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OSCONTRATOSDE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E AS
CONTROVERSIAS DA CONVIVENCIA ENTRE REGRAMENTOSANTIGOSE A
LIBERDADE CONTRATUAL: OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISEM
PERSPECTIVA

THE TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT AND THE CONTROVERSIES
RELATED TO THE COEXISTENCE OF OLD RULING AND THE FREEDOM TO
CONTRACT: THE PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICESIN PERSPECTIVE

Jose CarlosVaz E Dias

Resumo

O presente artigo visa abordar aspectos juridicos relativos aos contatos de transferéncia de
tecnologia e a atuacdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na averbagéo
desses contratos. Mesmo tendo sido reduzida a competéncia pela Lei da Propriedade
Industrial, o INPI ainda permanece a interferir nos referidos contratos, seja fazendo incidir
regras ja revogadas ou através da aplicacdo de maneira mais restrita de leis cambiais e fiscais
existentes. Assim, o presente trabalho abordara especificamente os contratos de servicos
técnicos especializados a fim de evidenciar a atuagdo indevida e, por conseguinte, as
incertezas causadas aos investidores estrangeiros, principal mente na forma tecnol 6gica.

Palavras-chave: Direito da propriedade intelectual, Contratos de transferéncia de tecnologia
e remessa de lucro ao exterior, Investimento estrangeiro, Contrato de assisténciatécnicae
cientifica, Servicos técnicos profissionais ou especializados

Abstract/Resumen/Résumé

This article addresses legal aspects related to technology transfer agreements and the
interference of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) in the recordation
of these agreements. It has been realized that although the INPIs powers have been limited by
the Industrial Property Law, the INPI still interferes in such agreements by means of using
revoked rules or applying more strictly fiscal and foreign exchange control laws and
regulations. Therefore, the present paper will address the specialized technical services
agreement to evidence the inadequate interference and, consequently, the uncertainties
caused to foreign investors, mainly those in the technology field.

K eywor ds/Palabr as-claves/M ots-clés. Keywords: intellectual property rights, Technology
transfer and remittances overseas, Foreign investment, Echnical and scientific services
agreement, Professional or specialized technical services
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INTRODUCAO

O Brasil esta revisitando desde 2012 os principais fatos histéricos dos anos 50 e 60,
que moldaram a atual realidade politica, econémica e social. Dentre esses fatos, a midia
jornalistica e televisiva vem enfatizando os conchavos e acordos partidarios, as causas e 0s
efeitos do suicidio do Presidente Getulio Vargas em 24 de agosto de 1954 e, mais importante,
as razdes para a introducdo da ditadura militar em 31 de marco de 1964.

A andlise de fatos histéricos vem sendo realizada com a preservacdao da retérica
desenvolvimentista e o detalhamento da Politica de Substituicdo de Importagdo, adotada para
fortalecer o setor industrial e reduzir a dependéncia brasileira aos produtos estrangeiros.

A lembranca do passado parece ser um movimento espontaneo da sociedade
brasileira e tem efeitos positivos, pois permite-se atentar para 0s erros cometidos e
movimentar-se de maneira consistente para o futuro.

Na area da contratacdo tecnoldgica e investimento estrangeiro, a compreensdo do
passado é ainda mais importante, pois é notoria a persistente e macabra convivéncia entre as
leis e regras das décadas de 50 e 60 e o cenario baseado na globalizacdo de mercados e atual
liberdade de contrataco.!

Essa dicotomia entre o velho e 0 novo gera incongruéncias, conflitos e insegurancas
para empresarios brasileiros captarem tecnologia de ponta no mercado internacional e para

investidores estrangeiros, principalmente na forma tecnoldgica.

Nesta perspectiva, 0 presente artigo objetiva examinar o arcabouco juridico regulador
da transferéncia tecnoldgica para identificar as anomalias e os efeitos econémicos e juridicos
causados por essa persistente convivéncia entre novos regramentos e a antiga concepgao

desenvolvimentista ou as incongruéncias entre os regramentos criados no passado, e ainda

! Mesmo com a Lei de Inovagao Tecnolégica (Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004), que incentiva as parcerias
tecnoldgicas, a importacdo de tecnologia € ainda indispensavel para o processo de desenvolvimento. A Lei de
Inovacdo Tecnoldgica tem por escopo “estabelecer medidas de incentivo & inovacdo e a pesquisa cientifica e
tecnoldgica no ambiente produtivo, com vistas & capacitacdo e ao alcance da autonomia tecnoldgica e ao
desenvolvimento industrial do Pais, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituicdo”. BRASIL, Lei n. 10.973, de
2 de dezembro de 2004. DispBe sobre incentivos a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente
produtivo e da outras providéncias. Site do Planalto. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Iei/110.973.htm>. Acesso em: 04 fev. 2015.

Deve-se observar que a promocdo das aliangas estratégias para a criacdo de novas tecnologias ndo tem por
escopo interferir ou criar um ambiente prejudicial a importacdo de conhecimentos. Inexiste qualquer mencgdo a
contratagdo externa de tecnologia. A referida lei incentiva o desenvolvimento e a exploracdo de conhecimento
local, por meio das parcerias entre sociedades empresarias brasileiras e institui¢des locais de pesquisa.
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validos ou ndo, e a nova realidade econémica e filosofica brasileira. Sera colocado em
reflexdo o tratamento juridico assegurado aos contratos de servigo técnico especializado, que
foram classificados por anos como contratos de transferéncia de tecnologia, mas vem
recebendo desde 1992 uma abordagem mais flexivel e liberal das leis cambiais e fiscais.

A contratagdo de servigos estrangeiros, na espécie “servigco técnico especializado”, é
necessaria para 0s empresarios, pois se relacionam as areas comerciais, marketing, além do
que envolvem a instalagéo, reparo e manutencdo de equipamentos na area industrial.

Esses servicos sdo de natureza ndo tecnologica, portanto, estariam fora do escopo do
procedimento de averbacdo, mas existem incertezas sobre a natureza dos servigcos face a
insisténcia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em utilizar regras de
normativas que foram revogadas e que ndo se encaixam no novo cenario econémico e politico
na area de transferéncia de tecnologia. Esse é o caso do Ato Normativo n°. 15, emitido pelo
INPI em 11 de setembro de 1975, e do Ato Normativo n°. 060, de 24 de marco de 1980, que
vem sendo utilizado pelo INPI para nortear o processo de excluséo da averbagdo dos contratos
de servicos técnicos especializados e definir quais sdo os servigos de assisténcia técnica
sujeitos ao regramento fiscal e cambial, ndo obstante terem sido revogados pela Resolugdo n°.
22, de 27 de fevereiro de 1991.

N&o existe a pretensdo de esgotar o assunto das incongruéncias do tratamento
juridico aos contratos de servigos técnico especializados, mas tdo somente despertar 0
problema aos estudiosos e contribuir para a discussdo do tema relativo aos limites legislativos
incidentes aos contratos de transferéncia de tecnologia, bem como situar esses limites dentro
da dificuldade histdrica do Brasil em romper paradigmas na area da tecnologia.

Em vista dos objetivos tracados, utiliza-se para o presente trabalho o método de
analise de contelido de textos tedricos e juridicos, de forma a buscar interpretacdes juridicas e

identificar discussfes sobre a convivéncia entre legis e regramentos.

2. DEFINICAO E NATUREZA DOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA

Os contratos de transferéncia de tecnologia sdo entendidos como acordos verbais ou
expressos que objetivam a obtengdo ou 0 acesso aos conhecimentos tecnoldgicos e aos bens
juridicos imateriais protegidos pelos direitos da propriedade industrial para a explora¢do na
empresa (CARVALHO, 1994, p.50-51). Em virtude do conceito abrangente da palavra

tecnologia - conjunto de conhecimentos que se aplicam a atividade empresaria - 0s contratos
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de transferéncia de tecnologia podem envolver qualquer tipo de acordo que tenha por escopo
0 ensinamento, o desenvolvimento e a exploragdo de conhecimentos técnicos.

Neste sentido, ndo seria erroneo afirmar que um “Contrato de Parceria Tecnoldgica”,
também conhecido como Acordo de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovacdo Tecnoldgica
(PD&I), o licenciamento de patente ou mesmo os acordos de confidencialidade para acesso
tecnolégico sdo classificados como transferéncia de tecnologia.

Existe ainda uma variedade de formas de transmissdo de conhecimentos técnicos néo
aplicaveis a atividade industrial, que se enquadram no conceito de transferéncia tecnoldgica,
mas impactam e sdo relevantes nas transacdes comerciais e divulgacdo de produtos ao
consumidor. Dentre eles estdo o licenciamento de marcas, o contrato de franquia, o servico de
logistica, 0 marketing e promogao de produtos e o agenciamento. >

Essa compreensdo sobre a abrangéncia dos contratos que envolvem transferéncia de
tecnologia é importante em vista da errbnea compreensdo de que os contratos dessa natureza
sdo apenas aqueles averbaveis perante o INPI. Por ndo estar listados no Ato Normativo n°.
135, de 15 de abril de 1997, que regulamenta a averbacdo desse tipo de contrato, eles
formariam outra categoria de contratos.

Nesta perspectiva, mesmo com a definigéo alargada dos contratos de transferéncia de
tecnologia, releva-se a existéncia de um conjunto peculiar de regras tributarias, cambiais e de
propriedade industrial e software aplicaveis a um nimero reduzido de contratos comerciais.
Pelo tratamento peculiar, esse conjunto de contratos se destaca e recebe pelo INPI a

nomenclatura contrato de transferéncia de tecnologia, como segue:

Ato Normativo 135/1997

O PRESIDENTE DO INPI, no uso de suas atribuicdes,

CONSIDERANDO que a finalidade principal do INPI é executar as normas que
regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista sua fungdo econémica, social,
juridica e técnica; e CONSIDERANDO que a Lei n.° 9279, de 14 de maio de 1996
(doravante LPI), prevé a averbacéo ou registro de certos contratos,

2 Podem ser enquadrados como transferéncia de tecnologia a licenca e a cessdo de direitos da propriedade
industrial para terceiros, a comunicacdo de informacfes comerciais/industriais, a transmissdo de conhecimento
por meio de assisténcia técnica, os treinamentos ou servicos decorrentes da venda ou arrendamento de maquinas
para instalacdo ou operacdo ou os Acordos de Transferéncia de Material Bioldgico (Contratos ATM) utilizados
para averiguar a eficacia agronémica do material disponibilizado pelo desenvolvedor.

