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RESUMO

DA SILVA, Priscilla Goulart. A disciplina dos contratos de transferéncia de tecnologia:
analise critica e perspectivas dentro do cenario de desenvolvimento tecnolégico. 2008. 93f.
Monografia (Graduagao em Direito) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2008.

Neste estudo ¢ analisada a disciplina dos contratos de transferéncia de tecnologia sendo feita uma
analise critica sobre seus principais pontos ¢ sendo apresentadas algumas perspectivas sobre seu
efeito para o desenvolvimento tecnoldgico brasileiro. Para melhor compreensdo do tema, a
primeira parte volta-se aos aspectos conceituais da propriedade industrial e da transferéncia de
tecnologia. Na segunda parte estudam-se os contratos de transferéncia de tecnologia, analisando
seus aspectos como requisitos, caracteristicas, fungdo social, modalidades e intervengao estatal
nesses contratos. A terceira parte, dedica-se ao estudo mais aprofundado da disciplina dos
contratos de transferéncia de tecnologia, onde ¢ abordada uma analise critica das normas sobre
eles incidentes e as implica¢des trazidas por tais normas no tocante ao desenvolvimento
econdmico, mormente ao desenvolvimento tecnoldgico nacional.

Palavras-chave: Transferéncia de Tecnologia; Contratos de Transferéncia de Tecnologia;
Intervengdo Estatal; Desenvolvimento Tecnologico.



ABSTRACT

SILVA, Priscilla Goulart da. A disciplina dos contratos de transferéncia de tecnologia:
analise critica e perspectivas dentro do cenario de desenvolvimento tecnolégico. 2008. 93 f.
Monografia (Graduagdo em Direito) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2008.

This study analyzes the legal discipline of the technology transfer contracts under a critic
view regarding its main aspects and it also presents some perspectives concerning its effects for
the brazilian technological development. For a better comprehension of the theme, it has been
divided in three parts. The first part of this study presents the definitions and other concepts of
industrial property and transfer of technology. In the second part, the technology transfer
contracts are studied as well as their aspects like requirements, characteristics, social function,
types and the government control over them. Finally, the third part is dedicated to a deeper study
of the legal discipline of the transfer technologic contracts, which is studied under a critic view.
In this part it is equally demonstrated some consequences derived from this current legal
discipline, regarding the economic development, and mostly regarding national technological
development.

Key words: Technology Transfer; Technology Transfer Contracts; Government Control;
Technological Development.
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INTRODUCAO

Ao longo da trajetéria da humanidade, foram modificando-se gradualmente os
paradigmas dos sistemas econdmicos e com eles, igualmente foram modificando-se a
importancia dos componentes dentro de cada sistema. A terra e a mao-de-obra, por exemplo,
eram, na economia agricola, vistos como os principais componentes para o €xito econdmico.
Desde entdo, diversos modelos econdmicos foram ganhando prestigio e fixando-se como

hegemdnicos em suas respectivas €pocas.

Conseqiientemente, com o desenvolver natural da sociedade, os paradigmas foram
sendo eliminados em detrimento de outros que se apresentavam em maior conformidade com

o0s anseios sociais e econdmicos de determinada época.

Hodiernamente, afirma-se que a sociedade encontra-se na chamada era da informagao

e do conhecimento, onde o componente de maior relevo para o éxito € o conhecimento.'

Pode-se dizer que o ponto de partida de todo conhecimento € a idéia, concebida aqui
de maneira genérica como o produto da capacidade intelectiva do homem, sem preocupagdes

com as diversas concepgdes dadas ao termo,

Essa idéia, porém, quando devidamente arquitetada e estruturada, pode resultar num
sem numero de instrumentos capazes de atender as necessidades e propiciar regalias para a
sociedade. O que se discute, porém, ¢ até que ponto essa idéia, produto da mente humana, ¢

passivel de protecao.

Nesse aspecto, ha que salientar o pensamento de Thomas Jefferson quanto a questao

de apropriagdo por determinada pessoa, que declarou em carta a Isaac McPherson’:

Stable ownership is the gift of social law, and is given late in the progress of
society. It would be curious then, if an idea, the fugitive fermentation of an

'SILVA, Caleb S. Pereira. P&D e Marca como Instrumento de Desenvolvimento da Empresa — Experiéncia
Brasileira. In: XXI SEMINARIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL — A PROPRIEDADE
INTELECTUAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO, 2001, Vitoria. Anais 2001. Rio de Janeiro:
ABPI, 2001. p.14/15.

? A integra da carta de 13 de agosto de 1813 encontra-se em: http://press-

ubs.uchicago.edu/founders/documents/al 8 8s12.html> Acesso em 05 de set. 2008.


http://press-ubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html%3E%20Acesso
http://press-ubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html%3E%20Acesso
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individual brain, could, of natural right, be claimed in exclusive and stable
property.

Seguindo o raciocinio de Thomas Jefferson, conclui-se que a idéia, se ndo protegida
pelo direito positivado, nao € passivel de objeto de direito exclusivo por parte de nenhum

individuo, j& que ndo esta protegida pelo manto do direito natural.

Nao obstante, como dito pelo proprio, a propriedade ¢ produto do direito social.
Sendo assim, a medida que a sociedade foi evoluindo e os complexos econdmicos e
comerciais foram se edificando, o homem comecgou a direcionar seu pensamento no sentido
da importancia da protecdo dos produtos resultantes da criatividade e capacidade intelectiva
humanas, acreditando que seria uma das formas de promover o desenvolvimento econdmico

e, conseqiientemente social.

Respondendo a essa necessidade, nasce o Direito da Propriedade Intelectual, para
tutelar a prote¢do as criagdes em conformidade ao comando do artigo 5°, XXIX, da Carta

Magna de 1988° que prevé:

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga ¢ a propriedade, nos termos
seguintes:

()

a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizagdo, bem como prote¢do as criagdes industriais, a propriedade das marcas,
aos nomes de empresas € a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais (...)

Previu o legislador a importancia da proteger tais criagdes como meio de fomento e
estimulo ao desenvolvimento social e econdmico do pais, sobretudo quando se leva em

consideracdo os atuais paradigmas do cenario macroeconomico.

Dentro da necessidade de desenvolvimento nacional, muitas medidas podem ser
adotadas para alcancgar tal objetivo, e uma delas trata-se do desenvolvimento tecnoldgico.

Como mencionado, a informacdo ¢ o instrumento imprescindivel para manter-se em uma

* BRASIL. Constitui¢do da Republica Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponivel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm > Acesso em 01 out. 2008..



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm

13

posicao privilegiada dentro do sistema atual, a qual por sua vez, tem como importantissima

ferramenta a tecnologia.

De acordo com o entendimento de muitas teorias econdmicas que tiveram expoentes
de peso como Marx e Schumpeter, a introducao de novas técnicas ¢ importante e necessaria
para o desenvolvimento econdmico, uma vez que o empresario ao introduzir novas técnicas
no mercado acaba por desestabilizar o quadro econdmico estatico gerando dinamicidade e

progresso.*

Concebendo, destarte, a vital importancia de deter tecnologia, o empresariado busca
maneiras de obté-la e, com muita freqiiéncia, também os paises estudam meios de adquirir

essa tecnologia.

Dentre as opcdes que esses agentes t€ém para obté-la, uma das mais importantes ¢é
aquisi¢do por meio da transmissdo de tecnologia, ou seja, de um lado hd um sujeito que
detém determinada técnica e de outro existe um que, ndo possui ou ndo tem interesses de

desenvolver tecnologia propria’, mas que deseja adquiri-la.

Nesse contexto, surgem os contratos de transferéncia de tecnologia servindo de

instrumento para a transacao de transmissdo de tecnologia.

Ocorre que o ponto critico dos contratos de transferéncia de tecnologia mostra-se
quando o adquirente da tecnologia ¢ sujeito que se encontra no Brasil e o concedente ¢
estrangeiro, o que se trata da chamada transferéncia de tecnologia internacional, de tal sorte
que os contratos que envolvam esse tipo de operagdo devem ser submetidos a intervengdo da
Administracdo Publica, a priori do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e

eventualmente, a posteriori, do Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE).

Tal exigéncia encontra fundamento no entendimento de que uma politica onde os
obstaculos a remessa de dividendos sdo escassos e at¢ mesmo infimos, poderia provocar
dependéncia a tecnologia estrangeira, prejudicando, destarte, o desenvolvimento de tecnologia

nacional, prejuizo esse que nao pode ser admitido aqueles paises que pretendem fazer frente

* LEONARDOS, Luiz. O Tratamento do Fluxo Internacional de Tecnologia Frente a Nova Lei de Propriedade
Industrial e no Trips. Revista da ABPI. Net, 2000. Disponivel em
http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/tecnoflux.pdf > Acesso em 02 out. 2008.

> O investimento em pesquisa para desenvolvimento de tecnologia é considerado com um nivel de risco elevado,
uma vez que a pesquisa podera se delongar por bastante tempo e ainda assim, poderdo néo ser alcancados os
resultados esperados.



http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/tecnoflux.pdf
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ao acirrado comércio internacional e muito menos aqueles que visam o fortalecimento de sua
economia.’

Além disso, como a questdo envolve o pagamento da tecnologia aos seus detentores
havendo, assim, questdo fiscal estratégica, ha interesse do Estado em atribuir mais zelo a essa
questio.’

A Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996° é a atualmente lei vigente para regulagio
sobre direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial, e que em seu artigo 211°
estabelece o tramite do registro dos contratos de transferéncia de tecnologia no INPI como o
mecanismo de controle da administracdo publica no tocante aos contratos de transferéncia de
tecnologia, trimite esse refletido no Ato Normativo n® 135 do INPI', de 15 de abril de 1997.

Ao contrario do que acontecia antes do advento da lei n® 9.279/1996, o registro e
averbacdo dos contratos era feitos através de um processo longo e complexo, revelando um
controle bastante rigoroso do Estado sobre os contratos que envolvessem transferéncia de

tecnologia .Tal processo, hoje, devido o Ato Normativo n°® 135 estd mais simplificado.

Todavia, embora tenha havido a simplificagdo do procedimento de registro e
averbagdo desses contratos, na pratica parece o INPI ainda guiar-se por alguns dispositivos
do Ato Normativo n° 15, representando um controle, por vezes, injustificado e ndo

condizente com a realidade atual.!!

Ademais, vale dizer que esses contratos sao regidos ndo somente pelos dispositivos
acima citados como também, basicamente, por outras leis de cunho fiscal, cambial e

concorrencial, o que confere a matéria complexidade consideravel.

Outrossim, visto que existe uma gama de contratos de transferéncia de tecnologia, a
problemdtica da transferéncia internacional de tecnologia serd estudada sob a otica das

licengas de uso de patente e de marca e também do contrato de fornecimento de tecnologia.

SASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. A Transferéncia de Tecnologia, Aspectos Contratuais € Concorrenciais da
Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.5.

"Loc.cit.

8 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial.
Disponivel em:https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/LEIS/1.9279.htm > Acesso em 01 set. 2008.

9 “Art.211. O INPI fara o registro dos contratos que impliquem transferéncia de tecnologia, contratos de franquia
e similares para produzirem efeitos em relagd@o a terceiros. Pardgrafo tinico. A decisdo relativa aos pedidos de
registro de contratos de que trata este artigo serd proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
pedido de registro.”

1% Ato Normativo n® 135, de 15 de abril de 1997 - Normaliza a averbagdo e o registro de contratos de
transferéncia de tecnologia e franquia. http://www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/ato_135_97 html > Acesso em 01 set. 2008.

' ABAPI - Curso Avangado de Contratos de Propriedade Intelectual no Rio de Janeiro — Nogdes gerais sobre
transferéncia de tecnologia e licenciamento de propriedade industrial, ministrada pela Professora Juliana Viegas
em 10/04/2001.



http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/ato_135_97_html
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/ato_135_97_html
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
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Sendo assim, o presente estudo apresentara um panorama geral, ndo havendo a
pretensdo de esgotar a matéria de fato bastante complexa, sobre os dispositivos normativos
que incidem sobre os contratos de transferéncia de tecnologia, inclusive tragando paralelos

entre o controle exercido antes do advento da Lei n°® 9.279/1996 e o atual.

Ainda serdo desenhadas algumas perspectivas sobre o desenvolvimento tecnologico
nacional e exposta a situagdo da inovagdo no Brasil como imprescindivel aquele fim, sendo

importante aliada a questdo de transferéncia de tecnologia.

E de salientar-se a relevancia do tema uma vez que estd intimamente ligado ao
desenvolvimento tecnoldgico, representando um assunto de extrema importancia nos dias
atuais e de necessidade igualmente para aquelas partes que se encontram em dificuldades

quando da contratagdo de transferéncia de tecnologia com fornecedores estrangeiros.

Portanto, através do presente estudo pretende-se fazer uma andlise critica dos
mecanismos ¢ meios legais atuais incidentes sobre os contratos de transferéncia de

tecnologia, apresentando as posi¢des divergentes acerca do tema.

Por fim sera apontada a existéncia de alternativas para o desenvolvimento
tecnologico, notadamente o estdgio em que se encontra o investimento em pesquisa e
desenvolvimento no Brasil, o qual ndo implica naturalmente em necessidade de imposi¢ao do
Estado sobre as negociacdes contratuais de transferéncia internacional de tecnologia, sendo,

em verdade, complementar a essas negociacdes, € mesmo interdependente.
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1. INTRODUCAO A PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.1. Nocoes Gerais

A mente inventiva do homem e seu poder de criagdo resultantes de sua capacidade
intelectiva manifestam-se sob as mais variadas formas e em diversos dominios, como o
campo da ciéncia, da tecnologia, das industrias, das artes. Tais manifestacdes sao, quando
preenchidos certos requisitos, protegidas pela lei, sendo verdadeiramente objetos de relagdes
juridicas.'? Assim é que, técnicas aplicadas na produ¢do industrial, trabalhos literarios, obras
artisticas, por exemplo, configuram-se como objeto de relagdes juridicas, sendo seus

inventores os titulares dos direitos sobre essas criagoes.

E nesse contexto que surge o Direito da Propriedade Intelectual, capitulo do Direito
que engloba a Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens

imateriais de variados géneros®.

Para uma compreensdao mais acurada sobre o escopo do Direito da Propriedade
Intelectual, faz-se necessario recorrer a Convengao da Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), a qual em seu artigo 2°, (viii)"* define como Propriedade Intelectual os
direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacdes dos artistas
intérpretes e as execucdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissdes de
radiofusdo, as invengdes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas
cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, de servigo ¢

comerciais, assim como as denominacgdes comerciais, & protecdo contra a concorréncia

2 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2* ed. Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 1982. v.1. p.49

Y BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugiio a Propriedade Intelectual. 2°cd. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2003. p.1.

A respeito da Convengdo da OMPL v. 1.6 e sitio eletronico:
http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo0029.html > Acesso em 03 set. 2008



http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html
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desleal e todos os outros direitos que resultem da atividade intelectual nos ramos industriais,

cientificos, literarios ou artisticos.

1.2. Propriedade Industrial

De acordo com a Convengio da Unido de Paris, de 20 de margo de 1883", art.1°, §2°:

A prote¢do da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de inveng¢ao,
os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fabrica e
de comércio, o nome comercial e as indicagdes de procedéncia ou denominagoes

de origem, bem como a repressdo da concorréncia desleal.

Por seu turno, o Cddigo da Propriedade Industrial atualmente em vigor, Lei n°® 9.279,

de 15 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial (LPI) estabelece:

Art.2° A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o
interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econémico do Pais, se efetua
mediante: I - concessdo de patentes de inveng¢do e de modelo de utilidade; I -
concessdo de registro de desenho industrial; 11l - concessdo de registro de marca;
1V — repressdo as falsas indicagées geogrdficas, e V — repressdo a concorréncia

desleal '

Basicamente, a elaboracao de leis no campo da Propriedade Industrial da-se por dois

motivos interligados entre si. Um ¢ a necessidade de dar relevo e protegdo aos direitos morais

V. integra da Convengdo da Unido de Paris em http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo0020.html
> Acesso em 05 set. 2008.

' Denis faz uma critica ao dispositivo do atual Codigo da Propriedade Intelectual ao afirmar que o nome
comercial, apesar de indubitavelmente ser elemento pertencente a propriedade industrial, ndo foi incluido na
Lein® 9.279/96, o que tem gerado uma série de problemas.

BARBOSA, Denis Borges, Op.cit., p.3.
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¢ economicos do criador em relagdo as suas criagdes, o outro € estimular, de acordo com uma

politica governamental, a criatividade e conseqiientemente a aplicacdo de seus resultados.

Através da garantia de protecdo de seus direitos, o inventor tem como grande
vantagem obter retorno pecunidrio pela utilizagdo de sua obra por terceiros, o que lhe permite

amortizar o investimento aplicado para desenvolver tal obra.

Isso encoraja o aumento de capital e trabalho utilizados para pesquisa e
desenvolvimento em busca de novas tecnologias, criando-se, assim, um ambiente propicio
para o comércio e industria e, em ultima instancia, contribuindo para o desenvolvimento

econdmico e social.

1.3. Precedentes da legislacdo de Propriedade Industrial no Brasil

1.3.1. Fase inicial

O primeiro precedente legislativo que marcou o inicio da historia da propriedade
industrial no pais foi o Alvara de 28 de abril de 1809, de D. Jodo VI, entdo Principe Regente,
que isentava de impostos as matérias primas de uso das fabricas e concedia outros privilégios
aos fabricantes'’. Isso porque até antes da vinda da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808, a
politica da metropole tinha por Unico objetivo a exploragdo de riquezas do Brasil para
exclusivo beneficio de Portugal, tendo para tanto, utilizado-se de muitos meios para evitar

qualquer tipo de desenvolvimento e autonomia da coldnia.

A metrépole criara medidas restritivas e fiscalizatérias no intuito de sufocar eventuais
surtos de atividade no Brasil, impedindo igualmente a troca comercial entre o Brasil e paises
estrangeiros. Apesar dos entraves impostos pela colonia, ja na metade do século XVIII,
existiam muitas manufaturas de porte significativamente grande, organizadas de maneira

comercialmente estruturada, localizadas nos centros mais desenvolvidos.'

Contudo, ndo obstante esse leve ensaio de progresso industrial, a metropole nao

hesitou em adotar medidas que o contivesse. Ilustrando exatamente a politica portuguesa

7 BRASIL. Alvara de 28 de abril de 1809. Disponivel em
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/Colecoes/Legislacao/Legimp-A3_14.pdf > Acesso em
05 set. 2008.

'8 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op.cit.,p.2
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frente ao crescimento manufatureiro no Brasil, tem-se o Alvard de 05 de janeiro de 1785, o

qual estabelecia que:

(..) E consistindo a verdadeira, e solida riqueza nos Frutos, e Produc¢des da
terra, as quaes somente se conseguem por meio de Colonos, e Cultivadores, e nao
de Artistas, e Fabricantes (...) Hei por bem Ordenar, que todas asa fdbricas,
Manufacturas (...); exceptuando-se tdo somente aquelles dos ditos Teares, e
Manufacturas, em que se técem, ou manufacturdo Fazendas grossas de Algoddo,
que servem para o uso, e vestuario dos Negros, para enfardar, e empacotar
Fazendas, e para outros Ministérios semelhantes, todas as mais sejdo extinctas, e

abolidas em qualquer parte onde se acharem nos Meus Dominios do Brasil (...)"*

Em termos constitucionais, a prote¢ao dos bens imateriais apareceu pela primeira vez
na Constituigdo Imperial, de 25 de margo de 1824,% que utilizou também pela primeira vez o
termo “propriedade” para designar o direito dos inventores sobre suas producdes, ao
assegurar em seu artigo 179, XXVI que; “Os inventores terdo a propriedade de suas
descobertas ou das suas produgdes. A lei lhes assegurara um privilégio exclusivo temporario,

ou lhes remunerard em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarizacao”.

Em 28 de agosto de 1830 foi promulgada a lei tendente a tornar efetiva a protecao dos
inventores sobre suas invengdes, conforme previa a Constituicao de 1824. De acordo com
essa lei, composta de doze artigos, era garantido ao descobridor ou inventor de uma industria
util a propriedade e o uso exclusivo de sua descoberta ou invengdo, sendo a duracdo do
privilégio de cinco a vinte anos, dependendo da natureza da descoberta ou invencao,

podendo, contudo, ser fixado um prazo maior, mediante lei especial (art.5)

Um aspecto curioso a respeito dessa lei foi a possibilidade de receber um subsidio
concedido pelo Governo aquele que no Brasil estabelecesse uma “industria estrangeira”, ou

seja, que trouxesse tecnologia nova ao pais.

! KOSHIBA, Luiz.; PEREIRA, Denise Manzi Frayze. Historia do Brasil. 7 ed. rev. ¢ atual. Sdo Paulo:
Atual, 1996. p. 69/70.

2 BRASIL. Constituigdo Politica do Império do Brasil, de 25 de margo de 1824. Disponivel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constitui%C3%A7a024.htm > Acesso em 05 set. de 2008.
2'BRASIL. Lei de 28 de agosto de 1830. Concede privilégio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma
indistria Gtil e um prémio ao que introduzir uma industria estrangeira, ¢ regula sua concessdo. Disponivel em
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/lei_sn_1830_ html > Acesso em 06 set. 2008.
22 Jodo da Gama Cerqueira assinala que durante a vigéncia dessa lei de 1830, o prémio passou a ser
substituido por um privilégio de explorag¢do de duracdo variavel, ad referendum do Poder Legislativo, visto



http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/lei_sn_1830_html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm
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Enquanto isso, as marcas encontravam-se em total desamparo pela lei, o que gerava
freqiientemente conflitos entre comerciantes e industriais com relacdo as marcas utilizadas, ja
que alguns cometiam abusos e possuiam atitude de ma-fé para obter algum tipo de vantagem
frente a seus concorrentes. O caso de contrafagdo que se tornou bastante conhecido foi o da

acdo Meuron & Cia.

Tendo em vista esse grande atraso em que o pais se encontrava nesse ponto particular,
foi aprovado o Decreto n® 2.682, de 23 de outubro de 1875, que reconhecia a qualquer
industrial ou comerciante o direito de marcar os produtos de sua industria ou comércio com

sinais que os tornassem distintos dos de outra procedéncia.**

Quanto a questdo de patentes, a Lei de 1830, que vigorara por mais de 50 anos, era
raramente aplicada, estando significativamente atrasada e com uma série de imperfeigdes.
Diante de tal situagdao obsoleta da Lei de Patentes, foi sancionada a Lei n°® 3.129, de 14 de
outubro de 1882, considerada bastante estruturada e em conformidade com o sistema

tecnoldgico internacional.

Alguns anos apds a Lei de Patentes de 1882, veio a Constituicdo Republicana, de 24
de janeiro 1891, a qual ndo somente continuou a assegurar protecdo as invengdes, como
também assegurou “a propriedade das marcas de fabrica.”” Seguindo essa tendéncia foi

aprovada, em 24 de setembro de 1904, a Lei de Marcas.

