotacéo
diferente da inicialmente proposta.

Ja o PL 6.287/2009 foi criado com o intuito limitar a atuacdo do
INPI nos contratos de tecnologia submetidos a sua averbagdo ou registro,
cuja esséncia foi mantida pelas Comissfes especializadas, alterando-se
tdo somente disposicdes a respeito da troca de informacdes entre o INPI,
0 BACEN e a SRF. Este Projeto continua em tramite e tem grandes
chances de ser dado prosseguimento nos proximos meses, pois ja esta na
Comissdo de Constituicdo e Justica e de Cidadania para verificacdo dos
requisitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.



194

Lavara bastante tempo até que o PL 6.287/2009 venha a ser votado
pelo Plenério da Camara dos Deputados e o posterior encaminhamento ao
Senado Federal. Entretanto, caso seja aprovado, estar-se-a diante de
regulamentacédo expressa em lei federal que proibe a analise das clausulas
contratuais pelo INPI. E necessario que, antes de qualquer decisio, os
Orgdos administrativos relacionados na transferéncia de tecnologia (INPI,
BACEN, SRF, CADE, entre outros) sejam envolvidos nos debates do
referido PL. Isso porque, o tema repercute em diversas esferas do
Governo, como a politica econdmica e industrial, a concorréncia desleal,
0 abuso de poder econdmico, a evasédo de divisas, entre outros.

Se considerarmos o proposito do PL 6.287/2009 esta claro que se
entende pela incompeténcia do INPI no exame de mérito dos contratos. A
proposta de alteracdo do atual artigo 211 da LPI/1996 ndo altera
substancialmente o texto, a0 manter que o objetivo do registro dos
contratos de transferéncia de tecnologia (FT e SAT) é para efeitos perante
terceiros.

Apesar da redacdo proposta continuar praticamente a mesma da
vigente, as manifestacfes das ComissGes da Camara dos Deputados sdo
no sentido de reconhecer expressamente que o INPI ndo detém poderes
para analisar o mérito dos contratos e que tal competéncia foi retirada com
a LP1/1996.

No mesmo sentido da Camara, estdo duas grandes representantes
do setor privado: a Confederagdo Nacional da Industria e a Associa¢éo
Brasileira da Propriedade Intelectual. Ambas vém atuando de maneira
forte e incisiva no que se refere aos limites da atuagdo do INPI nos
contratos de tecnologia. As propostas apresentadas sdo no sentido de
acabar com a possibilidade de o Instituto interferir no mérito desses
instrumentos.

Especificamente em relacdo ao contrato de fornecimento de
tecnologia, o pleito delineado nessas propostas é de ser possibilitado o
licenciamento do know-how, tendo em vista que o INPI somente admite
a sua cessdo, por entender que os conhecimentos ndo protegidos pela
propriedade industrial, mas apenas pela concorréncia desleal, ndo sdo
passiveis de licenca, e sim apenas de aquisicéo.

Conforme defendido, entende-se que a concepgdo de know-how
adotada pelo INPI é coerente, pois os direitos de propriedade intelectual
sdo aqueles expressamente reconhecidos pelo Estado brasileiro, de modo
que é imprescindivel o enquadramento do know-how como tal para que
seja possivel o seu licenciamento.

Pode-se dizer que existe uma “politica interna” do INPI na anélise
dos contratos de tecnologia submetidos para sua averbagdo ou registro. A



195

sintese apresentada no Gltimo capitulo sobre o entendimento do Instituto
acerca dos acordos de fornecimento de tecnologia (know-how), diz
respeito aquilo que esta consolidado pela Autarquia.

Essa politica determina alguns requisitos padrdes as clausulas do
instrumento de fornecimento de tecnologia, como: a impossibilidade de
licenca (somente cessdo); 0 prazo maximo de cinco anos, prorrogaveis
por igual periodo, mediante justificativa, para a vigéncia do contrato; a
validade da clausula de confidencialidade por dez anos ap6s a rescisao do
contrato; a vedagdo a clausulas que determinem a cessacdo do uso apos
findar o instrumento (ndo-concorréncia); a identificacdo clara e precisa
dos produtos e/ou processos no setor industrial em que serd aplicado, bem
como a tecnologia e conhecimentos tacitos e explicitos a serem adquiridos
pela empresa receptora; entre outros.