* Para Nuno Carvalho, a transferéncia de tecnologia poderia ser classificada como aquela essencialmente
expressa por meio de licenciamento de patente e fornecimento de know-how, pois objetivam a absorcéo
tecnoldgica pelo licenciado/receptor da tecnologia. No entanto, entende-se que uma tecnologia ndo pode ser
expressa somente na forma patentaria ou know-how, por existirem outras modalidades de protecdo pelo direito
da propriedade industrial, ndo ficando assim restrita a uma ou duas formas de exploragdo. CARVALHO, Nuno
T.P. Contratos de Transferéncia de Tecnologia. Revista da ABPI: Anais do XIV Seminario Nacional de
Propriedade Industrial, 1994, p. 50.

Mesmo compreendendo os argumentos do doutrinador Nuno Carvalho, julgamos que o conceito de tecnologia
extrapola a questdo da sua aplicabilidade na indUstria/comércio e conhecimentos aplicaveis direta e
indiretamente a empresa. Esse é o caso dos contratos de franquia, especificamente para o ‘Business Format
Franchsing’, e dos servicos técnicos especializados, que ocorrem por meio de suporte “help desk’ (Software).
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RESOLVE:

1. Normalizar os procedimentos de averbacdo ou registro de contratos de
transferéncia_de tecnologia e de franquia, na forma da LPI e de legislacdo
complementar, especialmente a Lei n.° 4131, de 3 de setembro de 1962, Lei n.
4506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre o imposto de
renda, Lei n.° 7646, de 18 de dezembro de 1987, Lei n.° 8383, de 31 de dezembro de
1991, Lei n. 8884, de 11 de junho de 1994, Lei n.° 8955, de 15 de dezembro de 1994
e Decreto Legislativo n.° 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com

a. o Decreto Presidencial n.° 1355, da mesma data.
b. DA AVERBACAO OU DO REGISTRO

Esse enquadramento peculiar decorre do fato de a transacao tecnoldgica ter assumido
uma concepcao essencialmente atrelada ao pensamento desenvolvimentista, que prevaleceu
no Brasil entre 1930 a 1990. Se em um primeiro momento, houve a cria¢cdo de um grupo de
normas direcionadas a regulacéo tributaria e remessa de remuneracao ao exterior, decorrentes
da exploracdo tecnoldgica, essas regras foram aperfeicoadas para disciplinar e direcionar a
entrada de conhecimentos no territorio brasileiro, seguindo os ditames de uma politica
econémica denominada Politica de Substituicdo de Importacéo.

A Politica de Substituicdo de Importacdo objetivava a progressiva industrializagdo
brasileira com a fabricacdo local de bens duraveis e de consumo, em substituicdo as
importacdes dos produtos estrangeiros. Para tanto, preocupou-se em desenvolver uma
infraestrutura industrial com a promocdo de sociedades empresarias locais capazes de
absorver conhecimentos e fabricar os produtos antes importados.

A capacitacdo tecnoldgica dos empresarios brasileiros durante a fase de substituicdo
de importac&o tornou-se uma obsessdo” e ideias nacionalistas e filoséficas foram direcionadas
para justificar o direcionamento estatal. Assim, um namero especifico de contratos comerciais
passou a receber tratamento juridico peculiar e discriminatorio. Essas ideias podem ser
claramente expressas na publicacio da Boston College Third World Law Journal em 1983°,

cOmo seguem:

* A questdo da transferéncia de tecnologia foi relevada deliberadamente na 22. fase da Politica de Substituicio de
Importacdo, iniciada por meio do Il Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) em 1974. Esse Plano consistia
em um programa de investimento macico de 4 anos para ajustar a economia brasileira aos efeitos da crise do
petréleo, reduzir o impacto dos problemas causados pelos eventos politicos e econémicos internacionais, €
colocar a economia brasileira em um novo patamar de desenvolvimento. BAER, Werner. The Brazilian
Economy: Growth and Development. 3.ed. Londres: Praeger, 1989, p.p. 97-122; DIAS, José Carlos Vaz e
Dias. Intellectual Property Rights Protection and the Inflow of Foreign Technology and Direct Foreign
Investment: The Brazilian Case. 1993. University of Kent at Canterbury. Inglaterra Tese de doutorado nédo
publicada, p.p. 119 a 123.

> Brazil’s Technology Transfer Policies: At Odds With Economic Goals. Boston College Third World Law
Journal. 1983. vol. 4. p.p.110-111.
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One author has suggested that there are two possible results of imposing a
regulatory scheme controlling industrial property: 1) the encouragement of the
introduction of new technology through legal protection to the title-holders of
industrial property; or 2) the limitation of easy access to new technology by
granting exclusive rights to foreigners, accompanied by local development, or under
financing and operations terms burdensome to the receiving country. Chaves, a
Brazilian legal scholar, asserts that Brazil wishes to achieve the first result.

A escolha dos contratos comerciais como transferéncia de tecnologia seguiu
essencialmente a dindmica de mercado a época, ou seja, foram relevados os principais
modelos utilizados pelos detentores/titulares de tecnologia para a explora¢do temporaria de
conhecimentos e de direitos da propriedade industrial no Brasil. Relevou-se também a
natureza e a conveniéncia tecnologica para o desenvolvimento brasileiro. Por exemplo, a
assisténcia técnica fornecida por sociedades empresarias e a disponibilizacdo de
conhecimentos na forma ndo patenteada foram largamente utilizadas durante os anos 40, 50 e
60, em vista da importacdo de equipamentos industriais e necessidade de treinamento e
capacitacio de técnicos das sociedades brasileiras adquirentes dos equipamentos.®

O direcionamento politico e filoséfico aos contratos de transferéncia de tecnologia
foi concretizado pelo Ato Normativo n°. 15, emitido pelo INPI, em 11 de setembro de 1975, e
considerado, portanto, o primeiro regramento que tipificou os contratos de transferéncia de
tecnologia e buscou caracteriza-los para o propésito da averbagdo.’

Essa tipificacdo ocorreu com énfase nas regras dispostas no revogado Codigo da
Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) e nas atribuicGes conferidas pelas leis tributarias e
cambiais, anteriores ao surgimento do Ato Normativo 15/75, quais sejam: a Lei n°. 4.131, de
3 de setembro de 1962, a Lei n°. 4.506, de 30 de novembro de 1964, a Lei n°. 3.470, de 28 de
novembro de 1958 e a Portaria do Ministério da Fazenda n° 436, de 30 de novembro de 1958.

Sob a égide do Ato Normativo 15/75, os contratos comerciais de tecnologia foram

classificados, para fins de averbacao, em cinco categorias distintas, como seguem:

o Licenca de Exploracdo de Patente — Contrato que envolve a exploragdo temporaria

do objeto de patente regularmente depositada ou concedida no territdrio brasileiro, bem como

consubstanciando em direito da propriedade industrial.

® «In 1976, Jose Paulo dos Reis Velloso, the Minister of Planning from 1969 to 1979, urged a pragmatic but
cautious approach to transfers of technology. According to Velloso, Brazil is no longer primarily interested in
the capital of MNCs but is more concerned with obtaining the technology MNCs possess”. Brazil’s
Technology Transfer Policies: At Odds With Economic Goals. Boston College Third World Law Journal.
1983. vol. 4. p.112.

" Pela tipificacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia, o Ato Normativo 15/75 é reconhecido como um
dos principais regramentos na area da propriedade industrial, ndo obstante a intervencdo estatal e limitagdo a
internalizagdo tecnoldgica com base em pressupostos governamentais.
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o Licenca de Uso de Marca — Contrato comercial que objetiva a exploracdo temporaria

de uma marca ou propaganda depositada ou registrada no territorio brasileiro com base na
legislacdo do direito da propriedade industrial.

o Contrato_de Fornecimento de Tecnologia Industrial — Contrato que objetiva a

aquisicdo de conhecimentos e tecnologia ndo patentedvel® ou patenteada,’ incidentes a
producdo de bens de consumo ou de insumos em geral.

o Contrato de Cooperacdo Técnico-Industrial — Contrato que objetiva a “aquisi¢ao

de conhecimentos, técnicas e de servicos requeridos para a fabricacdo de unidades e
subunidades industriais, de maquinas, equipamentos, respectivos componentes e outros
bens de capital, sob encomenda”.!® Podem ser equiparados aos contratos de assisténcia
técnica e treinamento de funcionarios.

o Contrato de Servico Técnico Especializado — Contrato que envolve a elaboracao de

estudos e projetos, bem como a prestacdo de servicos complementares ao sistema produtivo,
tais como servicos para a elaboracdo de viabilidade econdmica de projetos, elaboracdo de
projetos executivos e administrativos, dentre outros.

Se por um lado, o Ato Normativo 15/75 determinou 0s conceitos e parametros
basicos dos contratos comerciais para a contratacdo de tecnologia, limitando os acordos
comerciais que estariam sujeitos as leis tributarias e cambiais especificas, por outro efetivou a
interferéncia do INPI na vontade das partes. Pela andlise do referido ato, inimeras condicgdes
a serem cumpridas foram determinadas para a validade e averbacdo do contrato (DIAS, 2007,
p. 404-405).

Mesmo com a revogacdo do Ato Normativo 15/75 e a reducdo substancial da
interferéncia estatal na area tecnoldgica,™ a ser abordado com mais profundidade no presente

artigo, ficou mantida a necessidade de averbacdo previa,*? valendo a pena ressaltar a listagem

8 Entende-se “tecnologia ndo patenteével” como aquela decorrente de desenvolvimento tecnoldgico que ndo
atende aos requisitos de patenteabilidade, conforme especificados pela Lei da Propriedade Industrial. Conforme
a lei atual de propriedade industrial (Lei 9.279/96), para merecem a tutela patentaria as tecnologias necessitam
ser enquadradas como invencdo tecnologica ou modelo de utilidade, bem como atender aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, além de n&o violarem a moral e os bons costumes.

% “Tecnologia nio patenteada” é compreendida como o desenvolvimento tecnolégico em que o titular ndo tem o
interesse em protegé-lo, por uma opcdo empresarial. Ex. manutencdo da tecnologia em regime de
confidencialidade ou mediante protecdo proprietaria (protegidas pelas regras da concorréncia, pelo acesso
limitado).