Quase duas décadas apos a sancdo da Lei de Marcas de 1904, foi aprovado o Decreto
n°® 16.264, de 19 de dezembro de 1923, o qual tinha por objetivo gerenciar tudo o que dizia
respeito a propriedade industrial, criando a “Diretoria Geral de Propriedade Industrial”,
garantindo-lhe a atribui¢do de proceder aos servicos de patentes de invengdo e de marcas de
industria e de comércio, ora reorganizados”. Em 1933, a Diretoria Geral de Propriedade
Industrial passou a denominar-se “Departamento Nacional da Propriedade Industrial”,

subordinado ao antigo Ministério do Trabalho, Industria e Comércio.

1.3.2 Fase intermedidria

que, pelo que tudo indicava havia falta de verba orcamentaria destinada a concessao desses prémios
instituidos em lei.

CERQUEIRA, Joao da Gama. Op.cit., p. 10.

3 Ibid. p.13.

* ABAPI. Propriedade Industrial no Brasil — 50 anos de Historia. Sdo Paulo, 1998. p.22.

2 BRASIL. Constitui¢do da Republica dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Disponivel

em http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Constituicao/Constitui%C3%A7a091.htm > Acesso em 06 de set.
2008.
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Nas décadas de 30 e 40 do século XX foram elaborados novos Codigo de Processo
Civil, Penal e Processo Penal. Esses corpos normativos, ao indicarem orientagdo sobre a
matéria de propriedade industrial, em verdade, acabaram por repetir erros de leis anteriores,

contribuindo para uma maior desorientacdo doutrinaria e técnica da matéria.

A falta de estrutura uniforme das diversas leis que tratavam do tema, agravada com o
advento desses Codigos deram ensejo ao anseio, cada vez mais solido, de sistematizagdo de
toda legislacao de propriedade industrial e, obviamente, de correcdo dos dispositivos que ndo

mais poderiam figurar.

Em resposta a essa necessidade premente de mudanca face ao desenvolvimento
comercial e industrial brasileiro foi promulgado, em 27 de agosto de 1945, o Decreto-lei n°
7.903%, o entdo primeiro Cddigo da Propriedade Industrial do Brasil. Esse texto normativo
mostrou-se muito superior tecnicamente em relacdo a toda legislacdo anterior. Uma das
provas dessa exceléncia foi o fato de que os dispositivos penais desse Codigo continuaram

em vigor até o inicio da vigéncia da Lei n°® 9.279 de 1996.

Apobs o Codigo de 1945, sobrevieram os Codigos de 1967, 1969 e 1971, tendo sido
esse ultimo o primeiro a ser votado pelo Congresso Nacional, apos discussdes com a

industria nacional e especialistas no assunto.

1.3.3. Situacdo Atual

Afirma Denis Barbosa que, a partir de 1987, o Governo dos Estados Unidos comegou
a impor sangdes unilaterais em conformidade com a Segdo 301 do Trade Act”’, pressdo essa

que deu origem ao processo de mudanca da lei de propriedade industrial.

As discussdes para a elaboracdo de um novo projeto de lei comegaram no Governo
Sarney, mas foi s6 no Governo Collor, que as tratativas se efetivaram. A politica desse
governo no tocante aos setores tecnologico e industrial tinha como diretriz a Portaria

Interministerial n® 346, de julho de 1990, politica essa que acabou reduzindo os mecanismos

2 BRASIL. Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945. Codigo da Propriedade Industrial. Disponivel em

http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm > Acesso em 06 set. 2008.
” BARBOSA, Denis Borges. Op.cit. p.7
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de prote¢do do mercado interno e diminuindo o investimento publico no desenvolvimento

tecnolégico.

Na opinido de Denis Barbosa®, a diretriz ndo foi a tnica condicionante a elaboragdo

de uma nova legislagdo de propriedade industrial, tendo sido influentes os seguintes aspectos:

a) o aperfeicoamento técnico e administrativo que se impunha;

b) as modificagdes do contexto tecnologico e economico brasileiro;

C) a harmonizagdo dos sistemas nacionais de patentes e de marcas realizados na
OMPI;

d) o estagio das negociagdes do GATT;

e) a necessidade de melhora na relagdo entre o INPI e seus usuarios.

Enfim, ap6s uma série de discussdes e debates sobre o tema com entidades
governamentais, Associagdes, notadamente a Associagdo Brasileira da Propriedade Industrial
e Associagdo Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, representantes do Ministério
da Justica, das Relacdes Exteriores entre outros orgaos, foi publicada, em 1996 a Lei n°

9.279, atual Cédigo da Propriedade Industrial.

1.4. A Convencio da Uniado de Paris

Durante o século XIX, antes da existéncia de qualquer tratado internacional no campo
da propriedade industrial, a obten¢do de protecdo de direitos da propriedade industrial em
varios paises era extremamente dificil tendo em vista a diversidade das leis locais.
Outrossim, os pedidos de depositos de patentes deveriam ser feitos em todos os paises na
tentativa de evitar que a publicacdo de um pedido de patente em um pais eliminasse o

requisito de novidade essencial para obtenc¢do da patente em outros paises.”

Tais empecilhos geraram uma vontade iminente de elimina-los. Some-se isso ao fato

de que durante aquela época o comercial internacional e o fluxo de tecnologia internacional

 Ibid. p. 8/9.
¥ WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. 2™ ed. Geneva: WIPO, 2004.
p.241.
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estavam em plena expansdo, acentuando a necessidade de haver alguma espécie de

uniformizagio das leis relativas a propriedade industrial.*

Assim, quando o Império Austro-HUngaro, em 1873, resolve promover uma
exposi¢do internacional, muitos expositores estrangeiros recusam-se a participar

argumentando a auséncia de protecdo legal as invengdes estrangeiras.

Como principal impacto desse incidente, convocou-se, naquele mesmo ano, o
Congresso de Viena para a Reforma do Sistema de Patente, através do qual foi elaborado um

conjunto de principios nos quais um sistema eficaz de patente deveria basear-se.’’

Em prosseguimento as medidas tomadas no Congresso de Viena, um Congresso
Internacional de Propriedade Industrial foi convocado em Paris no ano de 1878, o qual teve
como mais relevante resultado a decisao da necessidade de convocag¢dao de uma conferéncia
internacional para que fossem determinadas as bases de uma legislacdo uniforme de

propriedade industrial.

Finalmente, em 1883, foi convocada, em Paris, uma Conferéncia Diplomdtica que

resultou na san¢do e assinatura da Convengao de Paris para a Propriedade Industrial (CUP).

Essa Convengéo foi assinada por onze estados, dentre eles o Brasil.** Ressalte-se que
desde sua assinatura, a Convencdo ja foi revista em 1900, em Bruxelas, em 1911, em
Washington, em 1925 na cidade de Haia, em 1934 em Londres, em 1958 em Lisboa e em

Estocolmo em 1967, tendo sido objeto de emenda em 1979.

Para fins didaticos, as disposi¢des fundamentais estabelecidas pela Convengido™
podem ser classificadas em quatro categorias, quais sejam: o direito ao tratamento local em
cada Estado membro, o direito de prioridade, as regras comuns e a estrutura administrativa

vislumbrada para implementar a Convengao.

No tocante ao tratamento local ¢ estipulado que cada Estado contratante terd que
conceder aos nacionais dos demais Estados contratantes a mesma protecdo que concede a
seus proprios nacionais. Nacionais que sejam de Estados ndo contratantes também terdo
direito a essa protegdo caso eles estejam domiciliados ou tenham estabelecimentos

comerciais ou industriais em funcionamento em um dos Estados contratantes.

¥ Loc. cit.

3! Loc.cit.

32 BRASIL. Decreto n°® 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga da Convenc¢do de Paris para a Propriedade
Industrial revisdo de Estocolmo. Disponivel em http://www.informefederal.com.br/downloads/cup75572.pdf >
Acesso em 06 set. 2008.

3 WIPO, Op. cit. p.242
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O direito de prioridade ¢ garantido para os casos de patentes, marcas, modelos de
utilidade e desenhos industriais. Significa dizer que, com base em um primeiro pedido
regularmente apresentado em um dos Estados contratantes, o requerente podera, dentro de
um certo periodo de tempo (doze meses para patentes € modelos de utilidades e seis meses
para marcas e desenhos industriais), solicitar prote¢cao em qualquer dos Estados contratantes.
O pedido posterior, portanto, sera considerado como se tivesse sido depositado na data de

deposito do primeiro pedido.

A grande vantagem dessa disposicdo ¢ a de que, uma pessoa, interessada em obter
protecdo em varios paises, ndo precisara depositar todos os seus pedidos a0 mesmo tempo,
tendo sim um lapso temporal de seis ou doze meses para decidir em quais paises deseja a

prote¢do, podendo dessa forma organizar-se adequadamente para alcangar tal objetivo.*

Em terceiro, ha as normas comuns que todos os Estados contratantes devem observar
para que haja um nivel minimo de uniformidade entre eles no tocante ao tratamento dado aos
estrangeiros. Em termos genéricos, dispdem sobre a independéncia da concessao das patentes
em cada pais, as situacdes de concessao de licenca compulsoéria, o trafego internacional das
patentes, o uso concorrente da mesma marca por diferentes empresas, a marca de renome, 0s
desenhos industriais, as indicagdes geograficas, concorréncia desleal, dentre outras

disposi¢des.*

Por ultimo, encontram-se as disposi¢cdes sobre a estrutura administrativa e financeira
da Convencdo. Nelas estdo previstas, basicamente, as formas de financiamento do
or¢amento, a periodicidade das revisdes e emendas, o meio de tornar-se Parte da Convengao,

a forma de resolucao de disputas, dentre outras.

1.5 O Acordo TRIPs

** Loc. cit.
V. conteudo total da Convengdo de Paris, em: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo0020.html
> Acesso em 17 set. 2008
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Primeiramente, antes de adentrar no mérito do Acordo TRIPs*®, que em sua versdo
original em inglés, significa Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right, tratando-
se assim de um acordo sobre os aspectos direito de propriedade intelectual relacionados ao

comércio, faz-se necessario explicar sua origem.

O GATTY, Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegarias e Comércio, em existéncia
desde 1947 tinha como objetivo fundamental a promog¢do de um sistema de comércio
internacional multilateral. Em suas oito rodadas, nome dado as negociagcdes do GATT, a de
maior relevancia foi a Rodada Uruguai, ja que resultou em um acordo final para a ampla
liberalizagdo do comércio de produtos e servigos. Finalmente em 01 de janeiro de 1995 foi

oficialmente substituido pela Organizacao Mundial do Comércio (OMC).

E no contexto das negociagdes do GATT que foi elaborado o Acordo TRIPs. No
preAmbulo desse acordo®™ é demonstrada a motivagdo para sua elabora¢do, qual seja o desejo
de reduzir as distor¢des e obstaculos ao comércio internacional. Entendeu-se ainda a
necessidade de promover protecdo aos direitos de propriedade intelectual, através de medidas

e procedimentos eficazes e adequados, sempre em conformidade com o comércio legitimo.

Diferentemente da CUP, o TRIPs procurou criar normas internacionais comuns entre
os paises, estabelecendo padrdoes minimos de prote¢do que cada Estado deveria conceder aos

direitos da propriedade intelectual dos membros da OMC.”
Quanto a seu escopo, esse pode ser divido em cinco aspectos:

(1) A forma como os principios do sistema de comércio e dos acordos internacionais

da propriedade intelectual devem ser aplicados;
(2) O modo mais adequado de proteger os direitos da propriedade intelectual;

(3) A aplicagdo das normas de prote¢do dos direitos da propriedade intelectual em

cada pais;

3 BRASIL. Decreto n°® 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados
da Rodada Uruguai de Negociagdes Comerciais Multilaterais do GATT. Disponivel
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto/Antigos/D1355.htm> Acesso em 17 set. 2008. A Ata Final
incorporando os resultados da Rodada Uruguai de Negociagdes Comerciais Multilaterais do GATT foi
assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994. Desde 01 de janeiro de 1995, estd em vigor no Brasil a
referida Ata Final.

V. relatério e analise critica da atuagdo do GATT/OMC nas ultimas 6 décadas, acesse:
http:/www.wto.org/english/res_e/booksp e/anrep e/world trade report07 e.pdf > Acesso em 18 set. 2008
3 Disponivel http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_01_e.htm#pA> Acesso em
18 set. 2008.

3 Cnf. nota 37.
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(4) Modo de resolu¢ao de disputas em relagdo a propriedade intelectual entre

membros da OMC;

(5) Disposig¢des transitorias especiais durante o periodo de introdugdo do sistema.

Considera-se também a notavel heranca deixada pelo GATT ao TRIPs, possuindo
principios comuns aquele, como pode ser visto na seguinte passagem do preambulo do
Acordo: “(..\Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas
relativas: a) a aplicabilidade dos principios basicos do GATT 1994 e dos acordos e

convengoes internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual (...)"

Na Parte I, dos artigos de 1 ao 8 do TRIPs encontram-se as disposi¢des gerais €

principios basicos do Acordo.

Como um dos principios, valido apontar o do tratamento nacional que, de acordo com

a Parte I, artigo 3 do Acordo, deve ser compreendido da seguinte forma:

(...) Cada Membro concedera aos nacionais dos demais Membros tratamento ndo
menos favoravel que o outorgado a seus proprios nacionais com relagdo a
protecdo da propriedade intelectual, salvo as exce¢ées ja previstas,
respectivamente, na Convengdo de Paris (1967), na Convengdo de Berna (1971),
na Convengdo de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria

de Circuitos Integrados.

\

Outro principio robusto e comum a regra da OMC ¢ o da nacdo mais favorecida
(MFN), que em linhas gerais, estabelece a vedagao de discriminagdo entre os paises da OMC,
havendo, todavia, situacdes excepcionais em que o tratamento uniforme ndo precisara ser

observado. Tal afirmacdo pode ser encontrada na Parte I, artigo 4 do Acordo, sendo vejamos:

40

(..) Com relagdo a protecdo da propriedade intelectual, toda vantagem,
Jfavorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de
qualgquer outro pais serd outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais

de todos os demais Membros. Estd isenta desta obrigacdo toda vantagem,

4V. contetdo em : http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif e/agrm7_e.htm > Acesso em 18 set. 2008.
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favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que (..)grifos

noss

Cumpre, ainda, ressaltar o principio que tem como objetivo fazer com que a protecao
a propriedade intelectual bem como a aplicacdo de normas a ela relativas contribuam para a
inovagdo tecnoldgica e para a transferéncia de tecnologia. Conclui esse principio que o
beneficio dessa protegdo deverd ser tanto para aqueles que produzem como para os que
usufruem o conhecimento tecnoldgico, a fim de que seja proporcionado um equilibrio entre

direitos e obriga¢des e um bem estar social e econémico.

No que se refere as normas relativas a existéncia, abrangéncia e exercicio dos direitos
de propriedade intelectual, as mesmas estdo previstas na Parte Il e tétm como ambito os
direitos do autor e direitos conexos, as marcas, as indicagdes geograficas, os desenhos
industriais, as patentes, as topografias de circuitos integrados, a protecdo de informagao

confidencial e o controle de praticas de concorréncia desleal em contratos de licenga.

Assim, o Acordo TRIPs ¢ um instrumento interessante e importante quando depara-se
com questdes de propriedade intelectual, pois que € visto, prioritariamente, sob uma
perspectiva do comércio internacional, contribuindo para a implantacio de um sistema

internacional de propriedade intelectual mais embasado e fortalecido.

1.6. O papel da OMPI

A Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma agéncia
especializada da Organizagdo das Nacdes Unidas (ONU) dedicada ao desenvolvimento
equilibrado e acessivel de um sistema internacional de propriedade intelectual, onde sdo
estimuladas e prestigiadas a criatividade e inovagdo, fomentando, assim, o desenvolvimento
econdmico, a0 mesmo tempo em que € protegido o interesse publico. Essa organizacao
intergovernamental foi constituida pela Convencdo da OMPI assinada em Estocolmo, Suécia,

em 14 de julho de 1967, e em vigor desde 1970.

Sua origem remonta a 1883 e 1886 quando a Convencao de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial e a Convengdo de Berna para a Protecdo de Obras Literarias e

Artisticas, respectivamente, foram adotadas. Ambas as Convengdes previram o
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estabelecimento de um escritorio internacional, tendo sido unidos os dois em 1983 e,
finalmente em 1970, sendo substituidos pela atual OMPI em decorréncia da referida

Conveng¢do da OMPL.*

A OMPI, que tem o Brasil como um de seus Estados-membros, desenvolve suas
atividades em conformidade com o plano estabelecido no documento chamado Programa e
Orcamento langado bienalmente que tem algumas de suas metas a promocao do
desenvolvimento e da harmonizagdo da legislacdo de propriedade intelectual, de pardmetros e
de procedimentos entre os Estados-Membros; a conducdo de uma gama de programas
visando o aumento do uso efetivo dos instrumentos da propriedade intelectual pelas na¢des
em desenvolvimento como ferramenta para o desenvolvimento econdmico; a administragao

de servigos globais de protegdo a propriedade intelectual, dentre outras.*

4 Disponivel em http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/summary_wipo_convention.html > Acesso em 18
set. 2008.

42V, conteudo em http://www.wipo.int/about-wipo/en/what/core_tasks.html



http://www.wipo.int/about-wipo/en/what/core_tasks.html
http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/summary_wipo_convention.html
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2. ASPECTOS CONCEITUAIS DA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

2.1. Conceito de tecnologia

Para que seja iniciada a andlise dos contratos de tecnologia, ¢ imprescindivel,
primeiramente, que seja explorado o conceito de tecnologia. Ele pode ser considerado como
um conceito elastico, ja que pode variar dependendo da perspectiva ou mesmo de seu

contetdo, conforme a época em que € analisado.®

De acordo com Caleb S. Pereira da Silva *, a tecnologia € vista pelas variadas teorias
macroecondmicas como um dos principais componentes da atividade produtiva, a qual
conjugada com outros também importantes componentes facilita a troca de bens e servigos na

sociedade.

Denis Barbosa faz uso da defini¢do trazida pela pesquisa do Departamento de Estado
Americano, ao mostrar que “a tecnologia pode ser definida como todo o conhecimento
necessario para o funcionamento produtivo de uma empresa”, onde estariam incluidos tanto
fatores materiais como fabricas, maquinas e infra-estruturas como também fatores imateriais

como experiéncia, know how, conhecimento, dentre outros.*

E licito inferir, pois que esse ¢ um conceito resultante de uma perspectiva somente
econdmica, e mais especificamente da atividade empresarial.

Sob um ponto de vista antropoldgico, pode-se dizer que tecnologia € o processo

peloqual “o homem modifica a natureza para atender suas necessidades e desejos”.*®

 ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima, Op.cit.p.13.

4 Op.cit. p. 14.

4 Op.cit., p.987

4 WHAT is tech lit? National Academy of Engineering. Disponivel em
http://www.nae.edu/nae/techlithome.nsf/weblinks/KGRG-55A3ER> Acesso em 23 set. 2008.



http://www.nae.edu/nae/techlithome.nsf/weblinks/KGRG-55A3ER
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Diante dos conceitos trazidos acima, e obviamente dos muitos outros empregos dados
a palavra tecnologia, ¢ reforgada a idéia da elasticidade e mutabilidade dessa expressdo, a

qual sera adaptada de acordo com os interesses daquele interlocutor que a utiliza.

Ressalte-se que, no presente trabalho, serd empregado um conceito mais restrito de
tecnologia, qual seja, a tecnologia como “conjunto de conhecimentos técnicos, instrumentos
e processos industriais empregados em um determinado setor, na fabricagdo de um produto
ou na presta¢do de um servigo” *’. Assim é que o objeto desse estudo é a tecnologia como

objeto de comércio.

2.2. Transferéncia de Tecnologia

2.2.1. Contexto

Atualmente, a economia global €, por muitos, denominada Economia Digital, que tem

como for¢a dominante a tecnologia a servi¢co do conhecimento.

Como instrumento ferramenta do conhecimento, surge a tecnologia, que
adequadamente gerida, ¢ uma aliada de peso aqueles que pretendem se manter em uma

posicdo competitiva dentro de um mercado assaz dinamico.

Para aqueles, contudo, que ndo possuem a tecnologia necessaria para incrementar sua
producdo ou desenvolver-se economicamente, diversas opg¢des surgem como forma de

adquirir essa tecnologia.

Apontam Bernard M. Hoekman, Keith E. Maskus ¢ Kamal Saggi a existéncia de trés
principais canais pelos quais a aquisi¢do de tecnologia pode ocorrer, quais sejam: o
intercambio de bens e servicos, haja vista que esses elementos tém potencial para transmitir
informacdo tecnoldgica; o segundo seria o investimento estrangeiro direto, que ocorre
freqiientemente quando as multinacionais transferem informagdo tecnologica a suas

subsidiarias; e o terceiro seria através da licenga.*

47 ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. Op. cit. p.18.

¢ HOEKMAN, Bernard M.; MASKUS, Keith E., SAGGI, Kamal. Transfer of technology to developing
countries: Unilateral and Multilateral Policy Options. Net, World, 2004. World Bank Policy Research Working
Paper 3332. p.2. Disponivel em : http://www-

wds.worldbank.org/external/default/ WDSContentServer/IW3P/IB/2004/07/29/000160016_20040729155005/Re
ndered/PDF/wps3332.pdf > Acesso em 23 set. 2008.



http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/07/29/000160016_20040729155005/Rendered/PDF/wps3332.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/07/29/000160016_20040729155005/Rendered/PDF/wps3332.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/07/29/000160016_20040729155005/Rendered/PDF/wps3332.pdf
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A opgdo, portanto, por um dos modos de aquisi¢do de tecnologia, seja internacional
ou nacional, depende de muitos fatores que devem ser analisados caso a caso por aqueles que

pretendem fazé-la.

Nao obstante os diversos modos, ¢ cabivel salientar que no presente estudo, a forma
de aquisicdo de tecnologia a ser estudada ¢ a transferéncia de tecnologia através de
instrumentos contratuais entre uma parte que, conhecedora dos processos tecnoldgicos
pretende fornecé-los, e outra, que carente desses processos, deseja obté-los, como sera visto

mais a frente.

2.2.2. Conceito

Quanto ao significado do termo transferéncia de tecnologia, pode-se dizer que ¢
empregado para “descrever e analisar diversos diferentes tipos de interacdes variando desde
daqueles entre paises desenvolvidos € menos desenvolvidos, entre empresas parceiras ou
concorrentes através de aliangas estratégicas, entre departamentos dentro de uma mesma

empresa, ou entre agentes do setor publico e privado”.*

De maneira simples, pode se dizer também que transferéncia de tecnologia ¢ o
“processo pelo qual uma tecnologia, pericia, know how ou uma vantagem desenvolvida por
um individuo, empresa ou organizacdo ¢ transferido a outro individuo, empresa ou
organizagdo”, sendo que “a efetiva transferéncia resulta na comercializagdo de um novo

produto ou servigo, ou na melhora de um produto ou processo ja existentes.”™

Assim, o que legitima a operacdo de transferéncia de tecnologia ¢ o bindmio
disponibilidade e aquisi¢do™.