De outro lado, o entendimento adotado igualmente é variavel,
sendo moldado a cada caso concreto, a depender do contexto em que a
contratacdo se da. Existem regras flexiveis que dependem de cada
situacdo e do momento da politica industrial brasileira. Torna-se dificil
demonstrar o posicionamento sobre esses demais temas, além daqueles
reconhecidos, visto que modificam a cada processo e contrato, nao sendo
possivel determinar uma compreensdo absoluta sobre tais aspectos.

Em que pese se entenda, particularmente, que o INPI ndo possui
competéncia para realizar o exame de mérito nos contratos de tecnologia,
compreende-se que, em relagdo ao instrumento de know-how, o grande
problema decorrente da andlise do Instituto se refere a auséncia de norma
regulamentando esse contrato em a&mbito nacional.

Reitera-se que a inser¢do da modalidade de contrato que implique
em transferéncia de tecnologia (FT e SAT) como de responsabilidade do
0rgdo que executa as normas de propriedade industrial, no caso o INPI,
deu-se justamente no periodo em que 6rgao detinha o poder de acelerar e
regular a transferéncia de tecnologia. Tanto que a propria norma que
regulamentava o seu registro junto ao INPI (artigo 126, CP1/1971) citava
expressamente 0 artigo que determinava essa observancia pelo 6rgdo
(artigo 2°, paragrafo Unico, Lei 5.648/1970).

Por caber ao INPI a competéncia de determinar como se daria essa
e as demais formas de contratacdo, ndo se teve a preocupacdo, naquela
época, de regulamentar o contrato de know-how. O INPI, determinou, por
meio do Ato Normativo 15/1975, os critérios de contratacdo internacional
de tecnologia e do instrumento de fornecimento de tecnologia, cuja
aplicacdo permanece, em parte, até hoje. Contudo, a revogagdo da
atribuicdo conferida ao INPI, de drgdo regulador da transferéncia de
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tecnologia, deveria ter sido acompanhada de uma legislacdo sobre esse e
0s demais instrumentos, 0 que ndo ocorreu.

A LPI1/1996 ja estd em vigor h4 mais de vinte anos e, ao que parece,
ainda ndo se teve interesse de determinar os critérios da contratacdo
internacional de know-how. Os Projetos de Lei criados com o objetivo de
alterar artigo 211 da LP1/1996 cingem-se a questdo da limitacdo da
atuacdo do INPI no exame dos contratos, sem se preocupar com a
disposi¢édo do instrumento de fornecimento de tecnologia ou do SAT ali
englobados.

O know-how tornou-se um dos instrumentos mais complexos e
controversos dos contratos de tecnologia por conta dessa situacdo.
Diversos questionamentos vém a mente quando o abordamos, porém as
respostas somente sdo fornecidas pela doutrina e, em pouquissimos casos,
pela jurisprudéncia dos Tribunais ou do CADE.

Existe a possibilidade de uma empresa brasileira adquirir o
conhecimento de tecnologia patenteada fora do pais por outra empresa,
porém que ndo teve interesse de patentear no Brasil? Como se sabe, uma
das esséncias do contrato de know-how é justamente essa, apesar de ndo
haver nenhuma regra expressa determinando a sua viabilidade.

O contrato de know-how é um direito de propriedade intelectual?
E possivel o seu licenciamento ou apenas a cessdo? Qual o seu prazo de
vigéncia? Ha a cessacdo de seu uso apds o término do prazo contratual?
Qual o prazo da clausula de confidencialidade?

Além disso, no caso de uma patente concedida no Brasil, quando
extinguir o direito concedido pelo término do prazo de protecdo, apesar
de haver “dominio ptiblico” da tecnologia protegida, é possivel a posterior
celebracdo de contrato de fornecimento de tecnologia com terceiros? A
doutrina definiu que o contrato de fornecimento de tecnologia refere-se a
uma tecnologia ndo patenteada. Contudo, considerando que a tecnologia
nao sera mais considerada uma patente, quando expirado seu prazo de
vigéncia, isso significa dizer que ela podera ser objeto de contrato de
fornecimento de tecnologia dentro do Brasil?

Nesse caso, por exemplo, poderia a empresa detentora da
tecnologia firmar um contrato de know-how, apés a expiracéo da patente,
com a mesma empresa que acordou um contrato de licenga para
exploracdo daquela patente? Caso positivo, a empresa receptora poderia
se utilizar novamente da dedutibilidade fiscal, por se tratar de um novo
contrato?