1% Clausula 5.1 do Ato Normativo 15/75.

1 Revogado pela Resolugéo Normativa n°. 22, de 27 de fevereiro de 1991.

12 Observou-se fato interessante com a revogagdo do Ato Normativo 15/75 e a liberdade de contratagéo, pois o
INPI passou a determinar o regramento necessario para a averbacao dos contratos de transferéncia de tecnologia
e continuar a aplicar rigidamente as regras de controle cambial. Esse regramento ocorreu por meio de uma
anomalia baseada nas exigéncias e decisbes emitidas pelos examinadores do INPI durante o processo de
averbagdo. As decisdes passaram a ser chamadas de “entendimento do INPI”. Como algumas nio S&0 escritas e
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de contratos de transferéncia de tecnologia que esta sujeita ao exame e escrutinio do INPI,

como segue™®:

v Contratos de Licenca para Exploracdo de Patente;

v Contratos de Licenca para Uso de Marcas;

v Contratos de Fornecimento de Tecnologia N&o Patenteada (Licenca de Know-how) e
v Contrato de Prestacdo de Servicos de Assisténcia Técnica e Cientifica.*

N&o obstante a explicitacdo dos contratos comerciais como transferéncia de
tecnologia, seguindo a dindmica do Ato Normativo 135/97 e da Lei da Propriedade
Industrial,™ ndo se pode falar em tipificacdo do “contrato de transferéncia de tecnologia” em
vista do fato de as caracteristicas, requisitos e contornos essenciais nao serem especificados
por regramento especifico.

Além do mais, indaga-se se € possivel afirmar com seguranca que qualquer mengéo
aos contratos de transferéncia de tecnologia deve estar estritamente relacionada a averbacéo
de contratos e que, fora desse tratamento diferenciado, estariam outros contratos de carater
tecnoldgico. Essa assertiva sera posteriormente abordada.

Tendo em vista a listagem prevista no Ato Normativo 135/97, pode-se afirmar que 0s
contratos de transferéncia de tecnologia séo de dois tipos com naturezas distintas. O primeiro
tipo contratual relaciona-se a exploracao dos direitos da propriedade industrial, quais sejam o
licenciamento de marcas, patentes, modelo de utilidade e do know-how. Neste caso, 0s
contratos sdo negdcios juridicos de carater temporario, na medida em que o depositante/titular
de um direito da propriedade industrial autoriza terceiro a explorar esses direitos por um

determinado periodo e territorio.

A temporalidade da outorga de direitos para exploracdo tecnoldgica é essencial para

outras bem especificas, o envolvimento de advogados especializados para a interpretacdo e cumprimento das
exigéncias do INPI passou a ser requisito indispensavel para o processo de averbagéo.

13 O contrato de franquia é tipico, complexo, envolve um grande nimero de obrigacdes e outorgas de direitos,
bem como apresenta caracteristicas diversas dos contratos de transferéncia de tecnologia acima especificados.
N&o obstante as suas peculiaridades que o fazem distanciar dos contratos acima especificados, esse tipo
contratual foi mantido na lista daqueles sujeitos a averbacdo prévia no INPI por envolver, de alguma forma, a
disponibilizacéo tecnolégica aos franqueados, conforme determina o artigo 211 da Lei 9.279/96 e o supracitado
Ato Normativo 135/97.

'O Contrato de Cooperagdo Técnico Industrial foi eliminado da listagem dos contratos de transferéncia de
tecnologia, por envolver servicos ndo necessariamente tecnologicos e por serem complementares a atividade
industrial.

15 Arts. 61, 62, 139, 140 e 211 da Lei 9.279/96.
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a eficacia desses contratos, visto que ndo envolve a transferéncia definitiva de direitos
proprietarios ao receptor da tecnologia ou licenciado. A temporalidade de direitos encontra
subsidios alias na lei tributaria, na medida em que os pagamentos sdo enquadrados como
“royalties”, que representam a remuneracdo pelo uso, exploracdo ou fruicdo de direitos
incorpéreos ou protegidos pelo sistema de propriedade industrial.*®

Dessa forma, n&o pode ser confundido o conceito de licenca de direitos com cessao
ou transferéncia de direitos ou tecnologia. Tal distincdo é fundamental na visdo do mestre

Gabriel Leonardos, em vista da conceituacdo abrangente de contratos de transferéncia de

tecnologia (LEONARDOS, 1997, p.85-86) . Cessdo ou transferéncia definitiva de direitos da
propriedade industrial ou de tecnologia (e ndo contrato de transferéncia de tecnologia)
envolveria a transmissao da titularidade de direitos sobre o bem imaterial objeto do contrato,
cabendo ao novo titular ou proprietario a possibilidade de explorar a integralidade dos
atributos da propriedade privada, quais sejam o0s politicos e os econdmicos dentro da
concepcao da fungéo social da propriedade (TEPEDINO, 1989).

Na aquisicdo total ou universal da propriedade, conforme disposta no Codigo Civil,
ninguém pode transferir mais direitos do que tem (nemo plus iuris ad alium transferre potest,
quam ipse haberet) (VENOSA, 1982, p.174), nem transmitir direitos que estejam aquém
daqueles que possui. Esse fato é relevante na cessdo de obras intelectuais protegidas pelo
direito da propriedade intelectual, incluindo o software e uma invencdo patenteada, pois a
cessdo da propriedade sem a disponibilizacdo do cddigo fonte ou conhecimentos técnicos
inerentes ao uso da invencdo, pode interferir negativamente em sua exploracdo patrimonial.
Dai a necessidade de transmissdo de materiais descritivos, codigo fonte comentado e outros
dados para o adquirente, nos casos de transferéncia definitiva (DIAS, 2007, p.123).

Ja o licenciamento é entendido como concessdo em que alguns direitos decorrentes
dos atributos patrimoniais, tais como uso e fruicdo do bem juridico (ius utendi, ius fruendi e
ius abutendi) s&o renunciados em favor de um terceiro. Ndo obstante essa outorga a terceiro,
fica mantida a propriedade sobre o bem intelectual e rei vindicatio para o seu titular.'’
Inclusive, o titular/licenciante pode exercer concomitantemente em alguns casos os direitos

patrimoniais (quando o licenciamento ndo é exclusivo).

16 Esses royalties sdo classificados como royalties intelectuais e estdo dispostos no art. 22 da Lei 4.506/64. Cf.
XAVIER, Alberto. Direito Tributario Internacional do Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 765-
767.

Y Traduz-se na possibilidade de o titular do bem juridico reaver a coisa do terceiro que o utiliza indevidamente,
garantindo desta forma a exclusividade sobre o seu uso e fruicdo.
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Ressalta-se neste ponto que as criacdes industriais'® sio equiparadas aos bens moveis
corpéreos, por uma concepcao juridica, como no “Art. 5°. da Lei 9.279/96, como segue: “Art.
5° Consideram-se bens moveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial .

Em vista desta equiparacéo, as criacdes intelectuais passam a integrar o objeto das
relacfes inerentes ao exercicio da propriedade. Assim, os contratos de licenciamento tém a
natureza juridica de locacdo de bens moveis, incidindo assim os arts. 565 a 578 do Codigo
Civil,* previstos no Cédigo Civil sobre locacéo de coisas.

Mesmo o presente artigo ocupar-se primordialmente das controvérsias relativas aos
contratos de prestacdo de servico técnico especializado, julgamos adequado realizar
comentarios pontuais sobre a possibilidade do licenciamento de tecnologia néo
patenteada/patenteavel, também denominada “know-how”.

A exploracdo do know-how, por meio de contrato de transferéncia de tecnologia,
sempre foi um assunto de controvérsias entre os examinadores da Diretoria de Tecnologia
(DIRTEC/INPI) e os advogados especializados em direito da propriedade industrial, pois a
disponibilizacdo do know-how para terceiros vem sendo considerada cessdo definitiva de
direitos.?® Isso significa que clausulas que impedem o licenciado de explorar o know-how ou
que determinem a devolucdo de materiais técnicos e da tecnologia, ap6s o término do
contrato, ndo podem constar nos contratos de fornecimento de tecnologia ou licenciamento de
know-how, por ndo serem aceitas para averbacéo.

O posicionamento do INPI tem por base um entendimento ultrapassado da autarquia
federal, segundo o qual seria ilicito exigir do licenciado a cessacdo de uso de algo que ja foi
disponibilizado e ensinado. Nas palavras de Gabriel Leonardos (LEONARDOS, 1997, p.123)
2! (grifos nossos),

'8 Dentre os direitos da propriedade industrial, pode-se incluir a Lei de Cultivares (Lei n°. 9.456, de 25 de abril
de 1997) e a MP do Circuito Integrado (Lei n°. 11.484, de 31 de maio de 2007).

19 Dentre as clausulas principais estdo aquelas relacionadas aos vicios redibitérios, embaragos e turbagées, que
determinam a obrigatoriedade do locador e/ou do licenciante em tomar as medidas necessarias para a correcdo de
defeitos ndo visiveis na tecnologia e resguardar o uso pacifico pelo licenciado. Vide inc. | do art. 566 e art. 568
do Codigo Civil.

2 Existem discussdes acerca da inadequacdo do know-how como um bem juridico de transacdo comercial,
quando ele ndo é revestido de confidencialidade e quando ndo for patentedvel. O argumento é de ndo existir a
possibilidade de pagar por algo que caiu em dominio pablico e de acesso a todos. No entanto, essas discussdes
doutrinarias sdo ultrapassadas, em vista da possibilidade de um know-how estar em dominio pablico, mas ser de
acesso restrito de um ou poucos empresarios. SILVEIRA, Newton. Contratos de Transferéncia de Tecnologia.
Revista de Direito Mercantil. vol. 26. 1977. p.p. 87-97.