Finalmente, vale salientar, que o enfoque da matéria serd feito sobre aquela tecnologia
que ¢ um fator cognitivo da empresa, chamada tecnologia explicita, ndo sendo, pois,

explorada aquela tecnologia incorporada a outros bens, comumente denominada implicita.

“PALMBERG, Christopher.; PAJARINEN, Mika.; NIKULAINEN, Tuomo. Transferring Science-based
Technologies to Industry - Does Nanotechnology Make a Difference? Net. Helsinki, 2007. Discussion Papers
1064, The Research Institute of the Finnish Economy. p.5. Disponivel em:
http://www.etla.fi/files/1705_Dp1064.pdf > Acesso em 25 set. 2008..

0 “QOverview of Contractual Agreements for the Transfer of Technology”. O documento pode ser encontrado
em: http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_transfer.pdf> Acesso em 15 set. 2008.

3! Nesse particular, ensina o autor que “A transferéncia pressupde, de um lado, a existéncia de um controlador
da tecnologia e, de outro, de um dependente que carece dessa tecnologia e a necessita.”

ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. Op.cit., p.25.



http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_transfer.pdf
http://www.etla.fi/files/1705_Dp1064.pdf
http://ideas.repec.org/s/rif/dpaper.html
http://ideas.repec.org/p/rif/dpaper/1064.html
http://ideas.repec.org/p/rif/dpaper/1064.html
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2.3. Bens portadores de tecnologia

Tendo em mente o conceito de tecnologia acima exposto, ¢ de notar que seu objeto
sdo as criacdes técnicas protegidas pelo direito da propriedade industrial. A despeito dos
muitos direitos, o presente trabalho tdo somente ira focar nas patentes de invengdo, modelo
de utilidade e desenho industrial. Apesar de ndo estar inserida propriamente no conceito
referido acima, a marca, como direito protegido pela propriedade industrial também ganhara
seu espaco no presente trabalho. Por fim, também sera dado enfoque aos direitos ndo

protegidos por direito exclusivo, qual seja o know how.

2.3.1. Patentes de Invencdo

Ao falar sobre a licenga de exploragdo de patentes, ¢ importante, como primeiro

passo, ilustrar do que consiste uma patente de invengao.

A patente de invencdo ¢ um titulo de propriedade temporaria outorgado pelo Estado,
no caso do Brasil, pelo INPI, para assegurar ao seu titular o direito de uso exclusivo da
inven¢do. O termo invengdo, para os fins dessa explicacdo, deve ser entendido como a

solucdo para um problema especifico do campo da tecnologia.

Apesar de freqlientemente ser chamada de monopolio, que fique claro que ela nao
concede ao inventor ou ao titular da patente o direito de vender, produzir ou usar a invengao,
em verdade, o que a patente confere ¢ o direito do inventor ou do titular de frustrar a
exploracao, por terceiros, do objeto da patente para fins econdmicos sem que haja sua

autorizagdo para tal.”

De acordo com o artigo 40 da atual Lei de Propriedade Industrial a patente de

inven¢ao vigora pelo prazo de vinte anos, nao podendo o prazo de vigéncia ser inferior a dez

32 WIPO, Op.cit. p.17.
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anos a contar da data de concessdo, ressalvada algumas hipoteses nos termos do paragrafo

unico do mesmo artigo.

Quanto aos requisitos de patenteabilidade, informa o artigo 8° da referida lei que uma
invencdo pode ser objeto de patente desde que atenda aos requisitos de novidade, atividade

inventiva e aplicagdo industrial.

Uma invencao ¢ nova quando nao estiver compreendida pelo estado da técnica em
vigor no momento do requerimento do privilégio. Estado da técnica ¢ todo conhecimento
divulgado publicamente anteriormente ao pedido de deposito ou data de prioridade do
requerimento do privilégio, seja por meios orais ou escritos. Para a lei brasileira, o estado da
técnica pode ter sido divulgado em qualquer pais do mundo, ndo se limitando apenas ao pais

onde o pedido esta sendo feito.”

13

Atividade inventiva, que segundo Gabriel Leonardos, significa o seguinte: “a
inven¢do ndo pode constituir uma mera conseqiiéncia 6bvia ou natural do estado da técnica

(ainda que seja nova), mas sim deve representar um avango tecnologico significativo™*

J& a aplicacdo industrial resta configurada quando ¢ possivel que aquela tecnologia a
ser patenteada seja aplicada para fins praticos e ndo somente para fins tedricos, ou seja,

devera ter aplicagdo na industria, considerada aqui, de maneira bem ampla.

Ainda, para ser patenteavel, a inven¢ao nao pode infringir as vedagdes presentes no
artigo 18° da LPI, entre as quais esta a proibicdo de concessdo de patentes quando forem

contrarias a moral, aos bons costumes, e a saude publica.

Em contrapartida ao privilégio concedido pelo Estado, o titular da patente deve para
requerer a titularidade do direito exclusivo, apresentar um relatorio descritivo da invengao,
mostrando que a mesma cumpre os requisitos legais, além de apresentar outras informagdes
exigidas pelo artigo 19 da lei. Através desse relatorio descritivo, € possivel que se conheca a
estrutura da patente, permitindo, portanto, que a sociedade tenha acesso a ela e possa dela

beneficiar-se.

Portanto, o fundamento para a concessdo desse privilégio baseia-se na premissa de
que essa possibilidade de receber beneficios materiais pelo invento, premiando o titular da
patente pelo seu trabalho e esforgo intelectuais, possibilita a ele obter o retorno das expensas

que teve com a pesquisa e toda sorte de investimento feito para a criagdo daquela invengao,

3 BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p.364.
> LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributa¢io da Transferéncia de Tecnologia. Rio de Janeiro: Forense,
1997. p.75.
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estimulando a pesquisa, ¢ conseqiientemente o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico.
Simultaneamente, os potenciais beneficios trazidos por aquela invencao poderdo ser

desfrutados pela sociedade.

Conclui-se desse modo, que a patente de invencdo ¢ importante instrumento para o
desenvolvimento de tecnologia, € como tal, ¢ por muitos vista como um bem extremamente
eficaz para a transferéncia de tecnologia, ja& que possibilita a divulgacdo de resultados
tecnologicos e a aquisicdo de conhecimentos por aqueles que ndo podem ter acesso a ela

sendo através da transferéncia de tecnologia.

2.3.2. Modelos de utilidade

O modelo de utilidade ¢ uma espécie de patente que segundo o artigo 9° da LPI ¢ dito
como “o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicagdo industrial, que
apresente nova forma ou disposicao, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria

funcional no seu uso ou em sua fabricacao.”

Por se tratar de um aperfeicoamento ou melhoramento de um objeto ou parte desse, os
requisitos para a concessdo de patente de modelo de utilidade n3o sdo tdo rigidos quanto

aqueles impostos as de invengao.

Ao contrario do que previa a Lei n® 5.772/71, antigo Cddigo da Propriedade
Industrial, a lei atualmente em vigor ndo exigiu somente os requisitos de novidade e de
aplicagdo industrial para a concessdo dos direitos de patente, introduzindo igualmente o
requisito de atividade inventiva menor. Esse chamado ato inventivo se d4, entdo, quando
para um técnico, aquela nova disposicao, ndo decorre de maneira vulgar ou comum do estado

da técnica.™

A vigéncia do modelo de utilidade é de quinze anos, ndo podendo ser inferior a sete
anos a contar da data de concessao, salvo na ocorréncia de determinadas hipoteses fixadas

em lei.

Logo, ndo obstante o menor rigor dispensado as patentes de modelo de utilidade no
que se refere a atividade inventiva, ha que se relevar que estdo no plano da técnica e dessa

forma podem ser objeto de negocios juridicos que envolvam transferéncia de tecnologia.

> BARBOSA, Denis Borges. Op.cit. p.568.
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2.3.3. Desenhos Industriais

O desenho industrial ¢ constituido pelo aspecto ornamental ou estético de um objeto.
Ele pode consistir de elementos tridimensionais tais como a forma e textura, ou de elementos

bidimensionais tais como motivos, linhas e cores.>

A lei dos desenhos industriais canadense, por exemplo, define o desenho industrial
como ‘“caracteristicas ou conjunto de caracteristicas visuais de um objeto no tocante a

configuragdo, motivo ou elementos decorativos™.”’

Por sua vez, o legislador brasileiro optou por definir o desenho industrial como a
forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa
ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua

configuragdo externa e que possa servir de tipo de fabricac¢ao industrial.

Podem ser indicados como requisitos de prote¢do: a novidade, a originalidade e a
suscetibilidade de industrializagdo. A novidade nos desenhos industriais segue o mesmo
entendimento aplicavel as patentes de invengdo e aos modelos de utilidade, com a ressalva de
que aqui hd uma novidade relativa, ou seja, o desenho industrial ¢ considerado novo, ainda

que suas partes ja eram de conhecimento publico anteriormente ao seu registro.

A originalidade ¢ compreendida de acordo com a defini¢ao do artigo 97 da LPI, isto
¢, o desenho sera original quando dele resulte uma configuracdo visual distintiva, em relagdo
a outros objetos anteriores. Interessante observar que a linha de divisdo entre os conceitos de

novidade e originalidade é bastante ténue.™®

A suscetibilidade de industrializacao ¢ resultado do disposto no artigo 98 uma vez que
informa que o registro ndo serd concedido quando o desenho industrial tenha somente cunho

artistico. Assim, deve ser instrumento util aos processos industriais, nesse ponto

V. contetido em http://www.wipo.int/designs/fr/designs.html > Acesso em 10 out. 2008

7V, contetido em  http://lois.justice.ge.ca/fr/ShowFullDoc/cs/1-9///fr > Acesso em 10 out. 2008.
%% Denis Barbosa traz uma explanagio mais clara sobre a discussdo desses conceitos.
BARBOSA, Denis Borges. Op.cit. p. 577 et seq.



http://lois.justice.gc.ca/fr/ShowFullDoc/cs/I-9///fr
http://www.wipo.int/designs/fr/designs.html

36

identificando-se com a aplicacdo industrial das patentes de invengdo e de modelos de

utilidade.

Por derradeiro, afirma-se que o desenho industrial, como parte de um processo ou
meio industrial com vistas a atividade econdmica, desempenha um papel importante nas

questoes de transferéncia de tecnologia.

2.3.4. Marcas e outros sinais distintivos

Sem o objetivo de esgotar o assunto, o qual mereceria por si s6 a dedicagao de um
trabalho inteiro, sera oferecido um breve apanhado sobre os principais pontos da marca.

De acordo com a definicdo dada pelo escritorio de marcas e patentes estadounidense
(USPTO), marca seria qualquer nome, sinal, simbolo ou artificio que individualiza bens de

uma determinada empresa, distinguindo seus produtos dos de seus concorrentes.

O legislador brasileiro infraconstitucional, contudo, limitou-se a fixar como
suscetiveis de registro como marca todo sinal visivelmente perceptivel desde que ndo

previstos nas vedacdes legais.

Instituiu também classificagdo entre marca de produto ou servigo, marca de
certificacdo e marca coletiva. A primeira ¢ aquela usada para diferenciar produto ou servigo
de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa, ou seja, provenientes de produtores
ou prestadores diversos. A marca de certificacdo tem como -caracteristica atestar a
conformidade de um determinado bem ou servico com determinadas especificagdes técnicas
ou normativas, sobretudo no tocante a qualidade, natureza, material utilizado ¢ metodologia
empregada. Ja a marca coletiva ¢ utilizada para identificar produtos ou servigos provindos de

membros de uma determinada entidade.

Ficaram também previstos como ndo registraveis como marca os sinais constantes do
rol presente pela LPI em seu artigo 124 e respectivos incisos, tais como os emblemas,

brasdes, bandeira, medalha, armas além de muitos outros.

Para que um sinal seja registrado como marca ele deve preencher basicamente dois
requisitos, quais sejam o cunho distintivo e a veracidade. Por distintividade, concebe-se a

capacidade de um sinal de distingiiir produtos e servigos provenientes de uma empresa de

V. contetido em http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/whatis.htm > Acesso em 10 out. 2008.



http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/whatis.htm
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produtos e servicos semelhantes ou idénticos de outra empresa. Um sinal que ndo consegue
transmitir ao consumidor a distingao entre o produto de uma determinada empresa de outros
ndo estd apto a constituir-se como uma marca. A analise, portanto, deve ser feita caso a caso,
uma vez que o que pode ser um sinal extremamente distintivo para um determinado bem ou

servico, pode ndo ser para outro.®

Por outro lado, a veracidade relaciona-se com os possiveis efeitos danosos de uma

marca que contenha um carater depreciativo, ferindo a ordem publica ou a moralidade.®!

Além da distintividade e veracidade, a doutrina adiciona, ainda, o requisito da
novidade. A novidade, no caso das marcas, contudo, ndo ¢ equivalente ao das patentes, por
exemplo. Para ser considerada nova, uma marca deve ser nova em determinado ramo de

negocios, ou seja, ela deve ser relativamente nova.

Ao escolher um determinado sinal para distinguir um bem ou servigo, o titular da
futura marca, deve ater-se ao cuidado de ndo utilizar sinal distintivo pertencente a terceiros.

Como bem assinala o artigo 16 do Acordo TRIPs:

O titular de marca registrada gozara do direito exclusivo de impedir que terceiros,
sem seu consentimento, utilizem em operagdes comerciais sinais idénticos ou
similares para bens ou servicos que sejam idénticos ou similares aqueles para os
quais a marca esta registrada, quando esse uso possa resultar em confusdo. No
caso de utilizacdo de um sinal idéntico para bens e servicos idénticos presumir-se-
4 uma possibilidade de confusdo. Os direitos descritos acima ndo prejudicardo
quaisquer direitos prévios existentes, nem afetardo a possibilidade dos Membros
reconhecerem direitos baseados no uso.

Percebe-se entdo a relatividade da novidade, haja vista que aquele que deseja registrar
um sinal como marca ndo podera utilizar sinal idéntico ao utilizado por outrem no mesmo ou
idéntico género de bens e servicos. Ressalte-se que houve a clara preocupagao com o proprio
consumidor, pois que ndo havendo distingdo entre as marcas, 0 mesmo incorreria no risco de
adquirir um produto e servico que ndo seria de seu gosto, pensando ser proveniente de um

fabricante ou prestador de sua preferéncia.®

% BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p.807 et seq.
1 Os dois requisitos acima apontados foram objeto do Artigo 6 quinquies B, da Convengdo de Paris.

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs wo020.html#P174 27991 > Acesso em 10 out. 2008.
62 Essa opinido coaduna-se com o dispositivo no artigo 4°, VI da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.


http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P174_27991
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A lei brasileira prevé também, seguindo as disposi¢des da CUP, a existéncia da marca
notoriamente conhecida e a de alto renome, as quais recebem protecao especial, de acordo

com os artigos 125 ¢ 126 da LPL.%

A vigéncia do registro de uma marca ¢ de 10 (dez) anos a contar da data da concessao

do registro, podendo ser prorrogada por periodos iguais € sucessivos.

No tocante a proveniéncia, uma marca pode ser brasileira ou estrangeira. Brasileira
sera quando estiver regularmente depositada no pais, por pessoa domiciliada no pais. Por seu
turno, a estrangeira ¢ aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa ndo domiciliada
no pais, ou que, depositada em um Estado vinculado a convengao ou tratado do qual o Brasil
seja signatario, ¢ igualmente depositada no Brasil no prazo estipulado na respectiva
convencao ou tratado, e cujo deposito no Pais contenha solicitacdo de prioridade levando-se

em consideracdo a data do primeiro depdsito feito no exterior.

Finalmente ¢ importante salientar a enorme propor¢do que o valor da marca, na
sociedade global, ganhou e vem ganhando. A marca, hoje, ndo ¢ mais so vista como objeto
de publicidade e de marketing, mas também como um dos bens mais importantes e valiosos

de uma empresa.

Embora, ndo possa ser classificada adequadamente no conceito restrito de tecnologia,
a marca merecera aten¢ao no presente estudo, visto que quando ha a transmissao desse ativo,
por meio de um negdcio juridico, estd sendo transmitida, por via de conseqiiéncia, o padrao

de qualidade daquela marca, o que nao deixa de ser um tipo de conhecimento.

2.3.5. Tecnologia ndo patenteada ou know how

Com bastante freqiiéncia, aquele que detém uma informagdo, a qual lhe garante
algum tipo de privilégio dentro do mercado, opta por ndo lhe obter a propriedade. Isto pode
se dar por diversas maneiras seja porque aquele conhecimento ndo possui 0s requisitos
necessarios de patenteabilidade, seja porque aquele conhecimento ndo esta revestido de

integral originalidade, sendo um conhecimento compartilhado por alguns, ndo justificando,

% O artigo 125 da LPI informa que: “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera
assegurada protegdo especial em todos os ramos de atividade”. Ja o artigo 126, refere-se as marcas
notoriamente conhecidas: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo
6°bis(I), da Convengdo da Unido de Paris para Prote¢do da Propriedade Industrial goza de protegdo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”
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portanto, o dispéndio com o registro daquela informacao, seja mesmo porque aquela ¢ uma
tecnologia de ponta que a empresa pretende manter sob segredo para possuir vantagens

competitivas dentro do mercado.

Torna-se 6bvio que, qualquer interessado naquela informacgdo e sem interesse ou
recursos para desenvolver aquele conhecimento, deverd celebrar negocio juridico com o
titular do segredo, uma vez que, diferentemente das patentes, no segredo a divulgagdo da

informacao ndo est4 acessivel ao publico.

Neste contrato, de uma parte encontra-se o detentor da informagdo que resolve
divulgé-la ao adquirente, e de outra parte, estd o adquirente que se submete a manutencao de
confidencialidade dessa informacao. A forca contratual ¢ a que ird impor ao adquirente o

segredo e ndo a propriedade da informagio, mesmo porque nesse caso, a ultima inexiste.*

Embora o detentor do segredo possa ter uma vantagem frente a seus concorrentes
visto que eles ndo podem ter acesso a sua informagdo, pelo seu carater de ndo publicidade,
podendo gerar condigdes favoraveis de competicao, o detentor do segredo podera deparar-se

com problemas de apropriacao de sua informagao privilegiada por terceiros.

Algumas hipdteses de apropriacdo podem ser vislumbradas. Supondo que um terceiro
consiga desenvolver técnica idéntica a do detentor, esse em nada podera agir, ja que ndo ha

que se falar em propriedade do conhecimento em comento.

Mesmo no caso de uso indevido de informagdo, como bem assinala Denis Barbosa®,
alguns mecanismos de prote¢do juridica ndo poderdo ser utilizados. Para autor, no caso do
detentor que se ache lesado pelo uso indevido podera, por exemplo, obter compensagao
mediante o arbitramento de lucros cessantes, uma vez que o eventual infrator que utilizou
indevidamente a informacdo pode retirar-lhe a posi¢do privilegiada dentro do mercado em

que atua.

E recomendavel estabelecer a diferenciagdo entre segredo de fabrica ou negdcio e
know how, e antes ainda, estabelecer a distingcdo entre segredo de fabrica e de negdcio.

Assinala Gabriel Leonardos® que ndo pode haver confusdo entre o termo segredo de fabrica

¢ BARBOSA, Denis Borges. Conceito juridico de know how. Net. 1979. Disponivel em
http://denisbarbosa.addr.com/109.doc > Acesso em 10 out. 2008.

% Loc. cit.

% Gabriel Leonardos continua observando que o trade secret englobaria o significado de ambas as
terminologias.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. Op.cit. p.80



http://denisbarbosa.addr.com/109.doc
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e segredo de negdcio, porque a primeira terminologia dard lugar a uma inovagdo no campo

da industria, enquanto a segunda denota a idéia de estratégia comercial.

No que diz respeito ao know how, tampouco a que se confundir o termo com o
segredo de fabrica ou de negbcio, visto que o know how, em verdade, ¢ um tipo de

informacao que pode ser protegida ou nao pelo segredo.

Na legislagcdo brasileira, o segredo estd agasalhado pelo artigo 195 da LPI, sendo

vejamos:

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

(...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de conhecimentos,
informagdes ou dados confidenciais, utilizaveis na industria, comércio ou
prestagdo de servigos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico ou
que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante
relag@o contratual ou empregaticia, mesmo apos o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de conhecimentos ou
informagoes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que
teve acesso mediante fraude (...)

Quanto ao conceito de know how, pode-se dizer que € “o corpo de conhecimentos,
técnicos e de outra natureza, necessarios para dar a uma empresa acesso, manuten¢ao ou
vantagem no seu proprio mercado.”” E, assim, um modelo estruturado de todas as
informacdes que uma empresa utiliza como modelo de produgdo, sendo “o conjunto de
conhecimentos disponiveis a respeito do modelo de producdo especifico de uma empresa,
que lhe permite ter acesso a um mercado, manter-se nela, ou nele desfrutar vantagens em

relagdo a seus competidores.”

2.4. Modalidades de transferéncia de tecnologia

A transferéncia de tecnologia ocorre sempre que haja a comunicagao, nesse sentido,

7 BARBOSA, Denis Borges. Do Segredo Industrial, 2002. Disponivel em http://denisbarbosa.addr.com/92.doc >
Acesso em 15 out. 2008.
5 Ibid.



http://denisbarbosa.addr.com/92.doc
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entendida como a transmissdo, pelo inventor, de sua tecnologia a outra parte. E de se notar,
como mencionado anteriormente, que essa operagdo pode acontecer entre diversos agentes,
isto ¢, entre Estados, empresas, pessoas fisicas, dentre outros. Dependendo dos sujeitos
envolvidos e do Direito aplicavel, ¢ possivel deparar-se com algumas classificagdes trazidas

pela doutrina, como se vera a seguir.

Quando dentro do ambito de um mesmo Estado ocorre a transferéncia, cujas partes
interessadas estdo sob sua regéncia, resta claro que a lei a ser aplicada a essa transagdo ¢ a lei

daquele pais. Nessa situacdo, poderd ser denominada a transferéncia de tecnologia de interna.

Ao passo que quando essa relacdo se da entre sujeitos onde um deles encontra-se em
solo estrangeiro, ela sera chamada de internacional, na qual serdo aplicadas disposi¢oes

normativas do Direito Internacional Privado.®

Ainda, outra classificacdo pode ser atribuida sob a perspectiva subjetiva, isto &,
dependendo do estagio tecnoldgico em que as partes estdo inseridas, a transferéncia podera

ser homogénea ou heterogénea.”