Outrossim, conforme entendimento da doutrina, como o objeto do
contrato de know-how ndo precisa efetivamente uma inovacéao
tecnoldgica para ser contratado, no caso de um desenho industrial
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protegido apenas no exterior, é possivel considera-lo como uma aquisi¢éo
de tecnologia?

Portanto, verifica-se que ha uma lacuna na legislacdo brasileira a
respeito do contrato de know-how, além de a prdpria doutrina ndo possuir
uma unanimidade sobre os seus aspectos. O INPI baseia-se em outras
normas para realizar o exame nos contratos, porém nada disso é
expressamente regulamentado, em razdo de que foi retirado pela
LP1/1996 o seu papel de analise da oportunidade e conveniéncia dos
contratos de tecnologia. 1sso sem contar que, compreende-se que o INPI
sequer poderia realizar tal exame.

As legislaces tributarias, fiscais e cambiais que tratam sobre os
contratos de tecnologia séo antigas, esparsas e foram promulgadas em
diferentes momentos da politica industrial e econdmica do Pais. Nao
existe uma lei especifica que trate sobre essas questdes, e sim um
aglomerado de normas aplicaveis, o que gera uma enorme confusao.

Ha diversas perguntas ndo respondidas quando se estuda a
contratacdo internacional de tecnologia. Como a concepgao do contrato
de know-how abrange qualquer tecnologia ndo amparada por direitos de
propriedade industrial, mais precisamente por patente, estamos diante de
um enorme leque de tecnologias que podem ser contratadas fora do Pais,
sem contar aquelas que sdo objeto de segredo.

Ndo se pode perder de vista que o Brasil € um pais em
desenvolvimento, o qual busca se inserir no mercado mundial das
tecnologias de ponta, sendo o acordo de know-how uma das formas de
fazé-lo. Nao obstante, caso ndo existam critérios e parametros definidos
para a sua contratacdo, é possivel que as multinacionais deixem de
patentear suas tecnologias no Brasil. Certo que ndo havera, nessa situacao,
o direito de impedir que terceiros utilizem a tecnologia, porém o detentor
continuara tendo o know-how (saber-fazer).

Nesse sentido, ha dois cendrios. No primeiro, como a
comercializacdo do processo e/ou produto podera ser feita por meio do
instrumento de fornecimento de tecnologia, tal como ocorre com uma
patente, o detentor ndo terd tantos motivos para buscar a protecéo
nacional. No segundo, considerando o0 tempo gque uma patente demora
para ser concedida no Pais e como a remessa de royalties, em um contrato
de licenga para exploracéo, fica retida até a concesséo do direito, as
multinacionais optardo por ndo buscar a protecdo e firmar o contrato de
know-how. Nesses casos, 0 sistema nacional de patentes podera perder
forca.

E necessario que se tenha com clareza o papel do instrumento de
know-how e dos demais contratos de tecnologia na aquisicdo de
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conhecimento pelas empresas locais e no consequente desenvolvimento
nacional e, a partir dai, definir como se dara a estratégia do Pais, em
consonancia com a sua politica industrial e econdmica.

Apesar de considerar a ilegitimidade do INPI na andlise das
clausulas contratuais, em relagdo ao contrato de fornecimento de
tecnologia, estamos diante de um direito sem qualquer regulamentacéo
especifica no Brasil e que estara sob a responsabilidade de 6rgdos como
0 BACEN, a SRF, o CADE, entre outros. Por outro lado, caso se
mantenham as decis@es judiciais que entendem pela competéncia do INPI
no exame de mérito desse contrato, continuard se criando um direito sem
que haja lei para tanto. Em ambos os casos, percebe-se que ndo ha norma
federal ou administrativa dispondo sobre os critérios e pardmetros da
contratacdo internacional de tecnologia ndo patenteada.

Desse modo, a necessidade de regulamentacdo do know-how, e
também dos demais instrumentos, pela legislacéo brasileira fica evidente
guando comparamos esses dois contextos. A sua proposi¢do deve
possibilitar um amplo debate entre a equipe econémica do Governo
Federal, os Ministérios e Orgdos administrativos envolvidos nos
instrumento e representantes do setor produtivo, de modo a criar uma
norma harménica, que determine critérios e que, a0 mesmo tempo,
permita a insercdo internacional e a aquisicdo de capacidade tecnoldgica
pelas empresas nacionais.
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