!Ainda, o advogado Gabriel Leonardos aborda especificamente a justificativa pela qual deve ser aceito o
pagamento por recebimento de know-how nao sigiloso, também conhecido know-how proprietario, como segue:
“Se 0 know-how for sigiloso, entdo seu preco sera naturalmente mais elevado que o se 0 mesmo for de dominio
publico. Poder-se-a, entdo perguntar: porque alguém pagaria para adquirir um know-how que se encontra em
dominio publico? A resposta é simples: pelo menos motivo que um aluno paga ao professor para Ihe ensinar uma
matéria que centenas ou milhares de outros professores poderiam ensinar. "LEONARDOS, Gabriel. Tributagéo

282



a analogia do contrato de know-how com o contrato de ensino ja foi feita
anteriormente, e ela é normalmente utilizada em favor da tese segundo a qual a
chamada “licenca de know-how” seria proibida, i.e., o fornecedor de know-how
(sigiloso ou ndo) nao poderia impedir o recipiente de continuar a explora-lo, apos
expirado o contrato (assim como nado se pode impedir um aluno de utilizar o que
aprendeu com o professor).

Com base neste entendimento restritivo, os examinadores chegaram a exigir por varios
anos a alteracdo de toda e qualquer men¢ao da palavra “licenciamento” em um contrato de
fornecimento/licenciamento de know-how, sob pena da recusa de averbagdo do respectivo
contrato. Pelos transtornos causados, pois a alteracdo significava a necessidade de alteracdo
contratual e cumprimento das formalidades, ndo mais é exigida a eliminacdo da expressao
“licenciamento” do corpo dos contratos de exploragdo de know-how. 22

No nosso entender, o know-how confidencial ou proprietario (ndo confidencial) pode
ser um bem juridico passivel de exploragdo comercial, incluindo o licenciamento de direitos,
logicamente limitados as caracteristicas do bem juridico envolvido, como a capacidade de
manter-se confidencial ou n&o.

O segundo tipo contratual é o Contrato de Prestacdo de Servicos de Assisténcia
Técnica e Cientifica. O objetivo desse contrato é efetivar a transmissdo de conhecimentos
técnicos, por meio de sua aplicacdo pratica, que ocorre com a efetiva prestacao de servicos ao
receptor da tecnologia. Esse contrato € comumente utilizado como instrumento complementar
ao licenciamento de direitos (uso de marca, exploracdo de patente ou recebimento de know-
how), pois facilita a absorcdo tecnoldgica, principalmente quando o0s conhecimentos nédo
decorrem de protecdo patentaria ou ndo sdo transmitidos de forma escrita.

Dessa forma, entende-se que o conceito de assisténcia técnica e cientifica ndo possui
carater autbnomo, mas acessoOrio a outra operacdo que pressupfe a garantia de acesso ao
conhecimento tecnoldgico de licenciantes ou fornecedor. A assisténcia técnica pode ser
efetivada por meio de clausulas dentro de um contrato de licenga de direitos ou em documento
separado, relevando-se inclusive a eficacia de faturas (invoices) como instrumento de

comprovacéo da prestacao de servigos.?®

da Transferéncia de Tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

22 0 prazo de validade da averbacdo dos contratos de fornecimento de tecnologia, ou também denominados
licenciamento de know-how, é de, no maximo, 5 anos prorrogaveis por um periodo adicional de 5 anos. Apés
esse periodo, a averbacdo e, consequentemente, 0 pagamento de royalties ao exterior e a dedutibilidade fiscal dos
valores remetidos ndo serdo permitidos. Vide Art. 354, 111, 81°. do Decreto 3.000, de 26 de margo de 1999.

2 0 jurista Alberto Xavier procura determinar critérios para distingio entre contrato de “know-how” ou
“licenciamento de know-how” (também conhecido por meio do contrato de fornecimento de tecnologia), a
assisténcia técnica e o contrato puro de servico, face ao impacto tributario previsto nos tratados contra dupla
tributagdo celebrados pelo Brasil, sendo vejamos: “No contrato de “know-how”, transfere-se tecnologia, no
contrato de prestacdo de servigos, aplica-se tecnologia. Como bem diz Philip Baker, no primeiro ocorre
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Pela esséncia desse negdcio juridico se consubstanciar em um prestare, ele se equipara
aos contratos de locacdo de servicos (locatio operarum) ou contrato de empreitada (locatio
operis faciendi), sendo que os elementos essenciais estdo regulados pelos arts. 593 a 609 e
610 a 626 do Cddigo Civil. Dentre os elementos relevados estdo a independéncia técnica sem
subordinacdo hierarquica que determine uma relagdo trabalhista, a onerosidade e a
possibilidade de execucdo Unica ou continuada dos servigos. As regras do Cddigo Civil
quanto a forma de rescisdo, extingdo contratual e procedimentos complementares, como a
necessidade de aviso prévio sao também incidentes aos contratos de prestare, quando omisso
0 contrato.

Deve-se salientar que o Codigo Civil assegura a liberdade de estipulacdo da
remuneracao pelas partes contratantes, sendo que pode ocorrer por meio de um valor fixo pela
obra contratada e concluida ou em funcdo de uma unidade de tempo como homem/hora
trabalhada, meses ou anos para execu¢do dos servicos contratados. N&o existe qualquer
restricdo, também, para a cobranca da remuneracdo baseada em porcentagem da remuneracdo

obtida pela lucratividade futura do receptor dos servicos receptor.*

3. AATUACAO DO INPI NA IMPORTACAO TECNOLOGICA POS-ATO
NORMATIVO 15/75 E A CRIACAO DO INSTITUTO JURIDICO “ENTENDIMENTO
DO INPI”

Com a revogacdo do Ato Normativo 15/75,® abriu-se a possibilidade para a
modificagdo do quadro legal para o tratamento da transferéncia de tecnologia. Houve a
eliminacdo de diversas restricdes para a averbacado e eficacia desses contratos no Brasil, bem
como uma acomodacdo de regulamentos e leis ao novo panorama politico e econdmico, como
seguem:

(i) A liberalizagdo econdmica como resultado da necessidade de integracdo ao
processo de globalizacdo de mercado e reestruturacdo econémica. Esse processo iniciou-se a
partir do final dos anos 80 (BANURI, 1991).

“supplying know-how”, no segundo “applying know-how to guide the company”. XAVIER, Alberto. Direito
Tributario Internacional do Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.772.

2 «O quantum a ser pago a titulo de remuneragdo do servico prestado podera ser livremente estipulado pelas
partes contratantes. Se o contrato for omisso a respeito, executado o servico, entender-se-a que 0s contraentes se
sujeitaram ao costume local, tendo em vista a natureza do servico e o tempo de duracéo. Se houver discordancia
entre os contratantes, recorrer-se-a ao arbitramento, par que a fixa¢do do valor do salario seja feita por peritos no
curso da acdo da cobranca ou diretamente pelo juiz”. DINIZ, Maria Helena. Cédigo Civil Anotado. 2. ed. Sao
Paulo: Saraiva, 1996, p. 826.

% Revogado pela Resoluco 22, de 27 de fevereiro de 1991.
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(i) A Constituicdo Federal de 1988 retirou do Estado a competéncia
intervencionista e substituiu pela regulacdo econdmica ou mercadoldgica.

(iii) O Estado Militar retirou-se do cenario politico brasileiro em 1986 com
a escolha de um Presidente da Republica civil.

(iv) A Lei de Similares é rechacada e a importagdo tecnoldgica pode ocorrer
independentemente da existéncia de tecnologia idéntica ou similar ja importada ou
preexistente no territdrio brasileiro.

(v) A regra da demonstracdo da capacidade tecnoldgica do licenciado ou receptor
local de tecnologia foi descartada. Portanto, a importacdo tecnoldgica ocorre sem necessidade
de evidenciar producéo industrial ou existéncia de infraestrutura empresarial local.

As modificacbes substanciais no cenario legal dos contratos de transferéncia de
tecnologia puderam ser efetivamente observadas quando a Lei da Propriedade Industrial foi
promulgada (Lei Federal 9.279, de 14 de maio de 1996) e os artigos 29, 30, 90 e 91 do antigo
Codigo da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) foram expressamente revogados. Esses
artigos estabeleciam limitacdes a remessa de royalties ao exterior e a exploracdo de marcas e
patentes®® e desestimulavam, portanto, a contratacdo tecnoldgica.

O tratamento flexivel dado aos contratos de transferéncia de tecnologia, a partir da
revogacdo do Ato Normativo 15/75 ampliou o escopo de atuacdo das partes contratantes na
negociacéo e celebragdo do contrato.

Sob essa dinamica econdmica, foram criados também procedimentos especificos
para a averbacdo de novas figuras contratuais, que envolvem de alguma forma a transmisséo
de conhecimentos tecnoldgicos e a utilizacdo dos direitos da propriedade industrial. Esse foi
caso do “franchising”, que recebeu uma regulamentagio especifica do INPI — Ato Normativo
115/93 — e um tratamento mais flexivel quanto as questdes de propriedade industrial, cambiais

e fiscais. Deve-se salientar aqui, que os contratos de franquia ndo sdo classificados como

% Dentre as regras eliminadas pela Lei 9.279/96 estdo aquelas que (i) limitavam o pagamento de royalties
durante o periodo de prorrogacao de registro de uma marca licenciada; (ii) proibiam a imposicdo de restrigdes
territoriais e ao uso da marca/patente, incluindo a exportacdo; (iii) vedavam o pagamento de royalties quando a
patente licenciada houver sido concedida no Brasil sem a reivindicacéo do direito de prioridade. FROES, Carlos
Henrigue de C. Contratos de Tecnologia. Revista Forense n. 253. v. 253, p. 124-128. Assim, as inovagdes
apresentadas pela Lei 9.279/96 para os contratos de transferéncia de tecnologia foram as seguintes: a) os
contratos de exploracdo de patente e uso de marca poderiam conter restricbes a comercializacdo e a exportacdo
de produtos pelo licenciado, bem como restricdo a importacdo de insumos necessarios a sua fabricacdo; b) os
contratos de licenca de marcas e patentes passaram a gerar royalties pela exploracdo das marcas e patentes
licenciadas, mesmo quando o privilégio ou o registro tenha concedido a titular domiciliado ou com sede no
exterior, sem a prioridade estipulada pela Convencdo da Unido de Paris e ¢) o licenciamento de marcas passou a
gerar royalties mesmo na hipotese de os registros das marcas licenciadas estarem em vigéncia durante o periodo
de prorrogacgdo. DIAS, José Carlos Vaz e. Contratos de Transferéncia de Tecnologia e Franquia. In: DI
BLASI, Gabriel. A Propriedade Industrial: os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e
Transferéncia de Tecnologia. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007, p. 407-408.
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transferéncia de tecnologia, ndo obstante a obrigatoriedade de averbacao prévia no INPI.?’