Dada diferenciacao tem o seguinte fundamento: quando a transferéncia acontece entre
partes que estdo no mesmo patamar de avango tecnoldgico, como ocorre entre empresas de
paises desenvolvidos, ela é considerada como homogénea, na medida em que, quando a
transmissao do conhecimento ¢ realizada, ha em realidade, mais uma incorporagao de um

novo item a seu processo tecnoldgico do que uma aquisicdo de um fator de producao.

Esse fenomeno ocorre uma vez que as estruturas cientifica e empresarial desses
agentes estdo ‘“‘aptas a prover uma concorréncia tecnologica, através da geragdo de
conhecimentos voltados para a produgdo, na qual o novo item se incorpora. A tecnologia

transferida constitui em um fator de produgdo de tecnologia nova.”"

Por outro lado, quando o adquirente estd numa posicdo notadamente inferior em
termos de estrutura tecnoldgica e cientifica em relagdo ao fornecedor da tecnologia, ¢ de se
dizer que essa relacdo configura uma transferéncia heterogénea. Isso ocorre freqiientemente
quando o fornecedor pertence a um pais desenvolvido e o adquirente a um pais

subdesenvolvido ou em desenvolvimento.

% Tbid.

ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. Op.cit. p.26.

" BARBOSA, Denis Borges. Comércio de Tecnologia: Aspectos Juridicos — Transferéncia, Licenca e
Knowhow, 1988. Disponivel em http://denisbarbosa.addr.com/108DOC >Acesso em 16 out. 2008
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Para Carlos Correa nos casos de transferéncia para paises ditos de terceiro mundo nao

ha propriamente transferéncia de tecnologia, porque, segundo ele:

generalmente a compra das técnicas necessarias para um determinado
processo produtivo, constitui somente um insumo a mais para seus
adquirentes; existe uma pseudo transferéncia, usando a terminologia de
Sahcs.

Isto significa que nao hé assimilagdo da tecnologia, ela ndo se incorpora a
bagagem intelectual do adquirente e que as possibilidades de
aperfeicoamento e adaptagdo sdo muito limitadas.

(...) em determinadas circunstancias a tecnologia ndo pode ser utilizada
uma vez expirado o contrato, nem sequer como um simples insumo de
producao.

Igualmente, a transferéncia de tecnologia pode ser bilateral ou unilateral, onde a
primeira acontece a partir do momento em que ambos os sujeitos da relacdo transmitem e
adquirem reciprocamente o conhecimento, ¢ a outra quando s6 um adquire € o outro

transfere.

Jodo Marcelo Assafim’™ traz ainda a classificagdo que toma como base a natureza
publica ou privada dos agentes da transferéncia de tecnologia. Neste sentido, a transferéncia
serd publica quando “concedente e adquirente sdo organismos ou entidades de Direito
Publico”, mista “nos casos em que somente uma das partes seja um ente publico” e privada

“nos casos em que os participantes sdo particulares submetidos ao Direito Privado.”

Saliente-se que a preocupacdo da presente andlise reside na transferéncia denominada

heterogénea e/ou internacional, conforme classificacao acima indicada.

Isto porque, sob a perspectiva de um adquirente brasileiro, a transferéncia
internacional confunde-se, em muitas ocasides, com a heterogénea, uma vez que os paises
desenvolvidos e as empresas e instituicdes sob seu ordenamento sdo os maiores fornecedores

de tecnologia.”

Assim, sendo o fornecedor proveniente de um dos principais paises exportadores de
tecnologia e o adquirente, brasileiro, depara-se simultaneamente com uma transferéncia

heterogénea, j4 que ndo se pode afirmar, ainda, que o Brasil tenha chegado ao mesmo

2 ASSAFIM, Jodo de Lima. Op.cit. p.27.
3 A esse respeito, ver os dados estatisticos do INPI dos principais paises que fornecem tecnologia ao Brasil, em
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta _estatisticas/pais_html > Acesso em 15 set. de 2008.
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patamar de complexidade tecnologica de paises dito como desenvolvidos, com elemento de

internacionalidade, portanto, sendo heterogénea e internacional.

E de se notar que, uma transferéncia de tecnologia realizada dentro do Estado
Brasileiro, onde ambos os sujeitos estdo sob o ordenamento juridico brasileiro, vera sobre ela
incidir as disposigdes referentes aos contratos de tecnologia, como as normas tributarias,
concorrenciais € contratuais aplicaveis.

Todavia, quando a transferéncia em comento ¢ a heterogénea e/ou internacional,
outros aspectos deverdo ser levados em consideragdo, aspectos esses que serdo objeto de

estudo do proximo capitulo.

2.5 Beneficios da transferéncia de tecnologia

Como dito anteriormente, existe uma variedade de formas para a aquisicdo de
tecnologia a parte dos métodos comerciais. Uma alternativa, a exemplo, seria a capacitacao
de especialistas em institutos de pesquisa e centros de estudos avangados, através da qual
teriam acesso a publicagdes, revistas e livros especializados, a cartas-patente, entre outros
documentos, que, em ultima instancia, proporcionariam a aquisicdo de conhecimento sobre

determinada tecnologia.

Ocorre que, inevitavelmente, os métodos utilizados e o conhecimento adquirido por
essa alternativa nao serdo eficazes a ponto de trazer aquelas pessoas a capacidade de produzir
bens e produtos, especialmente, quando tais conhecimentos foram obtidos por meio de

descrigdes de patentes de invengdes.

Essa conseqiiéncia é explicada, basicamente por dois fatores: o primeiro porque os
direitos exclusivos sobre uma invengdo pertencem a seu titular, ou seja, sem sua autorizagao,
terceiros ndo poderdo colocar em pratica a inveng¢do, em circunstdncias normais. Em
segundo, em razdo do fato de que nem todo o conhecimento, como o know how, que
simplifica ou ¢ 1til para a manipulagdo da invengdo estd disponibilizado na descricdo da

invengdo na carta patente’

" WIPO. Op.cit. p.172
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Aponta Jodo Marcelo Assafim que os principais beneficios para o receptor ou
adquirente sdo: “a) adquirir tecnologia que lhe permita uma melhor posicdo de
competitividade no mercado; b) atrair, para si, uma clientela gerada pela propria tecnologia

adquirida; ¢) complementar seus proprios programas de desenvolvimento™.”

Ja para o concedente, as razdes favoraveis para que ele coloque sua tecnologia a
disposicdo sdo: a) constituigdo de uma alianga com parceiros capazes de melhorar a
concepg¢do da tecnologia no intuito de colocé-la no mercado, b) a formagdo de uma alianca
com parceiros com capacidade de fabricar aquele determinado produto, quando o concedente
ndo possui de meios para sua fabricagdo, c) a compensacgdo pela auséncia de capacidade de
exploracao comercial, situagdo mais evidente quando se trata o concedente de um instituto de

pesquisa, por exemplo.”

3. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

3.1. Introducao

" Loc. cit.
MENDES, Philip. Concession de licence et transfert de technologie. Disponivel em:
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/pharma_licensing.pdf> Acesso em 10 out. 2008
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A relagdo pela qual o detentor de tecnologia a fornece para o adquirente ¢ de natureza
essencialmente contratual. Essa transagdo formal entre as partes envolvidas estabelecera as
condi¢des em que a transmissdo da tecnologia estard pautada, podendo dar-se tanto

onerosamente, o que ocorre na maioria dos casos, quanto gratuito.

Por contrato, a doutrina civilista entende que ¢ um acordo de vontades, em
conformidade com os parametros legais feito para produzir efeitos juridicos, qual seja de

adquirir, resguardas, transferir, modificar, conservar ou extinguir direitos.”’

Tal conceito pode ser aplicado também aos contratos de transferéncia de tecnologia
haja vista que na concepgao civilista o contrato ¢ de natureza patrimonial, o que corresponde
perfeitamente a natureza dos contratos em questdo, considerando que o objeto desses
negocios juridicos ¢ a transmissdo de tecnologia, a qual, indubitavelmente possui valor

patrimonial.

Cumpre destacar, desde ja, que ndo se pretende afirmar que as normas contidas no
vigente Codigo Civil™ serdo aquelas aplicaveis aos contratos de transferéncia de tecnologia
em prevaléncia sobre normas tributarias, da propriedade industrial e da concorréncia

especificas ao tema.

Em verdade, fazendo-se mengdo as leis civis, busca-se tdo somente adequar as
disposi¢des normativas especificas aquelas, no que couber, de tal maneira que a estrutura de
analise desses contratos possa ser acrescida elementos capazes de dar uniformidade ao

assunto e embasé-la igualmente dentro de uma norma mais genérica, qual seja a civil.

Sem maiores preocupagdes preciosistas, pode-se dizer que o contrato de transferéncia
de tecnologia ¢ todo contrato celebrado com vistas a transmissao de direitos protegidos pela
propriedade industrial e também por direitos que, embora ndo sujeitos ao crivo do INPI, sdo
bens imateriais, ja que dotados de elementos necessarios para que sejam considerados como
tais, como por exemplo, valor patrimonial.

Nesse particular, ¢ necessario que se diga que, o conceito de contrato de transferéncia

79 <

de tecnologia, como bem assevera o Jodo Marcelo Assafim,” “ndo ¢ um mero exercicio

" PEREIRA, Caio Mario da Silva. Institui¢cdes de Direito Civil, , Contratos, Declaracdo Unilateral de Vontade.
Responsabilidade Civil., 12? edigdo. Editora Forense, 2005.

® BRASIL. Lei n° 10406, de 10 de janeiro de  2002. Disponivel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/1eis/2002/L.10406.htm > Acessado em 16 de outubro de 2008

" ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. Op. cit. p.101.
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académico, ja que corresponde a necessidade de delimitar o Ambito dos diferentes tipos

contratuais destinados a transferéncia de tecnologia”. Continua o doutrinador:

No Brasil, a auséncia de uma normativa geral para a transferéncia de tecnologia
nos obriga a analisar uma série de aspectos (relativos a principios, garantias,
direitos, obrigagdes, etc.) que constituem uma determinada unidade dos efeitos da

disciplina das relagdes juridicas.

No entanto, cumpre adicionar, que o objeto do presente estudo ndo pretende
desenvolver de maneira aprofundada os elementos e caracteristicas desses contratos em toda
sua complexidade, mas sim observar a disciplina normativa incidente sobre eles, o que para

tanto, impde que seja, primeiramente, divulgada tal 16gica legislativa.

3.2 Requisitos de validade

O contrato, como todo negocio juridico, deve atender a certos requisitos para que
tenha plena eficicia. Tais requisitos podem ser divididos em trés grupos: subjetivos,

objetivos e formais.

Naqueles subjetivos, podem ser classificados (I) capacidade genérica, (II) capacidade
especifica, e (III) consentimento. Nos objetivos estdo (I) possibilidade, (II) liceidade, (III)

determinagdo, e (IV) economicidade. No terceiro encontra-se a formalidade.™

Importante que se ressalte que nessa parte do estudo serdo somente indicadas
caracteristicas gerais do contrato de transferéncia de tecnologia a luz da doutrina do Direito
Civil. Somente em um segundo momento, serdo explicados individualmente os contratos de
licenga de exploracdo de patentes e uso de marcas e de fornecimento de tecnologia,

especificamente o know how.

8 PEREIRA, Caio Mdrio da Silva. Institui¢des de Direito Civil: Contratos, Declaracdo Unilateral de Vontade.
Responsabilidade Civil., 12* ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v.3.p.7.
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3.3. Caracteristicas

Num primeiro momento, ¢ de se observar a diversidade dos contratos de transferéncia

de tecnologia, sendo dificil muitas vezes estabelecer caracteristicas comuns a todos eles.

Contudo, algumas caracteristicas podem ser apontadas tais como a consensualidade,

bilateralidade, sinalagmatismo, onerosidade e atipicidade ou tipicidade.

A consensualidade ocorre na medida em que as partes envolvidas concordam com os
termos daquele contrato. Segundo Caio Mario®', ela abrange trés aspectos: (I) Acordo sobre a
existéncia e natureza do contrato, (II) Acordo acerca do objeto contratado, (III) Acordo sobre
os termos contratuais. Assim, um contrato de transferéncia de tecnologia, em que ambas os
sujeitos concordem com todos os aspectos acima referidos, € em conformidade com a lei, ja
serd suficiente para a geracao das obrigacdes ali contidas. Ressalva porém se faz quanto a
obrigatoriedade de submissdo desses contratos perante o INPI, como serd visto
posteriormente, para que os efeitos alcancem terceiros, o que ndo impede, em primeiro

momento, o surto de efeitos entre as partes.

A bilateralidade nesses contratos da-se uma vez que as obrigagdes sdo estabelecidas
para ambas as partes, onde um, no caso o fornecedor, obriga-se a autorizar o uso de um
determinado bem imaterial e o outro, adquirente obriga-se a remunera-lo pelo uso desse

mesmo bem.

Conseqliéncia da bilateralidade ¢ o sinalagmatismo uma vez que a obrigacdo de um
corresponde a obrigacdo do outro, ou seja, a autorizacdo do uso e exploragdo do bem
imaterial pelo concedente corresponde a remuneracao paga pelo adquirente para que usufrua

dessa permissao.

Quanto a onerosidade, ¢ imprescindivel que haja uma ressalva. Ao enquadra-la como
uma das caracteristicas, ndo quer se dizer que estara presente necessariamente em todos os
contratos. Ao contrario, ndo ha qualquer tipo de proibi¢do em fixar a natureza gratuita dessas

espécies contratuais.

Contudo, optou-se aqui, por apontar a onerosidade como caracteristica, uma vez que,
como dito no item 3.4.1, o carater patrimonial ¢ inerente aos contratos de transferéncia de

tecnologia. Aqueles que os celebram estdo, em geral, inseridos em um alto grau de interesse

! bid. p.30
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econdmico, o que justifica o estabelecimento de um contrato onde as partes fixam encargos

reciprocos para a obtencao de beneficios para ambas.

E considerado tipico todo contrato que estd regulado pela lei, seja de forma concisa
ou detalhada. Atipico por sua vez ¢ o contrato que configura nova relagdo juridica que nao
vislumbrada nos corpos normativos, mas que nasce a partir de uma necessidade das partes.
Ainda que nao disposto especificamente pela lei, o artigo 425 do Codigo Civil permite a

estipulacdo de contratos atipicos, desde que observadas as normas gerais do Codigo.

Particularmente, os contratos de transferéncia de tecnologia, embora citados no artigo
211 da LPI, ndo podem ser considerados tipicos pela mera nomeagao legal. Neste sentido, ¢
de se afirmar que os contratos de transferéncia de know how sdo atipicos, pois que inexistente

¢ sua previsdo normativa.®

Embora a atipicidade esteja presente nos contratos de transferéncia de tecnologia em
geral, e especificamente no caso do know how, dada caracterizagdo nao deve ser atribuida aos
contratos de licenca de exploracdo de patente e de uso de marca, pois que a LPI atribui

disciplina a eles, conforme pode ser inferido abaixo:

Artigo 61 -. O titular de patente ou o depositante podera celebrar contrato de
licenga para exploragao.

Paragrafo unico. O licenciado podera ser investido pelo titular de todos os poderes
para agir em defesa da patente.

Artigo 130 — Ao titular da marca ou ao depositante ¢ ainda assegurado o direito de:

()

IT — licenciar seu uso; (...)

Conclui-se entdo que quanto a classificacdo de tipicidade dos contratos de
transferéncia de tecnologia, ndo existe uniformidade entre eles, contudo sendo possivel

afirmar que grande parte deles ¢é atipica.*

8 ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. Op.cit. p.153 et seq.
8 LEONARDOS, Gabriel Francisco. Op.cit. p.85.
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3.4. Autonomia da vontade e a intervencio do Estado nos contratos de

transferéncia de tecnologia

A Constituicdo Federal de 1988, em seu artigo 170, estabelece que a ordem

econdmica esta fundada na valoriza¢ao do trabalho humano e na livre iniciativa.

A livre iniciativa enfatizada na Carta Magna engloba a liberdade de industria,
comércio, empresa e liberdade contratual. Referido dispositivo, portanto, reflete o principio
do liberalismo econdmico®, explicitamente previsto no paragrafo unico do mesmo artigo,
como se vé: “E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer atividade econdmica,

independentemente de autorizacdo de 6rgdos publicos, salvo nos casos previstos em lei.”

Como conseqiiéncia desse principio, a ordem juridica assegura aos individuos a
possibilidade de criar vinculos obrigacionais a partir de negocios juridicos, havendo assim a
liberdade de contratar desde que observados, logicamente, os requisitos levantados no item
3.4.1. Assim, dentro de relagdes empresariais € econdmicas, a livre iniciativa d4 vida a
autonomia da vontade das partes a qual ¢ a origem da criagdo dos contratos em geral, e

obviamente, assim sendo, também ¢é dos contratos de transferéncia de tecnologia.

Essa liberdade de contratar desenvolve-se em quatro etapas. A primeira ¢ constituida
pelo arbitrio de decidir pela contratacdo ou ndo, de acordo com a conveniéncia e interesse de
cada um.* Ja a segunda ocorre a partir do momento em que cada um tem a faculdade de
escolher a pessoa com quem deseja contratar e o que deseja contratar. Por sua vez, a terceira
nada mais ¢ do que o momento em que, tendo sido escolhido o objeto e os sujeitos do
contrato, acontece a discussdo das cldusulas contratuais, redigindo as partes o teor contratual

segundo sua conveniéncia e seus interesses.

Por seu turno, a quarta etapa é aquela em que uma vez concluido o contrato, e sendo

lei entre as partes, garante condigdes para que qualquer uma delas acione o poder

8 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivoe. 24 ed. rev. e atual. S3o Paulo: Malheiros,
2005. p.793.

% Caio Maério coloca que hoje muitas vezes essa primeira etapa ndo é absoluta uma vez que a propria lei
estabelece excegdes ao principio da autonomia como acontece por exemplo no Codigo do Consumidor, art. 39, 11
e IX-A, ao dispor que o fornecedor de produtos e servigos ndo pode “recusar atendimento as demandas dos
consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, ¢, ainda, de conformidade com os usos ¢
costumes”.

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Op.cit. p.22.
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jurisdicional do Estado a fim de que sejam respeitados os dispositivos contratuais acordados,

se for caso.

Contudo, ndo obstante, encontrar a autonomia da vontade embasamento legal no
principio econdmico constitucional de livre iniciativa, que fique claro que o ultimo sofre

limitagdes resultantes da propria concepgao constitucional.

Isso ocorre na medida em que a livre iniciativa econdmica esta inserida num cenario
de promogao de justica social, melhor dizendo, o objetivo em ultima instancia ¢ a promogao
de justi¢a social. Nessa medida, em considerando essa meta precipua, a livre iniciativa sera

mitigada em favor do interesse coletivo.®

Neste sentido, na medida em que os negdcios juridicos que envolvem transferéncia de
tecnologia sdo concebidos por muitos paises e especialistas como um negdcio estratégico do
ponto de vista negocial e de desenvolvimento e, portanto, seriam, na falta de melhor termo,
de interesse coletivo, o estado entende por bem intervir nesses contratos. Isto porque, como
ja referido, a tecnologia, hoje, ganha uma importancia nunca dantes vista na historia da
humanidade, representando um ativo estratégico e imprescindivel para todos aqueles que
desejam alcangar ou manter-se em um nivel privilegiado dentro de um mercado deveras

competitivo e dindmico.

Levando-se em consideracao a relevancia do tema, alguns paises em desenvolvimento
ou subdesenvolvidos comecaram a adotar politicas publicas de cunho intervencionista a fim
de que fosse estimulado o fortalecimento do desenvolvimento tecnolégico em detrimento do

quadro de importagdo de tecnologia estrangeiro.

Esses paises entenderam que uma politica muito permissiva no tocante a importagao
de tecnologia poderia prejudicar o desenvolvimento nacional, além do mais, na medida em
que a importacdo de tecnologia resulta em remessa de pagamentos aos fornecedores de
tecnologia, identificava-se ai, uma circunstancia de possivel comprometimento aos interesses

das politicas cambiais e fiscais dos paises.

Na América Latina, o Pacto Andino criado pelo Acordo de Cartagena de 1969, foi
uma manifestacdo importante de alguns paises latinos para a criagdo de medidas visando o

fortalecimento da economia dos paises componentes do pacto.®’

8 SILVA, José Afonso. Op. cit. p.794.
¥ VIEGAS, Juliana. Dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia sob o Regime da Nova Lei de Propriedade
Industrial. Revista da ABPI, n° 34 — Mai/Jun 1998.
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Especificamente no tocante aos contratos de transferéncia de tecnologia, a Decisdo n°
24 da Comissdo do Acordo de Cartagena,* adotada em 31 de dezembro de 1970, em seu

artigo 18 aprovou que:

Todo contrato sobre importacdo de tecnologia e sobre patentes e marcas, devera
ser examinado ¢ submetido a aprovacdo do organismo competente do respectivo
Pais Membro, o qual devera avaliar a contribuicdo efetiva da tecnologia importada
mediante a estimativa de suas provaveis utilidades, o preco dos bens que
incorporem a tecnologia ou outras formas especificas de quantificagdo do efeito da
tecnologia importada.

Na mesma época, no Brasil, estavam sendo adotadas medidas intervencionistas nesses
contratos, tendo em idéia toda a 16gica mencionada anteriormente. Revelando essa politica, o
Ato Normativo n° 15 do INPI, de 11 de setembro de 1975% atribuiu a competéncia, dada pela

legislagdo vigente a época, ao INPI para adotar medidas capazes de regular e acelerar a

transferéncia de tecnologia, em conformidade com o interesse nacional.

Apds a expedicdo de outros Atos Normativos complementares ao AN n°15/75,
finalmente hoje vigora o Ato Normativo n® 135 do INPI, de 15 de abril de 1997, cujo teor
serd tratado em momento oportuno. Contudo, ¢ de salientar a disposi¢ao que prevé a
interveniéncia do INPI nos contratos de transferéncia de tecnologia, e mais importante que

informa quais seriam os contratos submetidos a esse 0rgao.

De acordo com o AN n° 135/97, item 1.2:

O INPI averbara ou registrara, conforme o caso, os contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia, assim entendidos os de licenga de direitos (exploragao
de patentes ou de uso de marcas) ¢ os de aquisicio de conhecimentos
tecnolégicos (fornecimento de tecnologia e prestacio de servicos de assisténcia
técnica e cientifica), e os contratos de franquia. (grifos nossos)

% O inteiro teor do acordo pode ser encontrado em:
http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/c_Newdocs.asp?GruDoc=07 > Acesso em 10 out. de 2008.
% CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op.cit. pg. 716.

%O AN n° 135/1975 esta disponibilizado em http://www.inpi.gov.br/menu-

esquerdo/contrato/pasta legislacao/oculto/ato_135 97 html > Acesso em 10 out. 2008.



http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/ato_135_97_html
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/ato_135_97_html
http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/c_Newdocs.asp?GruDoc=07
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No mesmo sentido, o artigo 211, da LPI ao fixar que o INPI registrara os contratos
que impliquem em transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e similares para que

esses produzam efeitos perante terceiros.

Portanto, os contratos indicados no AN n° 135/1997 do INPI juntamente com aqueles
apontados no dispositivo da LPI supramencionado deverao ser averbados e registrados

perante o INPI para que surtam efeitos perante terceiros.

Importante esclarecer que incidem sobre tais contratos um conjunto de normas
esparsas, mormente de cunho tributario, concorrencial, cambial e de propriedade intelectual,

as quais merecerdao enfoque em momento posterior.

Em decorréncia desse raciocinio, ¢ levando em consideracdo a necessidade de
desenvolvimento tecnoldgico nacional e a imperatividade de diminuicdo de fluxo de
importagdo de ativos tecnoldgicos das grandes poténcias, € que se formou, para os casos de
contratos internacionais de transferéncia de tecnologia e similares, a afirmativa de que o

Estado deve intervir de alguma forma nesses contratos.

Sendo assim, o dirigismo contratual diverge da nocdo de autonomia da vontade
apontada, encontrando prote¢do na idéia de que em um contrato de transferéncia de
tecnologia internacional e heterogéneo revela a fragilidade do adquirente de tecnologia

residente no Brasil, importando na necessidade de interven¢ao do Estado no contrato.

Como havera oportunidade de observar, essa fun¢do de controle nesses contratos ¢
exercida, precipuamente, pelo INPI, mas também em determinados casos, serdo eles
submetidos a analise do CADE quando deflagrada uma eventual e possivel hipdtese de abuso

de poder econdmico e conseqiiente fragilizacdo da livre concorréncia.

Frise-se que neste presente trabalho s6 serdo explorados os contratos de licenga de
exploragdo de patentes, de licenca de uso de marca e de fornecimento de tecnologia (know
how), ndo se pretendendo esgotar todos os aspectos conceituais e estruturais desses contratos,

mas tdo somente fornecer subsidios para o melhor entendimento das normas a eles aplicaveis.

3.5 Fungéo social dos contratos de transferéncia de tecnologia
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Como acertadamente leciona Caio Mario”', o contrato origina-se de uma declara¢do
de vontade, tendo forca obrigatoria entre as partes. Todavia, deve estar ele dentro dos limites
da fungdo social do contrato e pautado no principio da boa-fé”%, nos termos dos artigos 421 e

422 do Cédigo Civil.

Neste sentido, tais principios também devem balizar os contratos em comento.
Devido a sua importancia, neste momento, serd dado um panorama da fungdo social

particularmente no tocante aos contratos de transferéncia de tecnologia.

Como propde o Codigo Civil, em seu artigo 966, empresario ¢ aquele que exerce
profissionalmente atividade econdmica para a produgdo ou a circulacdo de bens ou de
servicos. O objeto da empresa, portanto, ¢ a circulagdo e produgdo de riqueza, o que
proporciona o desenvolvimento econdomico e social, uma vez que, dentre outros aspectos, o
bom andamento da empresa gera emprego, logo, maior poder de compra, aumento do

consumo, assim sucessivamente, refletindo positivamente nas realidades economica e social.

Dessa forma, os contratos empresariais, sao importantissimos para Sservir como
instrumento através do qual o objeto da empresa, isto €, a produgdo ou a circula¢do de bens e

servigos, € realizado.

No que se refere aos contratos empresariais, parece logica a inser¢do dos contratos de
transferéncia de tecnologia nessa classificagdo, sendo espécies do género contrato

empresarial.”

Nos contratos de transferéncia de tecnologia, onde o objeto ¢ a transmissdo de
tecnologia, torna-se claro que a circulagdo de um bem imaterial como a tecnologia,
representa a circulacao de riqueza, ja que a aquela sem davida ¢ um bem de altissimo valor

que ganha relevo e importancia de forma exponencial.

Some-se a isso, a questdo da contribuicao da divulgacdo e transmissdo da tecnologia
para o progresso social, uma vez que a aplicagao dos conhecimentos tecnologicos pode trazer
beneficios fundamentais para a sociedade, como ¢ o caso dos multiplos exemplos do
cotidiano em que ¢ possivel assistir aos efeitos brilhantes que a tecnologia pode trazer, por

exemplo, a saide humana.

1 Op.cit. p.22.

2 A boa-fé exigida atualmente deve ser entendida sob o ponto de vista objetivo, isto €, consiste no
comportamento das partes de cumprirem o estipulado no contrato de forma que os beneficios sejam aproveitados
por ambas.

% AMARAL, Pedro Eichin. Fungdo Social dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia. Revista da ABAPI,
n°66, set/out.2003. p.38
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Assim como muito bem conclui Pedro Amaral® :

O 4apice da producdo e da circulagdo de produtos e/ou servigos por meio de um
bem incorporeo ¢ atingido com pluralidade da sua exploragdo econdmica, de
forma harmonica, com cuidados a preservacdo de sua integridade e a reputacdo de

seus titulares. (...) Qualquer entrave a essa circulag@o deve ser rechagado (...)

Desse modo, faz-se necessario absorver o papel de destaque que os bens imateriais, e
especialmente a tecnologia, vem exercendo para a circulagdo de riquezas Isto posto, aos
contratos de transferéncia de tecnologia igualmente nao deve ser ignorado o papel de crucial
importancia, pois representam uma das ferramentas para que haja uma melhor eficiéncia da
circulagdo da tecnologia, o que em ultima instancia, poderd ser utilizado em prol do bem

estar social.

3.6. Modalidades

3.6.1. Introducdo

Como informado anteriormente, no presente estudo ndo se pretende explorar toda a
gama de contratos de transferéncia. Dessa forma, a seguir serdo apresentados os principais
elementos dos contratos de licenca de exploragdo de patente, de licenca de uso de marca e de

contratos de know how.

3.6.2 Licenca de exploracdo de patente

* Loc. cit.
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De acordo com o artigo 42 da LPI, o titular de uma patente possui meios para impedir
a exploracao do objeto de seu direito patentario por terceiros. Terceiros estardao impedidos de

explorar aquela patente caso ndo tenham o consentimento de seu titular.

A contrariu sensu, se o terceiro recebe permissao do titular da patente de explora-la,

ndo existe mais impedimentos aquele terceiro para sua exploragao.

Essa autorizacdo consiste na chamada licen¢a de exploragao de patente, que ¢ um
contrato pelo qual o titular da patente concede o direito de uso do objeto de privilégio, ainda
que esse esteja tdo somente depositado, a outrem, mantendo-se, contudo na posi¢do de

proprietario daquele privilégio.

Essa autorizagdo ¢ composta por dois aspectos, um negativo € um positivo. O positivo
configura-se na medida em que o titular da patente, denominado licenciante, concede ao
adquirente, ora licenciado, o direito de explorar o objeto da patente, juntamente com todos os
meios e poderes dele decorrentes. J4 o negativo vislumbra-se quando o licenciante obriga-se
a nao fazer uso de seus poderes legais para impedir o uso do objeto da patente pelo

licenciado.”

Parte da doutrina brasileira somando for¢as com parte da doutrina estrangeira entende
que o contrato de licenca oneroso, e aqui deve-se entender contrato de licenca de bens
imateriais em geral, € ndo especificamente ao de exploracao de patentes, € um contrato que
se assemelha muito com a locacdo de bens materiais. Porém quando essa licenca for gratuita,

dai haveria maior aproximacao entre a licen¢a e o comodato.

Note que, segundo alguns autores pretendem, existe uma natureza supletiva da
aplicacao das normas civis atinentes a locagao e ao comodato, uma vez que a LPI ndo oferece

subsidios suficientes para agasalhar de maneira so6lida a licenga de patentes.

Nao obstante referido entendimento, ¢ de bom grado que se diga que o modo que se
dard a exploracdo sera observado e negociado caso a caso, sendo dificil, por vezes, elencar
todas as hipoteses de plataformas de exploragdo. O pactuado pelas partes ¢ que ira conduzir

os efeitos da licenca.

No tocante aos tipos de licenga de patentes, podera ela ser simples ou exclusiva. A

primeira significa que o licenciante podera continuar a explorar direta ou indiretamente sua

% BARBOSA, Denis Borges. Licengas ¢ Cessdo. Revista da ABPI, n° 40- Mai/Jun 1999. p.29.
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patente. Na segunda, o licenciante renuncia ao direito de explorar a patente”. Nos dois casos,

contudo, o licenciante continua sendo proprietario do privilégio.

Em relagdo ao objeto da licenca de patente, ¢ licito afirmar ser o direito de patente do
licenciante. Outrossim, ¢ possivel que o objeto da licenga recaia sobre um pedido de patente
junto ao INPI, e quanto a isso ndo ha nenhum impedimento, haja vista que a propria lei prevé
ao mencionar que: “Art. 61. O titular de patente ou o depositante podera celebrar contrato de

licenga para exploragdo” (grifos nossos).

No tocante a forma de remuneracdo, comumente as partes estipulam ou um percentual
incidente sobre o preco liquido de venda ou um valor fixo por unidade vendida. Vale dizer
que a remuneracao nas licengas de exploracdo de patentes recebe a designacao especifica de
royalty, termo que segundo a Lei n® 4.506, de 30 de novembro de 1964°" deve ser entendido

da seguinte forma:

Art. 22. Serdo classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, frui¢do, exploragao de direitos, tais como:

()

¢) uso ou exploragdo de invengdes, processos ¢ formulas de fabricagdo e de marcas
de industria e comércio (...) %

Se, contudo, o objeto da licenca estd baseado em um pedido de patente, ndo podera
haver a remuneracao referida. Sendo possivel, contudo, sé a partir do momento que a patente
for concedida, devendo ser solicitada a alteracdo do Certificado de Averbagdo, retroagindo a

remuneracdo a data do inicio da licenga.”

% Como ressalva Denis Barbosa, certos autores compreendem que a licenga exclusiva ndo significa a renuncia do
licenciante ao direito de explorar diretamente a patente, e sim rentincia no sentido de vedagdo de conceder novas
licengas.

BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p.30.

9 BRASIL. Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispde sobre o imposto que recai sobre a renda e
proventos de qualquer natureza. Disponivel em http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/[.4506.htm > Acesso
em 18 out. 2008

% Gabriel Leonardos fornece também o conceito de royalties para o Direito Tributario Internacional, o qual
segundo o artigo 12, paragrafo 2° da CM-OCDE/1992 pode ser definido como “ pagamento de qualquer natureza
recebido como contraprestagdo pelo uso, ou pelo direito de uso, de qualquer direito autoral sobre obra literaria,
artistica ou cientifica, incluindo filmes cinematograficos, qualquer patente, marca, desenho ou modelo, plano,
qualquer formula ou processo secreto ou por informagdes relativas a experiéncia industrial, comercial ou
cinetifica.”

LEONARDOS, Gabriel Francisco. Op. cit. p.105.

% Cnf. palestra ministrada por Lia Medeiros, Coordenadora-Geral da DIRTEC/INPI no Férum Propriedade
Industrial: Transferéncia de Tecnologia realizada em 05 de novembro de 2008 na EMARF.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4506.htm
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A vigéncia do contrato de licenca de patente pode ser estipulado pelas partes, mas

nunca podera exceder ao tempo de vigéncia do proprio privilégio.

Cumpre finalmente apontar que para que a licenga de patente surta certos efeitos

econdmicos e também tenha efeitos perante terceiros ¢ imperativa sua averbacao no INPL

3.6.3. Licenca de uso de marca

De acordo com o artigo 130 da LPI, ao titular da marca ou depositante ¢ assegurado o

direito de licenciar seu uso.

A licenca de uso de marca consiste em um contrato através do qual o titular da marca
ou seu depositante, nesse caso o licenciante, pode conceder o direito de uso da mesma ao

licenciado, permanecendo aquele com a titularidade da marca.

Assim como ocorre na licenga de exploracdo da patente, parte da doutrina entende
que a licenca de marca, se onerosa, pode ser considerada como um contrato de locacdo, e se

gratuita como um contrato de comodato.

Igualmente existe nesse caso a natureza supletiva da aplicagdo das normas civis

atinentes a locag@o e ao comodato, desde que ndo incompativeis com as disposi¢des da LPI.

O que deve ser frisado, no tocante a licenca de marca ¢ a discussdo decorrente da
propriedade ou ndo de sua inclusdo na classificacdo de contratos de transferéncia de
tecnologia. Como mencionado anteriormente, a conceituagdo de tecnologia usada como
referencial no presente estudo ¢ a restrita concebendo a tecnologia como o conjunto de
conhecimentos técnicos, instrumentos e processos industriais empregados em um

determinado setor, na fabricagdo de um produto ou na prestacao de um servico.

De inicio, portanto, ndo caberia espaco para que fosse considerada como um contrato
de transferéncia de tecnologia. Tal entendimento, contudo, ndo encontrou apoio na lei e

tampouco no Ato Normativo n® 135/97 como se pode notar adiante:

I. DA AVERBACAO OU DO REGISTRO
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2.0 INPI averbara ou registrara, conforme o caso, os contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia, assim entendidos os de licenga de direitos (exploragdo
de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisicdo de conhecimentos
tecnologicos (fornecimento de tecnologia e prestagdo de servigos de assisténcia
técnica e cientifica), e os contratos de franquia.

Para Gabriel Leonardos'®, contudo, a inser¢do parece fazer sentido na medida em que
através da licenga de marca, o licenciante exerce o controle de qualidade dos produtos que
serdo fabricados em sua decorréncia. O autor acaba por concluir que, uma vez que o padrao
de qualidade dos produtos deve ser mantido, o licenciante comunicard ao licenciado as
informacdes tecnoldgicas necessarias para a consecucao de tal objetivo.

O objeto da licenca de marca ¢ licenciar seu uso a terceiro. Da mesma forma que na
licenca de patente, ha a possibilidade de que seu objeto recaia sobre um pedido de marca
junto ao INPI como pode se depreender do artigo 130 da LPI, in fine: “Art. 130. Ao titular da

marca ou ao depositante ¢ ainda assegurado o direito de: (...) II- licenciar seu uso (...)”

No tocante a forma de remuneragdo, comumente as partes estipulam ou um percentual
incidente sobre o preco liquido de venda ou um valor fixo por unidade vendida e assim como

no caso da licenga de patente a remuneracao ¢ denominada royalty.

Todavia, caso o objeto da licenca seja um pedido de marca, ndo poderd haver a
remuneracao referida. Sendo possivel, contudo, s6 a partir do momento que a marca estiver
registrada, devendo ser solicitada a alteragao do Certificado de Averbagao, retroagindo a

remuneracao a data do inicio da licenga.

A vigéncia do contrato de licenca de patente pode ser estipulado pelas partes, mas

nunca podera exceder ao tempo de vigéncia do proprio privilégio.

A sua averbagdo também ¢ imperativa para que os efeitos alcancem terceiros e

também para que surta efeitos economicos.

3.6.4. Licenca de know how

E o contrato pelo qual o controlador do know how, transmite ao recipiente
informacdes técnicas ndo protegidas por patentes. Também pode-se dizer como “ um negdcio

juridico celebrado entre pessoas — fisicas ou juridicas — em virtude do qual uma delas (o

1% Op.cit.p.91
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licenciante), titular do know how, autoriza sua contraparte (o licenciado ou receptor) a
explora-lo durante um tempo determinado e, com este fim, obriga-se a pd-lo em seu

conhecimento efetivo.”'"!

O licenciante, salvo em alguns casos, mantém-se com a titularidade do know how,

podendo dele continuar a obter vantagens a partir de sua exploragao.

Cabe frisar que a prote¢ao dada ao licenciante nesse tipo de contrato ¢ mais fragil em
relacdo aquela dada nas licengas de direitos protegidos pela propriedade industrial, ja que no

primeiro sé ha a forca contratual e ndo a forca de propriedade desse conhecimento.

4 — A DISCIPLINA DOS CONTRATOS DE TRANSFERKENCIA DE
TECNOLOGIA

4.1. Introducao

%" ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. Op. cit. p. 210.



60

Considerando que o objeto do presente estudo ¢ dar enfoque aos contratos de

1'2 neste capitulo, serdo abordadas as

transferéncia de tecnologia heterogénea e internaciona
principais questdes das diversas normas ao longo da historia de regulamentagdo dos contratos
de transferéncia de tecnologia, a fim de que possam ser entendidos o contexto histdrico e a

racionalidade por trds dessas normas.

Contudo, tendo em vista o grande emaranhado de leis concernentes a tal matéria bem
como a sua complexidade, serdo apresentados apenas os principais pontos de tais legislacdes,
uma vez que a exposicdo de todos os dispositivos legais referentes ao tema usurparia

demasiadamente a pretensao deste estudo.

Logo, sera exposto o cenario atual das normas disciplinadoras sobre esses contratos

além de serem discutidas aspectos e criticas sobre elas.

4.2. Precedentes

E possivel afirmar que o Codigo de Propriedade Industrial de 1945 foi o primeiro
corpo normativo a tratar da questdo da transferéncia de tecnologia, estabelecendo pela
primeira vez a licenga de direitos da propriedade industrial ao dispor que: “Art. 50. O
proprietario da patente de invengdo, modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, seus
sucessores ou mandatarios poderdo conceder licenca para a exploragdo do invento

privilegiado.”

Um dado importante foi que nesse mesmo Cddigo foi instaurada uma forma de
controle estatal nos contratos de transferéncia de tecnologia. Ficou estabelecido, por
exemplo, que para que a concessao da licenca prevista no artigo 50 produzisse efeitos perante
deveria haver a anotacdo no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, 6rgao

antecessor ao INPI.

Igualmente, estabelecia que para producdo de efeitos para os casos de licenca de

marcas deveria o contrato ser averbado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

192 Somente no que tange aos contratos de licenca de exploragdo de patente, licenca de uso de marca e de licenga
de know how, o qual também serd denominado aqui como de fornecimento de tecnologia.
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Em 28 de novembro de 1958, veio a Lei n® 3.470'%, trazendo com ela disposi¢des
atinentes aos contratos de licenciamento de marcas e patentes. Dispunha que, para que
houvesse dedutibilidade fiscal dos pagamentos por tecnologia decorrentes de licenca de
patentes, de marca e contrato de fornecimento de tecnologia'™, era mandatorio o registro
desses contratos no DNPI, em conformidade com a Cddigo de Propriedade Industrial de

1945.

Quanto a esse entendimento, vale transcrever o artigo 74 que informava:

Art 74. Para os fins da determinag@o do lucro real das pessoas juridicas como o
define a legislagdo do impodsto de renda, somente poderdo ser deduzidas do lucro
bruto a soma das quantias devidas a titulo de " royalties " pela exploragdo 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.

§ 1° Serdo estabelecidos e revistos periodicamente mediante ato do Ministro
da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as dedugdes de que trata
éste artigo, considerados os tipos de producdo ou atividades, reunidos em grupos,
segundo o grau de essencialidade.

§ 2° Poderdo ser também deduzidas do lucro real, observadas as disposi¢des
déste artigo e do paragrafo anterior, as quotas destinadas a amortizagdo do valor das
patentes de invengdo adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa juridica.

§ 3° A comprovacdo das despesas a que se refere éste artigo serd feita
mediante contrato de cess@o ou licenga de uso da marca ou invento privilegiado,
regularmente registrado no pais, de acoérdo com as prescrigdes do Cddigo da
Propriedade Industrial (Decreto-lei n® 7.903, de 27 de agbsto de 1945), ou de
assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, desde que
efetivamente prestados tais servigos.

Quanto a designacgdo de royalty, a época, esse era também utilizado para os contratos

de fornecimento de tecnologia, o que mais tarde foi mudado.

19 BRASIL. Lei n° 3.470, de 28 de novembro de 1958. Altera a legislagdo do Imp6sto de Renda e da outras
providéncias. Disponivel em http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/LEIS/.3470.htm > Acesso em 30 out. 2008.
1% E preciso observar que o que ¢ considerado para o INPI como contrato de fornecimento de tecnologia, ¢
tratado pelas leis fiscais, freqlientemente como de assisténcia técnica. A falta de uniformidade entre as leis
fiscais e as normas de propriedade industrial persistem até hoje, o que pode gerar muitos equivocos de aplica¢do
de lei no tocante ao contrato de fornecimento de tecnologia. Aqui, no entanto sera empregado o termo contrato
de fornecimento de tecnologia.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3470.htm
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Sendo assim, qualquer pagamento que ndo respeitasse aos limites estabelecidos pelo
supramencionado artigo poderia ser feito, o problema, contudo residia na questdo de ndo

possibilidade de dedu¢do dos valores eventualmente pagos.

Mais tarde, o Ministério da Fazenda editou a Portaria n° 436, de 30 de dezembro de
1958', até hoje em vigor, para estabelecer “coeficientes percentuais maximos para a
deducao de Royalties, pela exploragcdo de marcas e patentes, de assisténcia técnica, cientifica,
administrativa ou semelhante, amortiza¢do, considerados os tipos de produgdo, segundo o
grau de essencialidade”, levando-se em consideracdao o setor de atuagdo em questdo e sua

essencialidade para a economia.

Ao primeiro grupo que ¢ referente as industrias de base ficou estabelecido o percentual
de 5%, ao segundo grupo relativo as industrias de transformagao, o percentual varia entre 4%
e 1%, o primeiro correspondendo a: material de acondicionamento e embalagens, produtos
alimentares, produtos quimicos, produtos farmacéuticos e tecidos, fios e linhas, e o segundo
correspondente a outras industrias de transformagao, fazendo-se a ressalva que os royalties,
pelo uso de marcas de industria e comércio, ou nome comercial, quando o uso da marca ou
nome ndo seja decorrente da utilizagdo de patente, processo ou formula de fabricacdo: 1%

(um por cento), independentemente, do setor de atuacao.

Disciplinando a aplicagdo do capital estrangeiro e as remessas de valores para o
exterior, foi criada a Lei n® 4.131, de 03 de setembro de 1962'%, a qual estabelecia regras
quanto a transferéncia internacional de tecnologia. Através dela foi instituida, por exemplo,
uma divisdo dentro da extinta Superintendéncia da Moeda ¢ Comércio (SUMOC), hoje
Banco Central do Brasil (BACEN) para registro das remessas de qualquer titulo que
implicassem em transferéncia de rendimentos para o exterior, como era o caso da remessa de

royallties.

O caput do artigo 9° da lei mencionada informava:

Art.9° As pessoas fisicas e juridicas que desejarem fazer transferéncias para o
exterior a titulo de lucros, dividendos, juros, amortizagdes, royalties assisténcia

19 BRASIL. Portaria n° 436, de 30 de novembro de 1958. Estabelece coeficientes percentuais méximos para a
dedugdo de Royallties, pela exploragdo de marcas e patentes, de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, amortizagdo, considerados os tipos de producao, segundo o grau de essencialidade. Disponivel em
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/po_436_58 html > Acesso em 30 out.
2008.