Mesmo com toda essa liberdade e dindmica contratual, a prerrogativa da averbacéo
prévia no INPI foi mantida e a incapacidade de livrar-se por completo do inadequado
intervencionismo e do velho panorama tecnoldgico é claramente observada na contratacéo
tecnolégica.?®. Do ponto de vista técnico, conforme disposto no art. 211 da Lei 9.279/96, o
INPI é o o6rgéo investido dos poderes para realizar o registro dos contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia e contratos de franquia. Essa averbacdo prévia é indispensavel
para 0s seguintes propésitos:*

(a) Eficacia dos direitos perante terceiros — Permite ao licenciado tomar as
providéncias judiciais para assegurar o exercicio de direitos contratuais, como a exclusividade
de uso. Um exemplo pratico, refere-se a hipdtese em que o licenciado necessita mostrar a
legitimidade e a capacidade para a defesa, em juizo, de seus direitos contratuais (tal como a
exclusividade) contra terceiros violadores e importadores paralelos. A legitimidade processual
do licenciado neste caso requer a averbacdo prévia do contrato que outorga os direitos
defendidos em juizo.

(b) Efetivacdo do pagamento de royalties e remuneracdo ao exterior - O art. 3°. da
Lei 4.131/62 determina um registro especial de capital estrangeiro e para operagdes
financeiras para o exterior na forma de ‘royalties’.*® Esse regramento foi complementado pelo
Comunicado FIRCE-BACEN n°. 19, de 16 de fevereiro de 1972, substituido por sua vez pela
Carta-Circular n°. 2.816, de 15 de abril de 1998 e complementado pela Carta-Circular n°.
2.795/98, que institui o “Registro Declaratorio Eletronico” (RDE) para a operagdo de
remessas ao exterior.! Portanto, a remessa dos royalties e remuneracdo decorrente dos

contratos de transferéncia de tecnologia necessitam da aprovacédo prévia do INPI.

27 Os contratos de franquia sdo complexos e envolvem combinadamente o uso de marcas e/ou patentes com a
prestacdo de servigos de assisténcia técnica e utilizagdo de outras modalidades contratuais. Ainda, encontram-se
tipificados pela Lei de Franquia (Lei n°. 8.955, de 15 de dezembro de 1994).

Nao constitui parte desse trabalho a discussdo detalhada dos aspectos sociolégicos e politicos inerentes ao
desenvolvimento econémico brasileiro. No entanto, é notéria, em uma andlise da legislacdo para a importacéo de
tecnologia, a dificuldade em desvencilhar-se de conceitos e culturas ultrapassadas, que ndo mais se encaixam
com novas etapas econdmicas, politicas e sociais. Essa dificuldade pode ser talvez um dos grandes gargalos e
dificuldades em aprofundar uma politica desenvolvimentista.

3 Com o Ato Normativo n°. 15/75, a averbacéo dos contratos tinha como efeito a eficacia perante terceiros, bem
como uma formalidade indispensavel para comprovar 0 uso de uma patente ou marca para comprovar 0 uso no
territdrio brasileiro por terceiro e afastar a caducidade do direito da propriedade industrial.

%0 “Royalties” ¢ um termo que designa o pagamento de remuneragio pelo uso e fruigio dos direitos da
propriedade intelectual e contratos de transferéncia de tecnologia.

31 J4 a partir da Carta-Circular n°. 2.816/98 e da Carta-Circular n°. 2.795, as condicBes financeiras para a
contratacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia ja ndo necessitam de analise detalhada por parte dos
examinares do BACEN, em processo separado. No entanto, o registro declaratorio eletrdnico efetua-se apés a
obtencdo do certificado de averbacdo no INPI. Isso significa que o BACEN outorgou ao INPI a prerrogativa de
examinar se os termos e condi¢des do contrato cumpriram os regulamentos cambiais.
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(c) Admissibilidade da Dedutibilidade Fiscal®> — A Lei. 3.078/58 e a Portaria do
Ministério da Fazenda 436;58 admitem a possibilidade de o empresario local (licenciado)
deduzir como despesa operacional os royalties decorrentes dos contratos de marcas, patentes,
licenciamento de know-how e as remuneracgdes de assisténcia técnica (ANDRADE JUNIOR,
2001).

Dentro do espectro da averbacdo de contrato, existe ainda uma resisténcia do INPI
em acomodar-se dentro desse cenario de liberdade de contratacdo e uma persisténcia em
interpretar restritivamente alguns contratos de transferéncia de tecnologia.

A Lei no. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, foi instruida especificamente para criar
0 INPI e estabelecer a estruturacdo e o funcionamento da autarquia federal, em como para
investir o o6rgdo dos poderes para regulamentar a transferéncia de tecnologia, moldar as
diretrizes estabelecidas pela politica de desenvolvimento econdmico e, consequentemente,
para intervir na vontade das partes nos contratos tecnolégicos. O paragrafo unico do art. 2°. da
Lei n°. 5.648/70 determinou o seguinte:

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

Pardgrafo Unico. Sem prejuizo de outras atribuicdes que Ihe forem cometidas, o
Instituto adotara, com vistas ao desenvolvimento econdmico do Pais, medidas
capazes de acelerar e reqular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores
condicBes de negociacdo e utilizacdo de patentes, cabendo-lhe ainda, pronunciar-se

quanto a conveniéncia da assinatura, ratificacdo ou dendncia de convencoes,
tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial.

Com o art. 240 da Lei 9.279/96, os poderes do INPI foram reduzidos, limitando-se ao
pronunciamento de tratados internacionais sobre a matéria e a execucdo das leis da
propriedade industrial. O texto do referido art. 240 eliminou a sustentacdo legal para a
interferéncia do 6rgdo na regulacdo tecnoldgica e determinou nesta esfera que os poderes do
INPI devem estar restritos a andlise dos aspectos de validade e eficacia dos direitos da
propriedade industrial, sendo vejamos:

A:jt. 2~40. O art. 2°. da Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte
redacao:

Art. 2°. O INPI tem por finalidade principal executar, no &mbito nacional, as normas
que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua funcéo social, econémica,
juridica e técnica, bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura,
ratificacdo e denlncia de convengdes, tratados, convénios e acordos sobre
propriedade industrial

%2 As discussoes relativas a necessidade de averbagdo prévia no INPI para o enquadramento dos royalties pagos a
licenciante/fornecedor local (contrato entre empresarios domiciliados no Brasil) fogem ao escopo do presente
trabalho, apesar de ser ponto ainda ndo pacificado nos tribunais brasileiros.
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Em termos praticos, a competéncia do INPI para a averbacdo de contratos de
transferéncia de tecnologia deve limitar-se a averiguacdo da observancia de certos aspectos
formais, no &mbito do Codigo Civil, e a validade dos direitos outorgados ao licenciado: partes
contratantes, qualificacdo, objeto duracdo e validade da tecnologia ou do direito da
propriedade industrial licenciado no Brasil. Questdes relacionadas ao preco, condi¢des de
pagamento, prazos, legislacdo aplicavel e foro estariam fora do escopo de analise e atuacéo da
autarquia federal.

Para evidenciar o grau de reducdo estatal na contratacdo tecnoldgica, cita-se o §1°. do
Item 4 do Ato Normativo INPI n°. 120, emitido em 17 de dezembro de 1993, como segue:

§1°. — Nao serdo objeto de andlise ou de exigéncia por parte do INPI os dispositivos
contidos nos atos ou contratos de que trata este Ato Normativo ndo especificamente
relacionados aos aspectos elencados no “caput” deste artigo, inclusive aqueles que
se refiram a preco, condi¢des de pagamento, tipo e condigdes de transferéncia de
tecnologia, prazos contratuais, limitagdes de uso, acumulagdo de objetos contratuais,
legislac&o aplicavel, jurisdicdo competente e demais clausulas.

Mas ndo parece ser esse procedimento observado na pratica, pois o INPI continua
interferindo nos pactos contratuais por meio da determinacdo do preco e das condicbes de
pagamento (principalmente quando as partes contratantes sdo do mesmo grupo econdmico),
bem como restringindo a validade a eficacia da averbacdo do licenciamento de tecnologia ndo
patenteada e clausulas de confidencialidade. A emissdo do Ato Normativo 135/97, que
revogou o Ato Normativo 120/93, estabeleceu de maneira abrangente e lacbnica a
interferéncia estatal sob o propdsito de conformar os termos e condi¢Bes contratuais aos
dispositivos legais.

A interferéncia do INPI nos contratos de transferéncia de tecnologia, sem uma
outorga expressa legislativa, criou uma anomalia juridica denominada “Entendimento do
INPI”, que ¢ o conjunto de decisdes emitidas pela autarquia federal decorrente do processo de
averbacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia. As justificativas das decisdes emitidas
pelo INPI decorrem, conforme observado na pratica, do revogado Ato Normativo 15/75, que

estabeleceu o regramento para esse tipo contratual.*®

% As legislacdes cambiais e fiscais estabelecem a necessidade de o INPI em averiguar alguns aspectos legais
ligados a remuneragdo e averbacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia previamente a remessa ao
exterior e dedugdo fiscal. No entanto, essa competéncia é extrapolada na pratica, principalmente quando as
partes contratantes da tecnologia sdo empresarios coligados. Um exemplo dessa extrapolagdo de poderes é a
utilizacdo dos limites de deducdo fiscal estabelecidos na Portaria 436/58 como valores maximos para pagamento
e remessa de royalties pelo uso dos direitos da propriedade industrial entre matriz-subsidiaria.
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Isso significa que a aprovacdo dos contratos, emissdo de exigéncias e outras
atividades relativas a averbacdo de contrato ocorrem baseados na experiéncia obtida com 0s
regramentos revogados e relevancia tecnologica para o pais. Isso significa que o INPI ainda
aplica regras restritivas da fase da politica de substituicdo de importacdo as contratacdes
baseadas em um ambiente de liberdade contratual.