16 BRASIL. Lei n° 4.131, de 03 de setembro de 1962. Disciplina a aplica¢do do capital estrangeiro e as remessas
de valores para o exterior e da outras providéncias. Disponivel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4131.htm



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4131.htm
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/po_436_58_html
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técnica cientifica, administrativa e semelhantes, deverdo submeter aos orgdos
competentes da SUMOC e da Divisdo do Imposto sdbre a Renda, os contratos e
documentos que forem considerados necessarios para justificar a remessa.

No tocante a remessa de pagamento decorrente de contrato de fornecimento de
tecnologia com fornecedores estrangeiros, ao Conselho da SUMOC foi dada a atribuigdo de
avaliar a efetividade da transferéncia de know how a empresa brasileira, conforme artigo o

artigo 10.

Um detalhe importante quanto a essa lei foi que, diferentemente do que ocorreu na lei
anterior, desejou diferenciar royalty dos pagamentos decorridos de contratos de fornecimento
de tecnologia, estabelecendo ainda que royalty seria o pagamento pelo direito de uso de bem

que € objeto de direito da propriedade industrial.

Ainda sobre o citado contrato, procurou a lei regulamentar o limite de cinco anos
prorrogéaveis pelo mesmo prazo para a deducdo de despesas dele decorrentes. Observa
Gabriel Leonardos'”’, que a intengdo do legislador foi o de privilegiar o sistema de patente, ja
que nesse Ultimo caso a dedugdo era possivel durante todo o periodo de vigéncia do
privilégio.

Mais de dois anos apos a Lei de 1962, veio a Lei n° 4.506, de 30 de novembro de
1964, cuidando da questdao do imposto sobre a renda e outros proventos de qualquer natureza.
Regulou também o tratamento fiscal dado ao pagamento de marcas e patentes, tendo
refor¢ado a ndo possibilidade de dedutibilidade do pagamento de royalties feitos a matriz ou
controladora estrangeira, da forma que estabelecera e Lei n® 4.131/62. Novidade foi a adogao
do mesmo impedimento para os casos de despesas de fornecimento de tecnologia em iguais

hipoteses.

Em 1967, o entdo vigente Cédigo da Propriedade Industrial de 1945 foi revogado
pelo Codigo da Propriedade Industrial de 1967, o qual manteve a obrigatoriedade de
averbagdo dos contratos de licenca de patentes e de marcas perante o DNPI para que

produzisse efeitos perante terceiros.

Pode-se dizer que as averbagdes de tais contratos no DNPI tinham em verdade efeito

de registro publico.

97 Op. cit. p.169.
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Com o advento do Codigo da Propriedade Industrial de 1969, a disciplina quanto a
necessidade de averbacao das licencgas de patentes junto ao DNPI para a produgao de efeitos
a terceiros manteve-se. No tocante a licenga de marcas, um aspecto importante foi trazido a
baila, que foi a obrigacdo do licenciante de exercer o controle de qualidade sobre os produtos

ou servigos que fossem decorréncia da licenga de marca.

4.2.1 As décadas de 70 € 80

A experiéncia das décadas passadas do crescente fluxo de transagdes de tecnologia
entre o Brasil e o exterior, em que o primeiro assumia constantemente a posicdo de

recebedor, representou um significativo envio de remessas ao exterior.

Some-se a isso, a desconfianca quanto as acdes do empresariado estrangeiro, que em
algumas ocasides do passado, acabou por praticar alguns abusos em relacdo a remessa de

royallties.

Isso provocou uma mudanga na estrutura politica de tratamento de capital estrangeiro
e remessas ao exterior, tendo como resultado, as leis acima indicadas criadas na tentativa de

mudanga desse cenario.

Contudo, a partir do inicio da década de 1970, o governo estava decidido a fortalecer
o empresariado nacional e promover o desenvolvimento tecnoldgico nacional, desejando a
substitui¢do de importagdes. Nessa mudanga de ideologia encontravam-se também outros
paises da América Latina, como pode ser ilustrado da Decisao n° 24 da Comissao do Acordo
de Cartagena de 1970'®, a qual procurava restringir a importagdo elevada e sem controle

estatal.

Dessa maneira, desejando o fortalecimento de desenvolvimento tecnoldgico o
Governo Brasileiro entendeu que certas medidas deveriam ser adotadas para a consecugao

desse objetivo.

Outro ponto era o entendimento da época de financiar o desenvolvimento nacional a

partir de recursos captados no exterior, o que a longo prazo, proporcionaria o fortaleceria o

1%V, item 3.4.
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pais e propiciasse que a deten¢do do capital estivesse nas maos do empresariado brasileiro e

do proprio Estado.

Com a criagdo do INPI pela Lei n® 5.648, de 11 de dezembro de 1970'”, o governo
procurou atribuir uma forga sélida ao recém criado 6rgdo, entendendo que algumas medidas
deveriam ser adotadas como: a sistematizacdo de procedimentos administrativos, constru¢ao
de mecanismos de apoio a absor¢do de tecnologia pela industria nacional e promogao de
estimulos ao desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento no pais. O 6rgao entdo passou
a ser um verdadeiro executor de politicas publicas''’, como pode ser inferido do artigo 2° da

lei que prevé:

Art 2° O Instituto tem por finalidade principal executar, no dmbito nacional, as
normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua fungdo social,
econdmica, juridica e técnica.

Paréagrafo unico. Sem prejuizo de outras atribuigdes que lhe forem cometidas,
o Instituto adotara, com vistas ao desenvolvimento econdmico do Pais, medidas
capazes de acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer
melhores condicées de negociacdo ¢ utilizagdo de patentes, cabendo-lhe ainda
pronunciar-se quanto a conveniéncia da assinatura ratificacdo ou denuncia de
convengoes, tratados, convénio e acordos sdbre propriedade industrial.

Em 1971, foi aprovado o novo Codigo da Propriedade Industrial, o qual previu a
submissdo de contratos de licenca de patentes e de marcas e de contratos de transferéncia de
tecnologia ao INPIL. Ou seja, a atribuicdo que antes era dividida entre INPI e SUMOC foi
unificada na figura do INPI. Essa lei abordou de maneira extensa os contratos de
transferéncia tecnologia, sobretudo porque essa era uma forma de controlar a remessa de

royalties.

Deste modo, o INPI ganhou a atribui¢ao de analise dos contratos de transferéncia de
tecnologia e ainda ganhou o poder de aprovar ou ndo os contratos de licenca e de

transferéncia que passavam pelo seu crivo.

Finalmente em 11 de setembro de 1975 foi editado o Ato Normativo INPI n° 15,

considerado de natureza bastante intervencionista. FEle classificou os contratos de

19 BRASIL. Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 2008. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da
outras providéncias. Disponivel em http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/L5648.htm > Acesso em 01 set.
2008.

"OMALAVOTA, Leandro Miranda. Patentes, marcas e transferéncia de tecnologia durante o regime
militar: um estudo sobre a atuagdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970-1984).2006.
Dissertagao (Pés-Graduacdo em Historia Social) — IFCS — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2006.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm
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transferéncia de tecnologia e correlatos em 5 categorias: licenga de exploragdao de patentes,
licenca para uso de marca, fornecimento de tecnologia industrial, cooperagdo técnico-

industrial e servicos técnicos especializados.

Fixou também a averbagdo de contrato como condi¢do para: (I) legitimar os
pagamentos dele decorrentes, tanto internamente quanto para o exterior, (II) permitir, a
dedutibilidade fiscal, quando fosse o caso e (III) comprovar, quando fosse o caso, a

exploragdo efetiva da patente ou uso efetivo da marca no pais.'"

No final da década de 80 comegou a haver uma flexibilizagao das averbagdes desses
contratos, mesmo porque se percebeu na pratica que uma politica demasiadamente restritiva
nao havia trazido beneficios ao pais. Tal mudanga foi sentida também nos paises vinculados
ao Pacto Andino que também haviam adotado uma posi¢ao restritiva no tocante aos contratos

de transferéncia de tecnologia.

4.3. Legislacao atual

A década de 90 foi marcada por um processo de desregulagdo, tom que a propria
Constituicdo de 1988 deu ao instituir a nova ordem econdmica. Esse processo foi sentido
mais vigorosamente com a entrada de Collor na Presidéncia, pela qual aquela postura austera
e intervencionista dos tempos da ditadura deu lugar ao processo de interven¢ao minima do

Estado na economia.

Isso foi refletido obviamente nas normas concernentes ao capital estrangeiro em
geral, tendo sido eliminados, por exemplo, os obsticulos a investimentos estrangeiros,
mediante a eliminagdo de imposto suplementar sobre remessa de lucros ao exterior, foi
eliminada também a proibicao de remessa de royalties decorrentes de licengas de marcas e
patentes entre subsididrias e respectivas controladoras estrangeiras, além de outras medidas

com o objetivo de estimular os investimentos estrangeiros.

A Resolucdo n® 22, de 27 de fevereiro de 1991 foi emitida cancelando o Ato
Normativo n° 15 que vigorara por mais de quinze anos. Ela realmente refletiu uma politica

mais liberal ja que flexibilizou o pagamento de royalties e taxas de fornecimento de

"' VIEGAS, Juliana. Dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia sob o Regime da Nova Lei de Propriedade
Industrial. Revista da ABAPI- n° 34 — Mai/Jun 1998.
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tecnologia entre partes sem qualquer vinculo, ndo se submetendo essas partes aos limites
impostos pela Portaria MF n°® 436/58. A despeito da nao observancia nesse particular ponto
da referida Portaria, ela vigora ainda para a dedutibilidade fiscal dos pagamentos feitos a
titulo de royalties e para a limitagdo de remessas ao exterior de empresas subsidiarias e suas

controladoras no exterior.'"?

Outro instrumento normativo que representou a flexibilizacdo de remessas ao exterior
foi a Circular 2.202 do Banco Central, de 22 de julho de 1992, uma vez que permitiu, aos
bancos autorizados a operar em cambio, a fazerem remessa ao exterior referentes a contratos

de servicos técnicos ou de consultoria, sem a necessidade de aprovagdo do INPI ou BACEN.

Ap6s a publicagdo de muitos Atos Normativos, em 1993, o entdo novo Ato
Normativo n° 120, de 17 de dezembro veio retirar do INPI o poder discricionario que até
entdo possuia em relacdo a ingeréncia sobre os contratos de licenca e de transferéncia de
tecnologia. Por outro lado, a intervengdo do Estado deu-se em contratos como o de cost

sharing.

Finalmente, em 1996 entrou em vigor o atual Codigo da Propriedade Industrial (LPI).
O artigo 211 da LPI manteve o requisito de registro perante o INPI para efeitos em relagdo a
terceiros nos contratos de licenca de exploracdo de patentes e de uso de marca, fornecimento

de tecnologia, assisténcia técnica e os de franquia.

Quanto aos servigos nio averbaveis, existe uma lista'"

ndo exaustiva disponibilizada
pelo proprio INPI, dentre os quais podem ser citados os servicos de consultoria na area
juridica, comercial ou financeira, estudos de viabilidade econdmica, servicos de marketing,

distribui¢ao de software, entre outros.

Aproximadamente um ano mais tarde da entrada em vigor da atual LPI, foi emitido o
Ato Normativo n° 135, normalizando a averbagdo e o registro de contratos de transferéncia

de tecnologia e franquia, dispondo na seguinte forma:

I- DA AVERBACAO OU DO REGISTRO

2. O INPI averbara ou registrara, conforme o caso, os contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia, assim entendidos os de licenga de direitos (exploragdo
de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisicdo de conhecimentos tecnoldgicos

"2 Loc. cit
'3 A lista encontra-se disponivel em http://www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/contrato/pasta_oquee/serv.dispensados_html > Acesso em 31 out. 2008.



http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_oquee/serv.dispensados_html
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_oquee/serv.dispensados_html
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(fornecimento de tecnologia e prestagdo de servicos de assisténcia técnica e
cientifica), e os contratos de franquia.

3. Os contratos deverdo indicar claramente seu objeto, a remuneragdo ou o0s
"royalties", os prazos de vigéncia e de execucdo do contrato, quando for o caso, e as
demais clausulas e condigdes da contratagao.

E imprescindivel que se destaque que a importancia da averbagio ou registro no INPI
reside nas seguintes razoes: (I) legitimar pagamentos ao exterior, (II) permitir a dedutibilidade
fiscal dos pagamentos contratuais efetuados, (III) efeitos perante terceiros, ou seja,
oponibilidade frente a terceiros para demonstrar exclusividade, se for o caso e dar legitimagao
ao licenciado para figurar como parte em eventual acdo judicial, seja sozinho ou como
litisconsorte, dependendo da negociagdo entre as partes, (IV) registro do certificado de

averbacao no BACEN.

Além da atual LPI e o Ato Normativo n° 135/1997, existe uma gama de outras normas
incidentes e atualmente vigentes sobre os contratos de transferéncia de tecnologia,
especialmente aqueles com elemento de internacionalidade, objeto de interesse do presente

estudo.

No grupo da legislagdo tributaria estdo: (I) Lei n°® 3.470/58, (II) Portaria MF n°® 436/58
(IIT) Lei n® 4.131/62, (III) Lei n° 4.506/64, (IV) Decreto-Lei n° 1.730/79, (V) Decreto
n® 55.762/65'", (VI) Lei n° 8.383/91'°, (VII) Decreto n°3.000/99'° e (VIII) Lei n°
10.168/00'".

14 BRASIL. Decreto n° 55.762, de 17 de fevereiro de 1965. Regulamenta a Lei n° 4.131/62. Disponivel em
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/de_55762 1965 html > Acesso em 01
nov. 2008

5 BRASIL. Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Institui a Unidade Fiscal de Referéncia, altera a legislagdo
do imposto de renda e da outras providéncias. Disponivel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/18383.htm > Acesso em 01 nov. 2008

16 BRASIL. Decreto n° 3.000, de 26 de margo de 1999. Regulamenta a tributagdo, fiscalizagdo, arrecadagéo e
administracdo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Disponivel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm > Acesso em 01 nov. 2008.

"7 BRASIL. Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000. Institui contribuigdo de interven¢do de dominio
econdmico destinada a financiar o Programa de Estimulo a Interagdo Universidade-Empresa para o Apoio a
Inovagdo e da outras providéncias. Disponivel em http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/L10168.htm >
Acesso em 03 nov. 2008.


http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/resolveUid/4b19f6d36b2e43351d271c86519e60cb
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/resolveUid/23163d6bcef45b77106561748693e021
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/resolveUid/23163d6bcef45b77106561748693e021
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/resolveUid/52bf7e9385917d9432e548315fb6ecfe
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10168.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8383.htm
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/de_55762_1965_html
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Em relagdo ao controle antitruste estd a Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994'%
transformando o CADE em autarquia e dispondo sobre a prevencao e a repressao as infragoes

contra a ordem econdmica.

No tocante a legislagdo cambial, estdo a Circular BACEN n° 2.816/98, a qual institui o

Registro Declaratorio Eletronico - RDE de operagdes de transferéncia de tecnologia, servigos

técnicos complementares e importacdo de intangiveis e a Carta-Circular BACEN n° 2.795/98,
que regulamenta o Registro Declaratorio Eletronico - RDE de operagdes de transferéncia de
tecnologia, servigos técnicos complementares e importagdo de intangiveis instituido pela

Circular n° 2.816.

Como primeiro passo, vale destacar os dispositivos da atual LPI que induzem a
necessidade de averbagdo dos contratos de licenca de exploragdo de patente e de uso de

marca, senao vejamos:

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

§ 1° A averbacdo produzira efeitos em relacdo a terceiros a partir da data de
sua publicacdo.”

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 relacdo a terceiros a partir da data de sua
publicagao.

§ 1° A averbagdo produzira efeitos em relacdo a terceiros a partir da data de sua

publicagdo.

Na mesma linha, encontra-se o Ato Normativo n° 135/97, conforme visto

anteriormente.

No tocante aos aspectos tributérios, tendo ja sido demonstradas as disposi¢des de
algumas das leis até hoje em vigor, merecem atencdo o Decreto n° 3.000/99 e a Lei n°

10.168/00.

"8 BRASIL. Lei n° 8.884, de 11 de janeiro de 1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (Cade) em Autarquia, dispde sobre a prevengdo ¢ a repressdo as infragdes contra a ordem econdmica
e da outras providéncias. Disponivel em http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/18884.htm > Acesso em 03
nov. 2008.


http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/resolveUid/c01f3b272a78f8bb346c5c302c554d64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8884.htm
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O Decreto n° 3.000/99 em seu artigo 52 estabelece quais pagamentos ndo poderdo ser

deduzidos:

Art. 353. Néo sdo dedutiveis (Lei n24.506, de 1964, art. 71, paragrafo unico):

I - os royalties pagos a sbcios, pessoas fisicas ou juridicas, ou dirigentes de
empresas, € a seus parentes ou dependentes;

II - as importancias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou
direito e os pagamentos para extensdo ou modificagdo do contrato, que constituirdo
aplicacdo de capital amortizavel durante o prazo do contrato;

III - os royalties pelo uso de patentes de invengdo, processos e formulas de
fabricagdo, ou pelo uso de marcas de industria ou de comércio, quando:

a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em beneficio de sua
matriz;

b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicilio no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto,
observado o disposto no paragrafo tnico;

IV - os royalties pelo uso de patentes de invengdo, processos e formulas de
fabricagdo pagos ou creditados a beneficiario domiciliado no exterior:

a) que ndo sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou

b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de
Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de
sua essencialidade, e em conformidade com a legislagdo especifica sobre remessas
de valores para o exterior;

V - os royalties pelo uso de marcas de industria e comércio pagos ou creditados a
beneficiario domiciliado no exterior (...)

Quanto ao contrato de fornecimento de tecnologia, o artigo 354 dispde as hipdteses em
que as importancias pagas a pessoas juridicas ou fisicas domiciliadas no exterior poderdo ser
deduzidas como despesas operacionais, € mesmo assim durante de funcionamento da empresa
ou da introducao do processo especial de produgdo, quando demonstrada sua necessidade,

prazo esse prorrogavel por mais um periodo de cinco anos, em caso de autorizagao.

Lei, contudo, que merece destaque ¢ a Lei n° 10.618/2000, a qual foi instituida para
atender ao Programa de Estimulo a Interagdo Universidade-Empresa para o Apoio a Inovagao,

que tem como condao o estimulo do desenvolvimento tecnoldgico no pais.

Para atendimento desse Programa, foi através dessa lei instituida a Contribuicao de

Intervencdo no Dominio Econdémico (CIDE), a qual de acordo com o artigo 2° da Lei ¢
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“devida pela pessoa juridica detentora de licenca de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnoldgicos, bem como aquela signatiria de contratos que impliquem transferéncia de

tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.”

O paragrafo primeiro do artigo segundo por sua vez fixa objetivamente que, para os
fins especificos da lei, sdo contratos de transferéncia de tecnologia os relativos a exploracao
de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestacao de assisténcia

técnica.

Nesse particular, observa a jurisprudéncia:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO. CONTRIBUICAO. INVESTIMENTO EM
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA. LEI N° 10.168, DE 2000. CIDE X
CONTRIBUICAO SOCIAL GERAL.

1 - A Lei n° 10.168, 30 de dezembro de 2000, instituiu contribui¢do destinada a
financiar o Programa de Estimulo ao a Interagdo Universidade-Empresa para Apoio
a Inovagdo, incidente sobre pagamentos efetuados ao exterior por detentores de
licenga de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnoldégicos (royalties), bem como
por signatarios de contratos que impliquem transferéncia de tecnologia exploragdo
de patentes ou se uso de marca e os de fornecimento de tecnologia e prestacao de
assisténcia técnica).'"

Em termos concorrenciais, ¢ sabido que a Lei n° 8.884/94 tem o objetivo de dispor
sobre “a prevengdo e a repressdo as infragdes contra a ordem econdmica, orientada pelos
ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorréncia, fun¢dao social da

propriedade, defesa dos consumidores e repressao ao abuso do poder econémico.”

E importante que se traga o artigo 20 que dispde:

Constituem infracdo da ordem econdmica, independentemente de culpa, os atos
sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os
seguintes efeitos, ainda que ndo sejam alcangados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorréncia ou a livre
iniciativa;
IT - dominar mercado relevante de bens ou servicos;
III - aumentar arbitrariamente os lucros;
IV - exercer de forma abusiva posi¢do dominante.

' BRASIL. STJ. Decisdo Monocrética. Agravo de Instrumento n® 1037346. Ministra Relatora Denise Arruda.
Acordao publicado em 11/09/2008.
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J& o artigo 21 lanca um rol ndo taxativo de condutas que podem configurar as
hipdteses previstas no artigo 20 e, portanto, nesse caso, serao consideradas como infracao a

ordem econdmica.

Assim os contratos de transferéncia de tecnologia podem freqiientemente estar sob o
crivo dessa lei uma vez que, tais contratos porque ndo raro celebrados por empresas com

grande poder de mercado, podem resultar em infracdo a ordem econdmica e a concorréncia.

E possivel vislumbrar algumas hipoteses elencadas na lei que estejam mais sujeitas de
receber a atencdo da Administragdo no tocante aos contratos de transferéncia de tecnologia,
tais como: (I) a fixagdo ou a pratica, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, de
precos e condi¢des de venda de bens ou de prestagao de servigos, (II) a divisdo de mercados
de servigos ou produtos, (III) o impedimento ao acesso pelo concorrente as fontes de insumo,
matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribui¢do, (IV)
tomar medidas que dificultem ou rompam a continuidade ou desenvolvimento de relagdes
comerciais de prazo indeterminado em razdo de recusa da outra parte em submeter-se a

clausulas e condigdes comerciais injustificaveis ou anticoncorrenciais, dentre outros.'*’

Neste sentido, acordos que podem estar sujeitos a analise antitrust, na medida em que
possam ser considerados capazes de provocar eventual infragdo econdmica sdo, dentre uma
listagem ndo exaustiva, os acordos sobre pagamento de direitos, sobre niveis de qualidade,
sobre comunicacdo de conhecimentos técnicos e os acordos sobre exploragdo posterior ao

término da tecnologia licenciada.'!

O artigo 54 dessa lei também ¢ importante para a analise de eventual analise de abuso
de poder econdémico. Note, todavia, que apesar desse artigo dispor que os atos, nestes
incluidos os contratos que de alguma forma limitem ou prejudiquem a livre concorréncia, ou
ainda resultem na dominacdo de mercados relevantes de bens ou servigos, deverdo ser

submetidos a apreciacdo do CADE, ha hipoteses de ressalva para aplicagdo deste dispositivo.