Fato interessante a ser relevado, decorrente do “Entendimento do INPI”, refere-se a
proibicdo de duplicidade de pagamento sobre uma mesma base de calculo e tecnologia. Isso
ocorre quando existe, em um Unico contrato, a cominacao de exploracdo de direitos industriais
(exploracdo de marcas ou patentes) e a prestacao de assisténcia técnica envolvendo uma Unica
tecnologia, tal como licenca de marca cominada com servigos técnicos. Neste caso, O
“Entendimento do INPI” se desenvolve no sentido de aceitar apenas uma tnica remuneragao,
devendo as partes contratantes optar pela remuneracdo de contrato (licenca com valor variavel
ou servico fixo). Essa proibicdo incide também quando, em contratos separados, as
remuneracgdes relacionam-se & mesma tecnologia.

Neste sentido, observa-se que a autarquia federal recebeu do art. 240 da Lei 9.279/96
novos poderes, mas insiste em manteras mesmas prerrogativas, adotando inclusive regra nao
mais existentes no ordenamento juridico e entendimento em descompasso com a realidade
econdmica e politica. Deve-se lembrar de que o INPI esta adstrito ao Principio da Legalidade,
que se resume a submisséo do poder estatal aos ditames da lei. As atividades da administracao
submetem-se e autolimitam-se a determinacdo da lei, sendo que a atuacdo do poder publico
sem o encalco legal acarreta a ilegalidade do ato e esta sujeita a nulidade.

A atuacdo do poder publico, seguindo os preceitos da competéncia especifica, esta
intimamente relacionada ao “Principio da Legalidade”, na medida em que o exercicio do
poder publico é sempre determinado e delimitado pela lei (GASPARINI, 1996, p.6). Nesta
perspectiva, as intervencdes de Orgdos publicos em areas fora de sua incumbéncia legal
constituem desvio de finalidade do poder publico, sendo, portanto, defeituosos em face da
falta de legalidade.

O “Entendimento do INPI” na area contratual e a aplicagdo de regras “ndo escritas”
evidenciam uma ilegalidade praticada pela autarquia federal e descompasso entre a legislagéo
local e as decisdes do Orgdo e outras regras cambiais, 0 que cria uma instabilidade para a

contratagdo tecnolégica.®* Além disso, esse descompasso acentua a falta de competitividade

% Na pratica, existem dificuldades em explicar para os detentores de tecnologia (normalmente americanos,
europeus e japoneses) as exigéncias emitidas sem a existéncia de regramento que consubstancie as decisfes e
atuagdes do drgao.
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do mercado em receber novas tecnologias em face de outros mercados emergentes.

Essa convivéncia antagonica de leis e procedimentos, entre o novo e o velho, acarreta
inseguranca e/ou incompeténcia do sistema juridico brasileiro em criar novas formas de
relacionamento sem ter necessariamente a presenca do Estado.

Esse “Entendimento do INPI” vem criando confusdes juridicas, sendo uma delas a
imprecisdo na defini¢cdo dos servigos técnicos especializados, que ja ndo estdo mais sob 0s

auspicios da averbacédo do 6rgao.

4. CONTROVERSIAS DO ATUAL CENARIO JURIDICO DOS CONTRATOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: CONTRATOS DE ASSISTENCIA TECNICA
X CONTRATOS DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Conforme informado anteriormente, os contratos de assisténcia técnica tém como
caracteristica principal a transmissdo de informagdes e conhecimentos técnicos por meio da
prestacdo de servicos. O objetivo principal do prestador € a comunicacdo de informacdes
técnicas e/ou o ensinamento, de forma a permitir ao receptor o aprendizado sobre determinada
tecnologia.

Com o “Entendimento do INPI”, que substitui 0s atos normativos sobre a matéria e
estabelece critérios de decisdo baseados nos atos normativos anteriores (principalmente o Ato
Normativo 15/75), o escopo da assisténcia técnica vem sendo ampliado para englobar também
0s servicos de reparo de equipamento e avaliacdo de poluicdo de fornos, dentre outros
classificados como ‘“servicos técnicos especializados” (ndo envolvem necessariamente o
ensinamento/treinamento do tomador de servicos).

Os contratos relativos aos servicos de assisténcia técnica sdo nesta perspectiva
escrutinizados pelo INPI e sofrem as limitagcGes cambiais e tributérias incidentes aos contratos
de transferéncia de tecnologia. No ambito das leis cambiais, ressalta-se o art. 50 da Lei n°.
8.383, de 31 de dezembro de 1991, que ab-rogou a proibicdo do caput do art. 14 da Lei n°.
4.131/62 e permitiu a dedutibilidade fiscal dos royalties e remuneracbes remetidas por
empresario brasileiro ao seu controlador de capital no exterior (LEONARDOS, 1997, p.180-
181). Anteriormente a Lei 8.383/91, era proibido qualquer pagamento e remessa de
remuneracdo entre controlada-controladora, decorrente da exploracdo dos contratos de
transferéncia de tecnologia, seguindo os ditames do art. 14 da Lei 4.131/62.

Cumpre ressaltar que o valor maximo de remuneracdo pela contratacdo desses

servigos entre coligadas obedece aos parametros das aliquotas de dedutibilidade fiscal para
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fins de apuracdo da base incidente de imposto de renda, previstos na Portaria n°. 436/58.
Dessa forma, a remuneracdo a ser remetida ndo pode ser maiores do que o teto para deducgéo
fiscal, que varia entre 1% a 5% da receita liquida obtida pelo licenciado/receptor derivado da
exploracdo da tecnologia licenciada ou transferida, conforme o tipo de producao ou atividade
envolvida. *

Essa regra de pagamento ndo se aplica aos contratos de transferéncia de tecnologia
entre sociedades empresarias sem vinculacdo societaria. As partes contratantes ficam livres
para fixar o preco da contratacdo. No entanto, podem sofrer restricbes do INPI na pratica, na
medida em que examinadores podem exigir esclarecimentos e justificativas sobre a aliquota
de remuneragdo utilizada, quando esta ultrapassa os indices de dedutibilidade fiscal da
Portaria n°. 436/58.%

Outra restricdo imposta aos contratos de assisténcia técnica, sem justificativa juridica
ou financeira, é a determinacdo contratual da remuneracdo em montante fixo. Ao apresentar o
contrato ao INPI, esta autarquia exige que o preco fixado seja justificado por demonstrativo
que releva o valor homem/hora trabalhada e discrimine a qualificacdo/especializacdo do
técnico enviado pela fornecedora para execucdo dos servicos no Brasil. Exige-se ainda uma
compatibilidade do valor ao periodo contratual. Dessa forma, ndo sdo averbaveis os contratos
com pregos variaveis, normalmente atrelados ao faturamento obtido pelo receptor da
tecnologia, ou aqueles com preco fixo, mas sem qualquer pardmetro homem/hora trabalhada.

Face as limitacBes cambiais e fiscais incidentes aos contratos de assisténcia técnica, o
processo de averbacdo constitui-se em um procedimento moroso e burocratico, atrelado
sempre as exigéncias emitidas pelos examinadores do INPI. Tendo em vista a falta de um
regramento explicito desses contratos, o procedimento de averbacdo pode ser, algumas vezes,
uma incégnita o que gera inseguranca quanto a possibilidade de pagamento de remuneracao

ao exterior.

% Seguindo a Politica de Substituicdo de Importagdo, as aliquotas foram estipuladas conforme a industria
envolvida, sendo que os maiores indices ficaram para a indUstria de base, imprescindivel para a promogao da
atividade industrial a época, tais como tecnologias relativas a energia elétrica, combustiveis, comunicagdes e
transportes. Para a indUstria de transformacdo, artigos de higiene e cuidados pessoais, a dedutibilidade méxima
para a importacéo de tecnologia é de 2% da receita liquida obtida pelo licenciado. Mesmo com o exaurimento da
Politica de Substituicdo de Importagdo e com a nova pauta econdmica para o desenvolvimento do Brasil, a
Portaria 436/58 foi mantida e recebe varias criticas. Dentre elas esta a sua estipulacdo de aliquotas incipientes
para dedutibilidade fiscal, em vista do investimento necessario para realizar neg6cios e contratar tecnologias nos
dias atuais, e o fato dela ndo compreender novas tecnologias.

% Caso a justificativa ndo é convincente e baseada essencialmente no preco da tecnologia determinado pela
licenciante/fornecedora do servico, o INPI pode determinar a revisdo da remuneragdo com a fixagdo de aliquota
especifica. DIAS, José Carlos Vaz e. Contratos de Transferéncia de Tecnologia e Franquia. In: DI BLASI,
Gabriel. A Propriedade Industrial: os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferéncia
de Tecnologia. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007, 414- 415.
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J& os contratos de servigos técnicos profissionais ou especializados vem recebendo
um tratamento flexivel da legislacdo cambial e fiscal. Sob a égide do Ato Normativo 15/75,
esses servicos eram complementares a aquisicdo tecnologica, sendo classificados assim como
transferéncia de tecnologia e sujeitos as regras de averbacdo de contratos e as limitacGes

cambiais e fiscais, como segue (grifos nossos):

6. DO CONCEITO E DAS CONDIGCOES BASICAS DO CONTRATO DE
SERVIGCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

6.1 Objetivo — Considera-se “servigos técnicos” o contrato que tenha por finalidade
especifica o planejamento, a programacdo e a elaboracdo de estudos e projetos, bem
como a_execucdo ou prestacdo de servicos, de carater especializado, de que
necessita o sistema produtivo do pais.

O regramento mais explicito e especifico para os servicos técnicos especializados foi
o Ato Normativo n°. 060/1982, que listou os servicos classificaveis como especializados e
impedir a contratacdo desses servigos estrangeiros quando disponiveis internamente. Os
servigos listados foram os seguintes (grifos n0ssos):

RESOLVE

Estabelecer conceitos basicos e expedir normas com a finalidade de permitir
adequada analise e posicionamento frente aos contratos de servigos técnicos
especializados e/ou de assisténcia técnica compreendida neste Ato por servigos
Técnicos Especializados.