Assim sendo, ainda que configurada a hipotese de dominagdo de mercado relevante, o
CADE pode autorizar o ato se o acordo tiver o objetivo de, por exemplo: (I) aumentar a
produtividade, (II) melhorar a qualidade de bens ou servigo ou (III) propiciar a eficiéncia e o

desenvolvimento tecnoldgico ou econdmico.

120 ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. Op.cit. p.275
2! Ibid. p.278 et seq.
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Nesta seara, cumpre trazer a decisdo do CADE que analisou questdo de licenciamento

de direitos da propriedade industrial em um Ato de Concentragdo a ele submetido, como se

vera:

CADE
N° Processo 0027/1995
Atos e Contratos do Artigo 54
Conselheiro Relator: Lucia Helena Salgado e Silva
Mercado: Produtos de Higiene e Limpeza
Requerentes: Kolynos do Brasil S.A

K & S Aquisigdes Ltda.
Operagdo: Aquisi¢do da Kolynos pela Colgate
(...)
Aprovo a operagdo de aquisicdo da atual KOLYNOS pela COLGATE COMPANY
no que concerne ao mercado relevante de creme dental desde que aceito um dos
trés conjuntos de condi¢des detalhados abaixo, no prazo de trinta dias, a contar da
publicagdo desta decisdo:
()
B) Licenciamento Exclusivo para Terceiros da Marca Kolynos
1. Licenciar com exclusividade por 20 anos prorrogaveis, de acordo com o interesse
do licenciado, por igual prazo e de forma indefinida, os direitos no Brasil sobre a
marca KOLYNOS e suas extensdes para a fabricagdo e comercializagdo de creme
dental voltadas para o mercado interno.
1.1. O contrato de licenciamento, celebrado em até noventa dias apos a
manifestagdo da Requerente de sua opcdo pelo conjunto B de condigdes, devera
seguir os usos ¢ costumes na determinaciio das clausulas de royalties, controle
de qualidade, direitos de acdo contra infratoras e medidas de controle de
marca, marca dupla, uso gratuito de know how, dentre outras e devera ser
apresentado ao CADE, para que seja apreciado sob o amparo do caput do artigo
54.
1.2. Durante o periodo em que vigorar o licenciamento exclusivo, a proprietaria ndo
podera fazer uso da marca KOLYNOS e suas extensdes nem de marcas similares,
assim como qualquer material relacionado de embalagem, propaganda e promogao.
()
O CADE dard ciéncia ao INPI acerca desta decisdo e providéncias dela
decorrentes.(...) (grifos nossos)

Importante que se ressalte que caso o INPI entenda ter havido alguma clausula

restritiva que representa abuso de poder econdmico, ele oferece duas alternativas as partes

contratantes, quais sejam, ou a alteragdo daquelas clausulas ou entdo seu envio ao CADE para

analise. Isso ndo significa, sob nenhuma hipotese, qualquer relagdo de hierarquia entre CADE

e INPL'* Isso ocorre porque a avaliagdo feita pelo INPI em termos de abuso de poder

econdomico ¢ tdo somente caracterizada pelo ponto de vista da propriedade industrial, ja a

averiguacgio sob o ponto de vista da concorréncia objetiva s6 sera feita no proprio CADE.'#

122 BARBOSA, Denis Borges. Atual Disciplina dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia. In: XXVII
SEMINARIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Anais 2007. p.173
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No tocante a legislagdo cambial, frise-se o disposto na Carta Circular BACEN n°
2.795/98, particularmente em seu Regulamento anexo, Capitulo III antecipa a exigéncia para

efeito de remessas e transferéncia, informando que:

Art. 9° - A aprovagdo do registro para operacdes de transferéncia de tecnologia e/ou
franquia, bem como seu financiamento, dar-se-a apos manifestagdo do INPI ou do
Banco Central do Brasil, conforme o caso, condigdo indispensavel ao registro de

esquema de pagamento.

4.4. Analise critica da disciplina dos contratos de transferéncia de tecnologia

A despeito do que foi afirmado anteriormente sobre uma tendéncia de politica nacional
de diminui¢dao da intervencdo do Estado nos contratos de transferéncia de tecnologia e de
criagdo de normas aparentemente de carater mais liberal como a atual LPI e o Ato Normativo
n°® 135/97, boa parte da doutrina e daqueles que laboram nesta area do Direito sentem que, na

pratica, poucas mudancas foram efetuadas, como se vera a seguir.

E possivel perceber que, no tocante aos atos administrativos e normas referentes aos

contratos de transferéncia de tecnologia ha duas posi¢des bastante divergentes entre si.

De um lado, estdo aqueles que sdo favoraveis a um maior controle do Estado quando
da contratacao de tecnologia do exterior, tendo em vista todo a fundamentacao da importancia

e da posigao estratégica que a tecnologia ocupa hoje na sociedade.

Do outro lado, encontram-se os que influenciados pelas tendéncias mundiais atuais e
pela importancia da tecnologia para a livre circulagdo de riquezas e, cientes, portanto da
necessidade dessa estrutura para o desenvolvimento tecnologico, acreditam que um maior
controle do Estado geraria em verdade um efeito reverso ao pretendido pelos primeiros,

gerando prejuizos a sociedade.

12 Quanto a diferenca das analises feitas pelos dois 6rgdos, veja Ato de Concentragdo n® 08012.000409/00-36, de
23 de agosto de 2000, Requerente: Novartis Health Consumer Ltda. E Argos Colibri Artigos Infantis Ltda.
Conselheiro Relator: Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva. Trata-se de aquisi¢@o pela Novartis dos direitos
sobre uso das marcas de titularidade da Argos. Publicado no DOU no dia 19 de outubro de 2000, Se¢ao 1, pagina
2.
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Para os defensores de um controle mais rigido do Estado nesses contratos, sio
levantados alguns argumentos em sua defesa. Denis Barbosa'*, representando essa corrente
defende que a averbacdo ou andlise desses contratos por um dos 6rgdos estatais, como INPI,

BACEN ou CADE sao necessarias para:

(a) Reconhecimento da existéncia de interesse publico na transferéncia de tecnologia
em questdo, permitindo que empresas envolvidas na operagdo possam se beneficiar dos

incentivos e vantagens previstas em legislacdo especifica;

(b) Reconhecimento, quando for da competéncia da autarquia, que os custos e
despesas incorridos pelas empresas na obtencdo da tecnologia satisfazem os limites, as

condicdes e os propdsitos da legislacao fiscal;

(¢) Reconhecimento, de acordo com o estabelecido pelo BACEN, de que os
respectivos pagamentos atendem as normas legais relativas a remessa de divisas para o
exterior e, quando for o caso, que ha interesse publico na utilizagdo das disponibilidades

cambiais do Pais para os propdsitos da operacao analisada;

(d) Comprovacdo de que a licenga de marcas ou de patente apresenta as condi¢des
legais de permitir a exploracdo regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as

demais condicdes estipuladas pelo Cédigo de Propriedade Industrial;

(e) Reconhecimento de que a execucao do negdcio juridico, tal como estipulado, tem

condi¢des de atender a legislagdo de repressdo ao abuso de poder econdmico;

(f) Concessao de validade ou de eficdcia a manifestagdo das partes, quando este efeito

decorrer de lei especifica.

Em sentido contrario, estdo aqueles que entendem que o papel dos Orgdos estatais,
principalmente o do INPI, ainda ¢ marcante e ndo condiz com suas atuais atribui¢cdes haja
vista que a supressdo do artigo 2° da Lei 5.648/70 retirou-lhe a capacidade de atuar como

agente de politicas publicas e de atuar no reequilibrio de forcas das partes envolvidas.

Essa corrente tem como premissa a notdvel importincia da tecnologia e a grande
contribuicdo que ela traz ao desenvolvimento de um pais e portanto, acredita que os entraves
existentes a sua livre circula¢do, criam 6bice ao desenvolvimento e tornam o pais menos

competitivo.

124 Op. cit. p.169/170
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Uma das barreiras existentes, segundo essa corrente, ¢ o excesso de burocracia. A
averbacdo e o registro das licencas de exploragdo de patentes, de uso de marca e de
fornecimento de tecnologia ¢ um fator que desestimula as negociacdes de tecnologia,
principalmente quando essa ¢ adquirida do exterior, tendo em vista o grande numero de

exigéncias feitas pelo INPI para o registro desse tipo de contrato.'*

No entanto, essa obstaculizagdo a aquisicdo de tecnologia externa nao vem
acompanhada de um estimulo para o processo de fortalecimento do desenvolvimento
tecnologico doméstico através de incentivo a pesquisa, ou pelo menos, se ha estimulo, ele ndo
se mostra suficiente.

® aponta que alguns economistas ganhadores do Prémio Nobel de

Juliana Viegas'
Economia manifestaram-se no sentido de que representam grandes entraves ao

desenvolvimento brasileiro o excesso de burocracia e de regulamentagao.

Em termos da legislagdo cambial, certas restrigdes impostas as remessas de royalties e
de remuneragdo por aquisicdo de tecnologia também sdao barreiras graves a aquisicao de

tecnologia externa.

A exemplo tem-se o limite de remessa de royalties entre empresas coligadas baseada
na Portaria MF n° 436/58, a qual estabeleceu coeficientes de acordo com a essencialidade do
setor de atuacdo da negociacdo em questdo. Ocorre que o conceito de atividade essencial ao
desenvolvimento tecnologico ja sofreu modifica¢des radicais desde a edi¢do dessa Portaria, o

que provoca descompasso com a realidade.

Em contrapartida esta a atual tendéncia de liberaliza¢dao que existe quanto a remessa de
dividendos derivados de capital estrangeiro. Desse modo, analisando tal quadro, talvez nao se
consiga justificar tdo claramente a restricdo de remessa de royalties em caso de contratos de

transferéncia de tecnologia.'?’

Alvo de discussdo e controvérsia, ainda, € a restrigdo que impde que o pagamento de
royalties decorrente de licenga de marca ¢ de apenas 1% entre empresas majoritariamente
coligadas. Ora, dentro de um cenério econdmico em que a marca em algumas empresas € o
bem de maior valor, ndo parece estar essa restricdio coadunando tampouco com essa

tendéncia.

125 Atual Disciplina dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia. In: XXVII SEMINARIO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL, Anais 2007. p.168.

126 Loc. cit.

" Loc. cit.
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Um ponto nevralgico que tampouco parece ter pertinéncia ¢ a impossibilidade de
pagamento de royalties por licenga de marcas quando essa estiver vinculada ou for decorrente
de contrato de fornecimento de tecnologia ou licenga de exploragdo de patente.'*® Novamente,
a lei encontra-se em total estado de descompasso com a realidade econdmica, ignorando a

importancia que os bens imateriais assumem na atualidade.

Ademais, como ja colocado, o excesso de tributagdo e sua complexidade no tocante a
esses contratos ¢ mais ainda a falta de uniformidade entre as definicoes do Direito da
Propriedade Intelectual e do Direito Tributario em relacdo a alguns termos, acabam por criar
grave empecilho e confusdo para as partes envolvidas nas negociagdes de transferéncia de

tecnologia.'”

Outra critica feita ¢ a falta de clareza das regras aplicadas aos contratos de

transferéncia de tecnologia que gera mesmo uma falta de seguranga juridica para as partes.

Pedro Eichin'* cita casos reais em que o problema de auséncia de clareza acabou
resultando em posicionamento do Estado para a correcdo desse problema, tal como ocorreu
para os contratos de assisténcia técnica em que o Fisco normatizou, em 2000, o Ato
Declaratério (Normativo) n°® 1. Igualmente foi o caso dos contratos de franquia, que

receberam tratamento normativo somente com o Ato Imperativo de 2002.

Outrossim, pecou o legislador ao dar tratamento idéntico a contratos de naturezas
distintas, agrupando-os em uma mesma categoria contratual, o que pode muitas vezes gerar

conseqiiéncias desacertadas. "

Por fim, cumpre destacar parecer da ABPI no tocante a legislacdo incidente sobre os
contratos de transferéncia de tecnologia, notadamente o Ato Normativo n°® 135/97, sob a

perspectiva da politica de tecnologia.

2 Loc. cit.

12 José Goutier demonstra em uma tabela hipotética e comparativa entre a carga tributaria de um contrato de
transferéncia de tecnologia e de um outro contrato. No primeiro, tendo como principal a quantia de 100, no qual
incidem: imposto de renda a aliquota de 15%, CIDE de 10%, resultando em valor liquido de 85 e custo de 110.
Com a compensagdo de 15, o custo final seria de 95. Em outro contrato que ndo de transferéncia de tecnologia,
esse custo sairia a 75.

RODRIGUES, José Goutier. Os contratos na area de propriedade intelectual. In: XXV SEMINARIO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Anais, 2005. p.48.

1% Op.cit.

B3I ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. Op.cit.p.40
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Em tal parecer'’, ha a afirmagdo de que a partir da leitura do preAmbulo do
mencionado Ato e levando-se em consideracao o convénio firmado entre o INPI ¢ o CADE

em 1997, pode-se concluir e entender como:

clara a inteng¢@o do INPI de, ao analisar os pedidos de averbacdo dos contratos a ele
apresentados, ndo se limitar a verificacdo quanto ao atendimento de certos aspectos
formais e aos relativos a propriedade industrial licenciada. Com base nisto, o INPI
poderia analisar e eventualmente vetar disposi¢des contratuais livremente
negociadas pelas partes.

Adiciona que essa inten¢do do 6rgdo ndo se coaduna com as atuais atribuicdes do
INPI, uma vez que por ter o artigo 240 da LPI retirado do artigo 2° da Lei n® 5.648/70 a
competéncia de regular a transferéncia de tecnologia, restou-lhe apenas a fungao de averbar os
contratos que lhe sdo submetidos, perdendo o poder/dever de analisar e intervir nas condigdes

contratuais.

A intervencdo do INPI nas negociagdes contratadas pelas partes s6 seria legitima caso
fosse para situacdes em que uma analise da situacao dos direitos da propriedade industrial

fosse necessaria.

Outro problema apontado ¢ quanto ao cumprimento do prazo do paragrafo tnico do
artigo 211. De acordo com ele, o INPI tem até trinta dias para decidir a averbacao ou registro
dos contratos. O problema reside, porém, quando o INPI identificando eventual abuso de
poder econdmico na negociagdo contratual submete-a ao crivo do CADE. Ora, para que seja
cumprido o prazo determinado pela lei, faz-se necessaria a criacdo de mecanismo de maneira
que seja possivel que a completa analise do contrato, ja levando em considera¢do a analise

pelo CADE seja feita em trinta dias.

Muito pertinente ¢ a questdo trazida pelo parecer no que diz respeito ao siléncio do
Ato Normativo n° 135/ 97 em relacdo aos contratos de cost sharing. O Ato Normativo n° 116,

de 27 de outubro de 1993,' revogado expressamente pelo referido Ato, dispunha o seguinte:

12 VIEGAS, Juliana.; AMARAL, Luiz Henrique.; FLESCH, Ester. Parecer da ABPI: Politica de Tecnologia sob
a Nova Lei da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, n° 31 — Nov/Dez 1997.

133 BRASIL. Ato Normativo n° 116, de 27 de outubro de 1993. Dispde sobre a averbagdo de contratos de
participagdo nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnologico que estabelecam fluxo de tecnologia entre
empresas domiciliadas no Pais e centros de pesquisa, ou empresas, com capacidade de geracdo de tecnologia, no
Pais ou no exterior. Disponivel em http:/ftp.mct.gov.br/legis/outros atos/anl16 93.htm > Acesso em 10 set.
2008.


http://ftp.mct.gov.br/legis/outros_atos/an116_93.htm
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CONSIDERANDO a necessidade de estimulagdo do processo de desenvolvimento
tecnolégico do Pais;

CONSIDERANDO a necessidade de incrementar a competitividade do setor
produtivo brasileiro, o que se darda com o acesso a tecnologias mais avancadas e a
internaliza¢do destas no Pais;

CONSIDERANDO o elevado grau de desenvolvimento tecnologico encontrado em
grandes centros de desenvolvimento cientifico e tecnologico, no Pais ou no
exterior;

()

CONSIDERANDO os beneficios advindos de uma interacdo mais efetiva ¢
proficua entre os centros de pesquisa e a iniciativa privada;

(...)

CONSIDERANDO, finalmente, ser prioritario o apoio a criagdo de polos, parques e
incubadoras tecnoldgicas e ao estimulo de programas de pesquisa ¢
desenvolvimento tecnoldgico associativo,

RESOLVE:

1. O INPI averbara os contratos de participacio nos custos de pesquisa e
desenvolvimento tecnologico que estabelecam fluxo de tecnologia entre empresas
domiciliadas no Pais, adiante denominadas receptoras, e centros de pesquisa, ou
empresas, com capacidade de geragdo de tecnologia, no Pais ou no exterior, adiante
denominadas fornecedoras, inclusive entre empresas com vinculagdo societaria
entre si. (grifos nossos)

Apesar da importancia que tais contratos representam para o fomento do
desenvolvimento tecnolédgico, considerando feito pelo proprio INPI no Ato Normativo n°® 116,
o Ato Normativo n° 135/97 ao listar os contratos averbaveis perante o INPI nada mencionou

quanto a esses contratos.

A falta de contemplagdo desse Ato no que se refere aos contratos de cost sharing
representa um retrocesso em relagdo a uma politica que concebe a importancia do intercambio
de conhecimento entre agentes seja nacionais ou estrangeiros para o desenvolvimento

nacional, o que por si s6 ja é bastante preocupante.

A despeito de toda a controvérsia acerca da disciplina dos contratos de transferéncia
de tecnologia e de seus efeitos no desenvolvimento tecnoldgico, ndo havia na jurisprudéncia
decisdo acerca dos limites da atuagdo do INPI sobre esses contratos. Até antes da legislacdo
de 1996, era possivel encontrar julgados sobre essa discussdo na seguinte linha como se vé

adiante:

INPI — TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. LEIS N° 5.648/70 E 5.772/71.
AVERBACAO DE CONTRATO NO INPI.

Alcance da atuacdo do 6rgdo especial no exame e controle dos atos e contratos.
Discricionariedade do exame, que ndo obsta ao recurso ao Judicidrio, mas se
exerce amplamente em defesa do interesse do desenvolvimento econdmico do
Pais.
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In casu — exigéncia dentro dos limites regulares de atuagio.

Recuso Extraordinario conhecido e provido.

(..)

Incumbe-lhe verificar aspectos os quais alheio, ou indiferente ao interesse
particular: como o controle de empresas nacionais, que pode ser posto em risco
sob varias formas, aparentes ou subrepticias; a efetividade e conveniéncia da
transferéncia da tecnologia pretendida; os limites em que se dard; os processos
utilizados;etc.'**

Nada obstante, no tocante a Justica competente para revisdao de contratos de

transferéncia de tecnologia, o Tribunal Regional Federal da 2* Regido manifestou-se no

seguinte sentido:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO PROCESSUAL.
REVISAO JUDICIAL DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA: COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL.

1. Se a a¢@o se destina a cobrar tdo-somente o valor das remunera¢des ou realdades
(royalties em versdo anglofona) pelo uso da patente, deve ser processada a causa na
Justica estadual.

2. A incidéncia do ato normativo n° 135 do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI, que regula a celebracio de contratos de cessio de uso de
patente, niio atrai necessariamente a competéncia da Justica Federal, a ndo ser
que o proprio ato seja questionado, o que ndo ocorre nos autos, pois a atividade do
INPI, no que toca ao presente feito, ¢ estritamente notarial (art. 211, Lei 9279-96).
3. A existéncia de demanda proposta na Justiga Federal, na qual se requer a
prorrogacdo da eficacia de algumas das patentes licenciadas aos agravados, de
quinze para vinte anos, ndo induz (rectius: produz) litispendéncia nem atrai a
competéncia desta Justica, em razdo das especiais caracteristicas do sinalagma em
contratos de execugdo continuada, cujos efeitos da revisdo podem a qualquer tempo
ser alterados pela prorrogacdo (ou ndo) da patente, sem que haja necessidade do
reconhecimento da conexao por prejudicialidade.

4. Agravo provido, com a exclusdo do INPI do presente feito, e remessa dos autos a
Justica estadual.

[...]

A acdo em comento foi ajuizada pelos dois agravados em face de Philips N.V. e
INPI, objetivando, in verbis, “seja julgado procedente o pedido de revisdo das
clausulas relativas ao pagamento de royalties dos referidos contratos de licenca de
patente, confirmando-se os termos da liminar, no sentido que seja arbitrado por
esse MM. Juizo, a titulo do pagamento dos referidos royalties, o percentual de 5%
(cinco por cento) do preco do prego liquido de venda de cada produto, e que as
autoras deixem de recolher os royalties referentes as patentes cuja validade ja
expiraram e que estio sendo prorrogadas judicialmente;” e que
“conseqiientemente, seja determinado ao INPI que proceda ds necessarias
anotagoes nas certificados relativos aos contratos de licenca celebrados entre a 2°
ré e as autoras, submetidos aquela autarquia federal”

Verifica-se, da leitura do pedido, que a ag@o tem por objetivo discutir o valor das
remuneragdes que vém sendo pagos pelas autoras, ora recorridas, a Philips, em
razdo do uso da patente relativa a fabricagdo de CDs e DVDs. Este tipo de demanda
¢ de natureza estritamente privada, devendo ser discutida no ambito da Justiga
estadual. A presenga do INPI no pdlo passivo é desnecessaria, pois ndo ¢ a
autarquia sujeito da lide, nem ja afirmadamente parte em nenhum ato praticado
pelos co-contratantes. (grifos nossos)

134 BRASIL. STF. Primeira Turma. Recurso Extraordinario n° 95.382-5 — RJ. Ministro Relator Oscar Corréa.

Publicado em 05.08.83
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[“.]135

Neste diapasdo, vale noticiar julgado inédito que tratou da questdo da interven¢ao do
INPI nos contratos de transferéncia de tecnologia. A 2* Turma Especializada do TRF 2*
Regido negou a apelagdo apresentada pela Koninklijke Phlips Eletronics N V. em face do
INPI contra sentengca que permitiu aquele o6rgdo limitar a remessa de royalties para o

exterior.'*¢

A apelante impetrou mandado de segurancga devido ao fato de o INPI ter reduzido o
percentual para a remessa de 20%, percentual esse que havia sido firmado contratualmente
para 5% sobre o prego liquido de venda dos discos laser produzidos no Brasil pela Novodisc

Brasil Fonografica Ltda.

Por ter sido a sentenca desfavoravel a Philips, essa apelou ao TRF 2* Regido, tendo

sido negada a apelacdo.

A origem do pagamento dos royalties em um percentual de 20% sobre o prego liquido
de venda dos discos referiu-se ao uso da tecnologia de fabricacdo de discos gravaveis

baseados no sistema CD-R, cuja tecnologia ¢ objeto de patente de titularidade da Philips.

A Philips argumentou que em conformidade com a lei ndo caberia ao INPI limitar a
remessa de royalties definida contratualmente entre empresas que nao possuem qualquer tipo
de vinculo, exatamente o caso da Philips e da Novodisc. Por sua vez, o INPI sustentou que,
devido a expressiva queda nos precos dos CDs em decorréncia da disseminagdo de arquivos
de musica na Internet, a fixa¢do de royalties em percentual elevado, representava uma

clausula abusiva.

O fundamento da Relatora para negar a apelagdo foi calcado no entendimento de que o
licenciante na maioria das vezes esta sediado em pais desenvolvido, visando a maximizagao
de seu lucro, através da exploragdo de novos mercados, enquanto o receptor, normalmente,
encontra-se em pais subdesenvolvido ou em desenvolvimento e precisa daquela tecnologia

para ser competitivo no mercado.

Assim sendo, o papel do Estado ¢ equilibrar essa relagao, exatamente do modo como

procedeu o referido 6rgdo, ou seja, o Estado portanto entende estar em uma posicdo de

135 BRASIL. TRF 2°* Regido. 37" Vara Federal do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento n° 2005.02.01.012774-
9. Desembargador Relator: André Fontes. Julgamento em 25 de abril de 2006.

%6 Noticia disponivel em http://columbo?2.cijf.gov.br/portal/publicacao/engine.wsp?
tmp.area=83&tmp.texto=13171 > Acesso em 10 out. 2008. BRASIL TRF2?* Regido. 2* Turma Especializada.
Processo n° 2006.51.01.504157-8. Desembargadora Relatora: Liliane Roriz


http://columbo2.cjf.gov.br/portal/publicacao/engine.wsp?tmp.area=83&tmp.texto=13171
http://columbo2.cjf.gov.br/portal/publicacao/engine.wsp?tmp.area=83&tmp.texto=13171
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hipossuficiéncia o receptor brasileiro em relacdo ao fornecedor e precisa entdo intervir na

relagdo contratual das partes.

Por sua vez, proporcionando um apanhado de alguns importantes dispositivos
concernentes a remessa de royalties ao exterior, decorrentes de contratos de transferéncia de

tecnologia, posiciona-se excelente julgado da seguinte forma:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBACAO. INPI. REMESSA DE
ROYALTIES. EMPRESAS COM VINCULO ACIONARIO. LIMITACAO.

1. A atuacdo do INPI, ao examinar os contratos que lhe sdo submetidos para
averbacdo e registro, pode e deve avaliar as condigdes na qual os mesmos se
firmaram, em virtude da miss@o que lhe foi confiada por sua lei de criagdo, Lei n°
5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI ¢, em ultima andlise, a de dar
efetivacdo as normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a funcdo
social, economica, juridica e técnica das mesmas e considerando sempre o
desejavel desenvolvimento econdémico do pais.

2. A Lei n° 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o paragrafo tinico do
artigo 2° da Lei n° 5.648/70, o juizo de conveniéncia ¢ oportunidade da contratag@o,
ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao
desenvolvimento economico do Pais. Esse juizo, agora, ¢ unicamente das partes
contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cldusulas abusivas,
especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a
necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto como
agente delegado da autoridade fiscal.

3. Com o advento da Lei n° 8.383/91, passou-se a admitir as remessas entre
empresas subsidiaria e matriz no exterior, com as conseqiientes dedugdes, desde
que observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda,
em seu item I, que trata dos royalties pelo uso de patentes de invengdo, processos €
férmulas de fabricacdo, despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa
ou semelhante (minimo de 1% e maximo de 5%). Ocorre que a mesma Portaria,
em seu item II, atinente aos royalties pelo uso de marcas de industria e comércio,
ou nome comercial, em qualquer tipo de produgdo ou atividade, dispde um
percentual de 1%, quando o uso da marca ou nome ndo seja decorrente da
utilizagdo de patente, processo ou formula e fabricagdo. Em outras palavras, a
legislagdo veda a imposi¢do de onerosidade simultanea na celebragdo de contratos
de licenga de marcas e de contratos de transferéncia de tecnologia.'’

Portanto, pelo que pdde ser notado nessa parte do presente estudo, de um lado estdo os
favoraveis a politica de dirigismo contratual, tendo como principal argumento uma posi¢ao de
hipossuficiéncia, empregando aqui termo do Direito do Consumidor, e aqueles que ndo véem
essa politica como adequada, mas pelo contrario, entendem que acaba gerando desconfortos e
incertezas entre as partes envolvidas, prejudicando mesmo o bom andamento tecnologico

nacional.

57 BRASIL. TRF 2* Regido. 39" Vara Federal do Rio de Janeiro. Apelagdo em mandado de seguranga n°
2006.51.01.511670-0. Desembargadora Relatora: Liliane Roriz
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4.5. Projeto de lei n® 2.293/2003

O projeto de lei n° 2.293/2003'** de iniciativa do Deputado Federal Jorge Alberto

procurou modificar o atual artigo 211 da Lei n® 9.279 para passar a prever na seguinte forma:

Art. 1° O art. 211 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 passa a vigorar com a

seguinte redagéo:

AT 2111 e

§ 1° A decisdo relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o caput
deste artigo serd proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido
de registro.

§ 2° O INPI somente fara o registro dos contratos de que trata o caput deste artigo
apos analise, avaliagdo e aprovagdo dos mesmos.

De acordo com o Deputado, a mudanga consideravelmente retrograda em relacio AO
desejo por parte de uns de diminuicdo de interven¢do administrativa nos contratos dessa
estirpe, justificaria-se devido a perda de arrecadacdo que a Unido tem em decorréncia do
suposto artificio que as empresas multinacionais utilizam para disfargar a remessa de lucros
dentro de contratos de transferéncia de tecnologia.

Outrossim, o Deputado entende que o papel do INPI ndo pode ser de mero depositario
de contratos, mas sim deve ter um papel de ativo no exame das inter-relagdes das empresas
transnacionais, aspecto importante na economia atual.

Contudo, esse projeto de lei foi arquivado ndo tendo sido alvo de deliberacao, o que
representou um alivio para os que defendem a livre circulagdo de riquezas e minima

intervenc¢do do Estado nos contratos de transferéncia de tecnologia.

4.6. A experiéncia européia

No tocante especificamente a Franca, vale notar que ha aproximadamente quinze ou
20 anos atras, todo e qualquer contrato tinha que ser registrado caso contrario ndo havia

possibilidades de transferir ou receber nenhum dinheiro. Assim para que fosse possivel, a

138 Disponivel em http://www.camara.gov.br/sileg/integras/211638.pdf > Acessado em 30 de outubro de 2008.



http://www.camara.gov.br/sileg/integras/211638.pdf
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remessa de royalties, por exemplo, o contrato de transferéncia tinha que ser registrado no

INPI francés e s6 entdo que seria autorizada a transac¢do pelo Banco Central francés.'*’

Atualmente para que haja produza efeitos perante terceiros, esses contratos precisam
ser registrados pelo INPI, porém ndo ha qualquer tipo de controle ou interven¢do em seu

conteudo.

Desde entdo, coincidentemente ou nao, o déficit que existia ha quinze anos atrds no
que se referia a transferéncia de tecnologia foi substituido hoje por um quadro bastante

lucrativo.'*

Na Europa como um todo parece ter sido abandonado o chamado sistema de clausulas,
ja que ele padronizava os contratos, dando o mesmo tratamento a todos eles, o que acabava
gerando um efeito contrario ao que se procurava produzir. Ou seja, ao invés de estimular a
livre concorréncia, ele acabava por abafé-la, o que obviamente limitava a livre circulagdo de

riquezas.

O principio da autonomia da vontade encontrava-se mitigado, porém com o
entendimento de que tais restricdes ndo estavam trazendo beneficios a concorréncia e,

portanto da economia, aquele principio hoje ganhou for¢a consideravel.'*!

Assim, o que atualmente existe na Europa ¢ um controle maior no aspecto
concorrencial. Também estdo acontecendo investimentos em educacdo ¢ treinamento.
Exemplos disso sdo os dois programas no ambito da Unido Européia sendo conduzidos pela
Comissao Européia, sendo um de cooperacdo, onde ¢ debatida a questdo de como se deve dar

a cooperacdo entre empresas, entre universidades e grandes companhias, entre outras relagdes.

Os participantes desse programa vém dos mais variados campos de atuagdo,
possibilitando o intercdmbio de idéias e alternativas. Dessa forma, o investimento em
capacitagdo profissional e conscientizagdo da importancia da transferéncia de tecnologia estdo
sendo vistos pela Unido Européia como um elemento chave para o desenvolvimento

tecnolégico.

4.7. Perspectivas dentro do cenario de desenvolvimento tecnoldégico

13 SUEUR, Thierry. Atual Disciplina dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia. In: XXVII SEMINARIO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Anais 2007, p. 176/177.

0 L oc.cit.

' AMARAL, Pedro Eichin, Op.cit., p.39
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No que se refere a essa parte do estudo, a analise sera voltada a questao da politica de
inovagdo atualmente implementada no Brasil, oferecendo breve panorama sobre a situacio

atual e sua interacdo com a propriedade industrial.

Existem, nos dias atuais, premissas principais do Plano de Ciéncia, Tecnologia ¢
Inovacao do Governo Federal que propdem as diretrizes para a priorizagdo de recursos em

areas consideradas estratégicas para aumentar a competitividade e produtividade brasileiras.'*

Através da Pesquisa de Inovagdo Tecnoldgica (Pintec) realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) ¢ possivel avaliar dados no campo da inovagao.
Assim no periodo entre 2003 e 2005, foi constatada demasiadamente baixa a aquisi¢ao
externa de pesquisa e desenvolvimento de ciéncia e tecnologia, enquanto a aquisi¢do de bens

como maquinas e equipamentos foi significativamente alta.'**

Em outro levantamento estatistico do mesmo periodo, mais uma vez foi apontada a
aquisicdo de maquinas e equipamentos como sendo o principal meio de atualizacao do

processo industrial.

Outro problema que ocorre ¢ a grande concentracdo de recursos humanos altamente
qualificados na area académica, ao passo que nas atividades da industria e dos servigos, esse

tipo de recurso humano é bem menor em comparagdo ao da area académica.'*

Dessa forma, o Ministério da Ciéncia e da Tecnologia (MCT) pretende aumentar o
numero de doutores e mestres empregados na relagdo direta com empresas, isto €, no processo

que ¢ chamado de subvengao economica.

Fazendo referéncia, novamente aos dados da Pintec, constatou-se que o licenciamento
de patentes e os contratos de transferéncia de tecnologia, em comparacdo com outras fontes,
tal como a referida aquisicdo de equipamentos, ¢ realizado em grau bem inferior quando trata-

se de fonte de informagdo para a inovagao.

Ao contrario do esperado, o grau de parceria para a cooperagdo no que diz respeito a
transferéncia de tecnologia, de aquisi¢do de conhecimento e de internalizacdo desse

conhecimento estd muito aquém do desejado.

142 ELIAS, Luiz Antonio Rodrigues. Politica de Inovagéo e Propriedade Industrial. In: XXVII SEMINARIO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2007. Anais, 2007.p.60.

" Loc. cit.

1 Ibid. p.61
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A importancia da prote¢do de direitos da propriedade industrial e andlogos nas
empresas brasileiras parece ainda ndo ter chegado no nivel desejavel, tampouco chegou o
esforco em atividade inventiva. Contrariamente, a relagdo com fornecedores ainda ¢ fator

bastante forte nessas empresas.

Nesse ponto, faz-se imprescindivel que se saliente o Plano de A¢do do MCT para o

periodo compreendido entre 2007 e 2010.'*

Tal plano esta estruturado em quatro pilares. O primeiro ¢ o entendimento de que o
esfor¢o e a alocagdo de recursos na area da ciéncia, inovagdo e tecnologia ¢ necessaria para
firmar o nivel desenvolvimento de um pais. Paises que investiram mais em ntmero de
pesquisadores e apostaram na relacio do aumento dos investimentos em pesquisa €
desenvolvimento (P&D) e a dimensdo dos recursos humanos cientificos experimentaram
consideravel aumento de renda per capita, contribuindo portanto para o desenvolvimento

economico.

O segundo ¢ a necessidade de que as atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovacdo sejam estimuladas através de um financiamento sélido também no fluxo entre
universidade, empresa e institutos de pesquisas governamentais € ndo somente no ambito da

empresa.

Em paises como Estados Unidos e Japao, as atividades de P&D sao financiadas
sobretudo por via industrial do que pelo Governo. No Brasil, o fluxo ¢ verdadeiramente
contrario, uma vez que a realidade ¢ de ter o Governo como principal agente indutor do

processo de inovagao.

O terceiro ¢ a conscientizacao da necessidade de articulagdo entre as politicas publicas
e as de ciéncia, inovagdo e tecnologia para a mudanca do quadro hoje instalado no pais. Para
haver, portanto, um incremento do processo de inovagdo local, deve haver intera¢do entre os

diversos agentes envolvidos.

Nesse particular, hd que se ressaltar os problemas apontados pelas empresas como
fator de desestimulo para inovagdo, a saber: elevados custos de inovagdo, riscos economicos

excessivos, escassez de fontes de financiamento, falta de pessoal qualificado, entre outros.

O quarto refere-se a questdo de que o avanco de académica ndo foi acompanhado no
mesmo ritmo que em relagdo a industria, ou seja, a capacidade académica evoluiu de fato, ndo

tendo o mesmo ocorrido com a capacidade produtiva nem com o incremento dessa

% Toc. cit.
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capacidade. Isso demonstra que a producgdo cientifica brasileira ainda ¢ voltada fortemente

para a ciéncia basica.'*

E de se notar que paises como China e India tém empregado grande esforco no
investimento em P&D, patenteamento e alta tecnologia. A China, por exemplo, registrou taxa

de crescimento dos gastos domésticos em P&D superior a 18% entre 2000 ¢ 2005.'"

Por fim, um aspecto a que deve se dar relevo ¢ a constatacdo de que o uso de
tecnologia estrangeira, sobretudo no periodo da década de 70 e 80 ndo foi acompanhado por
um esfor¢o interno de adaptacdo e aprimoramento dessa tecnologia, a fim de que fosse

alcangada a competitividade no cenario internacional.

Referido quadro mostra, com freqiiéncia, uma cultura que concebe ser a aquisi¢do de
tecnologia estrangeira maléfica para o desenvolvimento do pais, pois sufocaria a capacidade
tecnologica nacional. Contudo, esse entendimento ndo pode perseverar uma vez que a
aquisi¢do de tecnologia externa ndo traz prejuizos a pesquisa doméstica, pelo contrario com
investimento em capacitagao de pesquisadores e em pesquisa de forma genérica, cria-se a
possibilidade de incorporacdo real daquela tecnologia, representando ponto de partida para o

aprimoramento tecnoldgico.

O argumento do suposto efeito inibidor da obtencao de tecnologia externa ¢ facilmente
eliminado ao serem observados os indicadores de paises como Japao, Coréia do Sul, Taiwan e

Cingapura.

Esses paises aproveitaram de maneira eficaz a tecnologia externa a partir de aplicagdo
de esforcos no treinamento e capacitacdo de recursos humanos para a adaptacdo dessa
tecnologia. A longo prazo, isso significou a auto-suficiéncia tecnologica desses paises em

muitas areas.

Tal constatacdo sugere, entdo, que a importagdo de tecnologia e inovagdo sdo, em
verdade, complementares e interdependentes e ndo substitutivos, como pretendem muitos

acreditar.

CONCLUSAO

146 Ibid. p.64.
“7IEDI, Indicadores de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo. Net. Disponivel em

http://www.iedi.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start. htm?tpl=home&UserActiveTemplate=iedi > Acesso em 30 out.
2008.


http://www.iedi.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home&UserActiveTemplate=iedi

Este estudo dedicou-se a analise de um tema complexo e interessante, que
proporciona uma discussdo acalorada entre setores estratégicos da sociedade. E possivel
notar uma clara e notoria linha divisoria entre aqueles a favor de um controle mais rigido
do Estado sobre os contratos de transferéncia de tecnologia, em beneficio de um suposto
fortalecimento do desenvolvimento tecnoldgico nacional e aqueles que acreditam que essa

intervencao ¢ anacronica, nao resultando em reais beneficios para a sociedade.

O INPI, como principal interventor nos contratos desse tipo, parece em certos
momentos guiar suas ac¢des tendo por fundamentagdo um papel de um 6rgdo que deve
acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e estabelecer melhores condi¢des de
negociagao e utilizacdo de patentes, papel esse, contudo que o legislador parece ndo mais

ter atribuido ao 6rgdo, uma vez que na atual disciplina lhe foi retirada essa competéncia.

Obviamente que ndo se pretende afirmar que as negociagdes do comércio de
tecnologia com fornecedores estrangeiros devam ser tomadas ao sabor das partes
envolvidas, mesmo porque o adquirente brasileiro, muitas vezes, nao tem a capacidade ou
mesmo o discernimento de vislumbrar o prejuizo que poderd ter em decorréncia do
avengado. Nesse ponto, ¢ de entender que o assunto ¢ matéria estratégica, sendo importante

a aplicacdo de normas que pretendam evitar abusos de poder econdmico.

Talvez mesmo, a titulo, aqui, apenas hipotético uma viabilizagao para isso fosse um
controle maior pelo CADE naqueles negdcios em que notadamente sdo mais freqiientes os
abusos de poder econdmico, diminuindo a atribui¢do do INPI, um pouco a luz do que ¢

feito atualmente na Unido Européia, no tocante a um maior controle concorrencial.

Contudo, ¢ imprescindivel que excessos sejam eliminados e que a atuagdao dos
agentes publicos esteja estritamente ligada ao previsto legalmente, ndo cabendo medidas

que usurpem do balizamento legal.

Igualmente, conforme pdde se notar da experi€éncia de paises estrangeiros, o
chamado dirigismo contratual ndo raramente resultou no efeito inverso desejado, qual seja,
obstar a circulacdo de tecnologia, portanto a circulagdo de riqueza, influindo negativamente

no desenvolvimento tecnoldgico e econdmico nacional.

Com as entraves impostas, muitas empresas fornecedoras de tecnologia acabam por
ndo contratar com empresas brasileiras, ndo vendo o pais atrativo para tal tipo de
negociacdo, o que em certas situagdes atrapalha mesmo o préprio investimento de capital

estrangeiro no pais.
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A pratica mostra que o INPI, em determinados momentos, intervém na economia
contratual reequilibrando forcas negociais, agindo no sentido de afirmag¢ao de politicas
publicas. Enfatize-se mais uma vez que tal competéncia foi lhe suprimida pela modificacao

do paragrafo tnico do artigo 2° da Lei n° 5.648/70 que lhe atribuia essa fun¢ao.

Outro fator que acaba por desestimular a livre circulagdo de riquezas com a minima
intervencao estatal ¢ a falta de clareza das regras aplicadas na analise de tais contratos. Ao
contrario do que ocorria com o Ato Normativo n° 15/75, o qual muito embora tivesse cunho
altamente intervencionista e autoritario, era satisfatdrio no que se referia a transparéncia
das regras utilizadas para a andlise dos contratos de transferéncia de tecnologia, o Ato
Normativo n°® 135/97 ndo demonstra transparéncia de regras ainda que substantivamente

nao seja possivel afirmar que ¢ de natureza intervencionista.

No tocante a Lei n° 9.279/96, novamente pecou o legislador ao dar tratamento
idéntico a contratos de naturezas distintas, agrupando-os em uma mesma categoria

contratual, o que pode muitas vezes gerar conseqiiéncias desacertadas.

Outro flagrante problema das normas incidentes sobre esses contratos € o excesso
de tributagdo uma vez que ha um niimero muito alto de tributos aplicaveis ou, no minimo,
potencialmente aplicadveis para a contratacdo de tecnologia estrangeira, desestimulando
mais uma vez o fornecedor estrangeiro, ¢ criando uma imensa barreira a circulacao da

tecnologia.

Quanto a legislacao tributaria, o motivo também que causa grave entrave ¢ sua ja
tdo conhecida complexidade, que somada com a pesada carga tributiria faz com que o

procedimento de remessa ao exterior seja complexa e altamente cara.

Nesse ponto, ha que salientar igualmente a legislacdo cambial que ao impor limite

de remessas em alguns casos desestimula mais uma vez o desenvolvimento tecnologico.

Outrossim, ¢ deflagrado o anacronismo da legislacdo brasileira ao impor que o
pagamento de royalty por licenca de marca que esteja de alguma forma vinculada ou
resultante de uma licenga de patentes nao € possivel. Ora, isso reflete um entendimento que
talvez tivesse algum grau de pertinéncia no passado, contudo, hoje, com todo o relevo que
a marca possui dentro do mercado nao s6 interno como externo, parece absurdo colocar a

marca em um segundo plano.
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Além das criticas apontadas no presente trabalho, uma em particular deve ser de
fato salientada, qual seja a do entendimento de que a maior flexibilizacdo de aquisi¢do

externa levara necessariamente ao prejuizo do desenvolvimento tecnoldgico nacional.

Como foi possivel notar a importagdo de tecnologia em verdade possui um carater
de complementaridade com a atividade de pesquisa e desenvolvimento e ndo substitutivo.
Casos com a Cor¢éia do Sul e Taiwan sao exemplos concretos de que um pais que deseja
tornar-se referéncia tecnologica deve sim importar tecnologias de maneira racional e

estruturada.

Nao se pode olvidar que os contratos de transferéncia de tecnologia ndo sdo o unico
meio de adquirir tecnologia, pelo contrario existem outros meios também muito

importantes para contribuir no desenvolvimento tecnologico do pais.

O investimento em P&D, como exemplo, ¢ fundamental para que o Brasil torne-se
um pais competitivo no que remete a tecnologia. A alianca entre universidade e empresa ¢

promissora e deve ser estimulada em alto nivel.

A capacitacdo de mao-de-obra ¢ outro fator imprescindivel para dar folego ao
desenvolvimento, visto que um contingente bem preparado e qualificado de acordo com os
parametros internacionais ¢ capaz de adquirir tecnologia externa, transformando e

utilizando-a de maneira eficaz e inteligente.

Ainda, faz-se necessaria a formagdo de doutores para o campo da aplicacdo
industrial, o que no Brasil ndo vendo sendo feito, uma vez que grande parte dos doutores
formados acabam sendo aproveitados na area académica, criando assim pouco efeito

pratico para o desenvolvimento tecnologico.

Resumidamente, foram os argumentos ao longo do trabalho expostos para embasar
a andlise critica da atual disciplina dos contratos de tecnologia que envolvem remessa ao
exterior, tendo sido também objetivo desse trabalho apresentar uma analise critica a atual
disciplina, pincelando e vislumbrando igualmente algumas alternativas, notadamente o
investimento em P&D, para o desenvolvimento tecnoldgico, sem haver pretensdo de

esgotar toda a matéria, objetivo que ultrapassaria e muito as inten¢des do presente trabalho.
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