1. Abrangéncia do Ato
Os Servicos Técnicos Especializados de que trata o presente Ato sao:

1.1  Elaboragéo de planos diretores;

1.2 Estudos organizacionais, gerenciais e correlatos;

1.3  Estudos de pré-viabilidade e de viabilidade técnica, econdmica e
financeira;

1.4  Estudos de planejamento em geral, incluindo os relacionados com os
servicos de engenharia;

1.5 Elaboragdo de anteprojetos, projetos basicos e executivos;

1.6 Elaboragdo de gerenciamento, de controle de execucdo e de supervisédo
técnica de empreendimentos;

1.7  Servicos de engenharia relativos a suprimentos, instalacdo, montagem,
inspecdo e/ou supervisdo de montagem, testes de desempenho e inicio de operacgéo
de equipamentos e unidades industriais;

1.8 Contratagdo de técnicos estrangeiros para execucdo de Sservigos
profissionais especializados e a prazo curto.

1.9  Servicos técnico-profissionais especializados de consultoria e/ou de
engenharia incluindo-se neles pareceres, pericias, treinamento técnico de pessoal,
entre outros;

1.10 Pesquisas e experiéncia de laboratério ou de produc¢do industrial ou semi-
industrial realizadas por encomenda de empresas no Pais, a fim de determinar a
viabilidade técnica e econdmica do aproveitamento de matérias-primas nacionais,
ou determinar a tecnologia mais adequada a esse aproveitamento;

1.11 Elaboracéo e uso de sistemas ou de programas de computadores, capazes
de processar dados, realizados, parcial ou totalmente, quaisquer dos servicos
mencionados, observado o estabelecido no ato Normativo conjunto INPI no.
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053/081 e SEI NO. 13/81.
1.12 Qualquer outro tipo de assisténcia técnica ou servigos técnicos nao
abrangidos pelos demais contratos cuja averbacao é competéncia do INPI.

O aspecto interessante desses servicos € o carater ndo tecnoldgico, mas
complementar ao processo produtivo, 0 que envolve servigos de engenharia, planos de
trabalho, logistica (instalagdo, inspecdo e supervisdo de maquinarios, fornecimento de
insumos) bem como suporte de natureza administrativa, organizacional e gerencial. *’

Ja a prestacdo de servicos de assisténcia técnica envolveria a explicacdo dos dados e
informacBes operacionais e treinamentos de técnicos com vista a consequente absorcdo
tecnoldgica.

Fato interessante a mencionar é que a “assisténcia técnica” e 0 “servi¢o técnico
especializado” possuem, necessariamente, mas nao obrigatoriamente, carater complementar a
uma atividade continuada, seja pela contratacdo de informacgdo tecnoldgica ou execucao
complementar nas areas de logistica, gerencial, publicitéria e vendas. O servigo “after sales”
baseado em uma garantia ou um direcionamento de marketing ou de venda do produto objeto
da tecnologia ou um parecer juridico de impacto tributario seria também complementar,
mesmo ndo sendo um servicgo de assisténcia técnica e cientifica.

Nesse sentido, pode-se discordar do jurista Alberto Xavier, que em seu livro “Direito
Tributario Internacional do Brasil” (XAVIER, 2007, p. 771-781) procurou distinguir 0s
servicos das mencionadas categorias autonomia do contrato. Para ele, os contratos de
assisténcia técnica sdo complementares ao principal e, portanto, considerado instrumental
para que a informacdo tecnoldgica contratada seja plenamente colocada a disposi¢do do
receptor/licenciado. Ja os servicos técnicos especializados se embasam por si s6 em uma
operacdo principal, pois objetiva-se a execucdo dos servicos sem envolver a transferéncia de
conhecimento.

A complementariedade ndo é necessariamente argumento para distincdo dos
contratos, pois ambas as categorias podem ser acessorias de um contrato principal (compra e
venda etc.) sem se confundirem. Na verdade, se existe algum critério de disting&o, este centra-
se na natureza das informacgdes fornecidas e a fungdo de transmissdo técnica. Quando 0s
contratos envolverem treinamento e ensinamentos técnico ou diretamente aplicavel a area

industrial, deve-se falar precipuamente em assisténcia. Servigos complementares que nédo

% «Como bem se salienta em parecer da Administragio fiscal espanhola, caracteriza assisténcia técnica (na
terminologia da lei brasileira) o fato de uma empresa colocar pessoal qualificado a disposicao do cliente, quando
tal seja necessario para a propria transferéncia dos conhecimentos e experiéncias cedidos e ndo corresponda a
uma obrigagdo de fazer que constitua o objeto principal do contrato”. XAVIER, Alberto. Direito Tributario
Internacional do Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.779-780.
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envolvam a transmissdo de conhecimentos técnicos, treinamento podem ser enquadrados
como servicos técnico especializados. *

Em vista das nuancas e peculiaridades de cada servi¢o contratado, entende-se que a
categorizacdo do servico deve ocorrer na pratica, relevando-se sempre a fungdo que objetiva
e, também, a &rea de aplicacdo.

Todo esse trabalho de compreensdo dos servicos e diferenciacdo entre assisténcia
técnica e servigo técnico profissional tornou-se mais complexo, em vista da liberalizacdo do
cambio e a criacdo do Mercado de Cambio de Taxas Flutuantes”, em que o Banco Central do
Brasil (BACEN) procurou tornar oficiais as operacdes anteriormente realizadas no “mercado
paralelo”, mas com flexibilidade (BACEN, 1993). Dessa forma, o BACEN permitiu um
namero substancial de operaces cambiais sem a necessidade de autorizacdo prévia, mediante
remessa via banco comercial credenciado. Dentre essas operacdes estdo o pagamento de
remuneragao por servigos contratados no exterior desde que atrelados a consultoria técnica,
juridica, financeira e econdmica.*®

A Carta-Circular n°. 2.685, emitida pelo BACEN em 16/05/96 deu nova redagéo a
Secdo V do Titulo 13 e ampliou 0 escopo dos servicos para abarcar outros servicos além de
consultoria financeira, juridica. Esse regramento cambial passou a adotar a rubrica titulo

servicos técnicos profissionais, para autorizagdo de remessa, COmo segue:

V — SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

22. Podem os bancos credenciados dar curso a transferéncias financeiras do e para o
exterior a titulo de remuneracdo por servicos técnicos profissionais, desde que nao
configurem transferéncia de tecnologia, producédo intelectual ou patente, sujeitas a
averbacdo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI — consoante a
legislacdo em vigor. (Circ. 2.685)

23. Para efetivagdo das remessas nos termos desta se¢do deve o comprador da
moeda estrangeira apresentar, ao banco interveniente, contrato de prestacdo de
servicos ou documentos que o substitua, onde esteja evidenciado o valor total
devido, a forma de pagamento e o periodo de duragdo, a respectiva fatura, bem como
comprovante do pagamento dos tributos incidentes ou da sua isencdo,

% Tem-se discutido também o conceito do contrato de ‘engineering’, que foi enquadrado como servico técnico
especializado na Resolucdo n°. 22/91. Esse servico é prestado para a area industrial e técnico-econdmica e
financeira, envolvendo inclusive o planejamento financeiro, operacional e produgdo de estudos e projetos. Na
esséncia, esse servico é classificado como técnico profissional, mas existem controvérsias quando ao seu
enquadramento face ao entendimento restritivo dado pelo ato Normativo 15/75 e Resolugdo 22/91 (mesmo
ambos terem sido revogados).

%0 pagamento via banco comercial pode ocorrer “desde que ndo configurem transferéncia de tecnologia,
producgdo intelectual ou patente, quando sujeitas a averbacdo pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI — consoante a legislacdo em vigor (Circular n. 2202) (grifos nossos). As remessas pela
aquisicdo de software, a aquisicdo de software sob a modalidade de cépia Unica, 0s pagamentos ao exterior pela
distribuicdo/comercializaco de software estavam incluidos na liberalizagdo cambial. Circular n°. 2.494, emitida
pelo BACEN em 19/10/1994. Item 4. Paragrafo 22.
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expressamente reconhecida pela autoridade fiscal competente. (Cir. 2.685)

Sob o regramento do BACEN, os contratos de servigos especializados passaram a

gozar de beneficios, ndo disponiveis anteriormente pelo Ato Normativo 15/75, quais sejam:

1) Os contratos ndo sdo averbaveis e isentos da aprovacdo do INPI ou qualquer
6rgdo governamental®. Portanto, regras como explicitacdo do custo homem/hora,
detalhamento do tipo de técnico, prazo previsto ou demonstracdo da realizacdo dos
servigos ndo incidem aos contratos de servicos técnicos especializados. A remuneragédo
pode ser cobrada com base em vendas liquidas de produtos diretamente influenciados
pela prestacdo de servigos ou por valor fixo sem justificativa;

2) Os valores pagos ao prestador do servico ndo estdo limitados aos indices de
dedutibilidade fiscal. A deducéo fiscal dos valores remetidos ao exterior como despesa
operacionais é, em principio, integral, conforme o art. 229 e paragrafo Unico do
Regulamento de Imposto de Renda.*' Dentre os requisitos exigidos por lei, para a
dedutibilidade fiscal estdo: servicos usuais ou normais a atividade da sociedade
empresaria receptora; (b) comprovacdo da necessidade do servico; (¢) comprovacdo da

efetiva prestacdo dos servicgos e (d) preco justo com base na préatica de mercado.

Em vista das facilidades de remessa pelo pagamento dos servicos especializados, um
nimero crescente de remessa ao exterior por servicos passou a ser efetivada por meio da
rubrica “servigos técnico especializados”. No entanto, a incompreensdo desses servicos
técnicos especializados (ndo houve um critério determinado para distinguir 0s servigos) criou
instabilidade quanto a efetividade de utilizacdo dessa rubrica para pagamento ao exterior, pois
o enquadramento inadequado em “assisténcia técnica” poderia acarretar o pagamento
adicional de impostos além da possibilidade de repatriacdo de valores pagos ao exterior.

A recomendacdo foi atuar junto ao INPI, por meio do procedimento administrativo
de Consulta Prévia, e buscar uma confirmagdo sobre a natureza dos servigos, ou seja se 0S

servicos sdo de assisténcia técnica ou ndo. A definicdo da natureza dos servicos passou a

0 A remessa de remuneracdo pode ser realizada por meio da taxa flutuante, sem aprovacéo prévia de qualquer
6rgdo governamental. No passado, foram estipulados diversos obstaculos & movimentagdo de moeda estrangeira,
em vista do fato de que qualquer saida de moeda estrangeira (também denominada “evasdo de divisas”) era
considerada crime de lesa-patria. Portanto, a restricdo a contratagdo de moeda estrangeira era estendida a todos
as pessoas residentes no Brasil. Nos dias atuais, a regra € a flexibilizacdo cambial e a fiscalizacdo e controle a
posteriori das operacGes de cAmbio pelo Banco Central.

* Decreto n°. 3.000, de 26 de margo de 1999. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015.
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ocorrer caso-a-caso por meio do exame das peculiaridades da situagéo pelo INPI.

N&o obstante ser esse procedimento mais adequado, para uma classificagdo “mais
adequada” dos servigos, observou-se uma interpretacdo mais restritiva dos examinadores do
INPI. Pela anélise das decisGes do INPI, criou-se uma jurisprudéncia administrativa ou uma
linha de raciocinio para classificar os servicos como assisténcia técnica ou ndo. Os servicos
serdo “técnico especializados” quando essencialmente atendam aos seguintes critérios, como
seguem: (a) o0s servicos ndo objetivam a transmissdo de conhecimentos técnicos, mas
meramente a aplicacdo ao caso concreto por meio de assessorias e conselhos em projetos; (b)
0s servigos nao envolvem a exploracéo dos direitos da propriedade intelectual ou tecnologia;
(c) os servicos sdo objetivam os ensinamentos e treinamentos; (d) os servicos ndo visam a
producdo intelectual, por meio da criacdo de documentos técnicos.

No entanto, o INPI divulgou em 2002 em seu site uma listagem de servigos que
seriam consideradas ndo averbaveis e, portanto, ligados aos “servigos técnico especializados”.
Essa listagem foi incorporada ao regramento do INPI por meio da Resolugdo n°. 54, de
18/03/2013, e determinou que “servigos de treinamento para usuario final ou outro
treinamento de programa de computador” ndo seriam averbaveis. Ainda, ndo incluiu nesta
lista os servicos de base industrial sem complementariedade tecnolégica, como 0s servicos de
engineering, instalacéo e reparacdo de equipamentos industriais, 0 que contribui para eliminar

o trabalho anteriormente realizado por essa instituicdo, sendo vejamos:

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTR!AL - INPI —e o DIRETOR DA DIRETORIA DE CONTRATOS,
INDICACOES GEOGRAFICAS E REGISTROS, no exercicio de suas atribui¢fes

()
RESOLVEM:

Art. 1°. Divulgar a lita dos contratos de Servigos de Assisténcia Técnica que nao séo
averbaveis, por ndo implicarem em transferéncia de tecnologia:

1. Agenciamento de compras, incluindo servicos de logistica (suporte ao
embarque, tarefas administrativas relacionadas a liberagéo alfandegéria, etc...);
2. Servigos realizados no exterior sem a presenca de técnicos da empresa

brasileira, que ndo gerem quaisquer documentos e/ou relatérios, como por exemplo:
beneficiamento de produtos;

Homologacé&o e certificacdo de qualidade de produtos;

Consultoria na area financeira;

Consultoria visando a participagdo em licitacéo;

Servigos de marketing;

Consultoria remota, sem a geracdo de documentos;

Servigos de suporte, manutencdo, instalacdo, integracdo, implantagdo
customlza(;ao adaptacdo, certificagdo, migracdo, configuragdo, parametrizacéo,
traducdo ou localizacdo de programas de computador (software);

N O~ wW
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9. Servigos de treinamento para usudrio final ou outro treinamento de programa
de computador (software);

10.  Licenca de uso de programa de computador (software);

11.  Distribuicdo de programa de computador (software); aquisicédo de copia Unica
de programa de computador (software) confusdo quanto ao Mesmo com a
abrangéncia do enquadramento dos servicos, a discricionariedade

Por ser entendido como regramento taxativo dos servicos ndo averbaveis, a
Resolucdo 54/2013, vem criando incertezas e muita confusdo, principalmente pela falta de
critério adotada para os servicos técnicos especializado. Neste aspecto, a Carta-Circular 2.803,
de 30/06/1998 (Consolida¢do das Normas Cambiais) listou os “servigos técnicos
especializados” considerados como tal pelo BACEN, como segue: projetos, desenhos e
modelos industriais, projetos, desenhos e modelos de engenharia, montagem de equipamentos
e outros servigos técnicos profissionais (compreende também a médo de obra utilizada no
reparo de plataforma para exploracdo de petroleo e de veiculos, embarcacfes ou aeronaves
ndo pertencentes a empesas que exploram o ramo de transporte.

Deve-se lembrar que o0 BACEN é o 6rgdo investido dos poderes para aprovar as
remessas ao exterior, mas observa-se uma incompatibilidade por meio de uma analise
comparativa entre os servi¢os nao averbaveis do INPI e emitidos pelo BACEN.

As controvérsias e ambiguidades do INPI e efeitos nefastos ja foram relevadas pelo
jurista Alberto Xavier em sua obra de 2007, o que significa que esse problema persiste e causa

danos aos empresarios, principalmente na esfera tributaria, sendo vejamos**:

E grande a ambiguidade que na doutrina e na legislagdo comparada rodeia os
conceitos de “contratos de prestacdo de servigos técnicos”, “contratos de assisténcia
técnica” e “contratos de know-how”, todos relacionados com uma ampla e brumosa

nogdo de “transferéncia de tecnologia”.

E dizemos ampla e brumosa porque o conceito elastico de “transferéncia de
tecnologia” tem sido elaborado pela lei para finalidades muito distintas: umas vezes,
para disciplinar no regime de remessas cambiais relacionado com investimentos
estrangeiros; outras, para efeitos de legislacdo “anti-trust” ou d defesa da
concorréncia; outras ainda, para efeitos tributarios, de tal modo que pode afirmar-se,
sem hesitagdo, que ndo existe um conceito técnico uniforme que consiga unificar as
diversas acepcOes em que a expressdo tem sido utilizada, tanto no que se refere ao
conceito de “tecnologia” propriamente dita, quanto ao que se deva entender por
“tecnologia”.

2 Alias, essas controvérsias quanto ao enquadramento dos servicos parecem ndo ser somente dos 6rgéos
governamentais brasileiro. Alberto Xavier releva que a propria doutrina na area fiscal e transferéncia de
tecnologia, no tocante ao conceito da prestacdo de assisténcia técnica e servigo técnico especializado, é
conflitante e carece de uma melhor conceituacdo. XAVIER, Alberto. Direito Tributario Internacional do
Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 770-771.
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Essa constatagdo torna-se mais evidente quando séo confrontadas as resolucgdes do
INPI, BACEN e as decisdes dos examinadores do INPI em processo de Consulta Simples.
Recomenda-se assim uma imediata solucdo na area tecnoldgica para tornar mais transparente
a contratacdo dos servigos técnicos especializados e evitar tributacdo e desgastes com
procedimentos de averbac&o no INPI.

Dentre esses procedimentos esta a manutencdo da consulta prévia no INPI, mas para
assegurar a analise pratica dos servigos contratados pelos empresarios brasileiros e verificacao
se 0s servigos envolvidos possuem natureza e a utilizagdo conjunta dos parametros de servicos
determinados pelo INPI, BACEN, Receita Federal e outros 6rgdos que, de alguma forma
estabeleceram critérios definidores dos servicos técnicos especializados.

5. CONCLUSAO

Conforme examinado pelo presente trabalho, ndo se pode afirmar com seguranga que
qualquer mencdo aos contratos de transferéncia de tecnologia deve estar estritamente
relacionada a averbacdo de contratos e que, fora desse tratamento diferenciado, estariam
outros contratos de carater tecnoldgico ou ndo, ndo mencionados na referida listagem do Ato
Normativo 135/97.

Essa assertiva decorre do fato de érgdos governamentais, pessoas e concepgdes
filosoficas continuarem a influenciar a sociedade e 0 comportamento de agentes econdmicos,
mesmo que sejam incompetentes e inadequadas. Um exemplo dessa incongruéncia é a
validade da Lei 4.131/62 (Lei de Remessa de Lucros), que foi criada para restringir a remessa
de lucros e dividendos de empresarios estrangeiros, atuando no Brasil na forma de coligadas,
bem como estabelecer parametros para o pagamento de royalties. Mesmo sendo considerada
nacionalista e utilizada para o ataque ao Governo Jodo Goulart, ela foi aperfeicoada e mantida
pelo regime militar. Mesmo sendo ultrapassada, ela foi continuada por governos posteriores,
seja de esquerda ou de direita.

Neste mesmo sentido, o tratamento juridico dos contratos de transferéncia de
tecnologia sofre do mesmo problema entre novas regras e concepgdes ultrapassadas,
impregnadas na burocracia estatal ou mesmo na prépria sociedade. Esse fato traz
inquietacdes, insegurangas juridicas e hesitagdes no investimento tecnoldgico, por meio da
importacdo de conhecimentos técnicos, pois as incongruéncias geram custos.

A falta de uma clara definicdo das atribuicdes do INPI causa problemas aos
empresarios, principalmente em vista do texto lacénico e indefinido do Ato Normativo 135/97

e da clara limitacdo de competéncia na atuacdo da referida autarquia federal. Isso ocorre
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claramente com a definigdo e enquadramento dos contratos de servigo técnico especializados,
pois € notoria a inconsisténcia entre a jurisprudéncia administrativa do 6rgao, os regramentos
do BACEN e a Resolucédo 54/2013

Uma possivel solucdo para definir melhor os servicos técnicos especializados € a
uniformizacdo dos regramentos e legislacdes incidentes, sejam aquelas emitidas pelo INPI,
BACEN, Receita Federal ou outras que abordem essa categoria de servigo. Em complemento,
pode-se relevar o procedimento de Consulta Prévia no INPI para um primeiro momento, de
forma a criar uma jurisprudéncia solida e com base na uniformizacao de conceitos.

Neste ponto, salienta-se que a melhor maneira para um enguadramento eficaz dos
servicos prestados é o exame efetivo dos servigos e a verificagdo se 0s servigos envolverdo o
treinamento ou ensinamentos tecnoldgicos para a parte receptora, tendo sempre por base que a
diferenciacéo entre os servicos de assisténcia técnica e servigo técnico especializado estd na
funcdo complementar da transferéncia de conhecimentos. Isso significa que os servigos de
assisténcia técnica envolvem a capacitacdo tecnolégica, o treinamento de funcionarios e o
ensinamento de conhecimentos.

Todo esse procedimento inicial e a presenca inicial do INPI objetivam estabelecer
uma linha de raciocinio e dindmica para a definicdo dos contratos de servicos técnicos

especializados e distingui-los da assisténcia técnica.
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