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RESUMO

A aquisicdo externa de tecnologias através da celebracdo de Contratos de Transferéncia
de Tecnologia pode se demonstrar como uma importante fonte de inovagdo, permitindo
ndo sO ao adquirente da tecnologia como também a parte detentora da mesma se valer
dos beneficios inerentes a essa prética. Entretanto, em contratacbes de carater
heterogéneo, € verificada a presenca de clausulas restritivas e praticas de carater
abusivo, 0 que requer uma maior atencdo do Estado no momento da anélise e averbacéao
dos Contratos envolvendo a transferéncia de tecnologias. Por tal razdo, o presente
trabalho tem como objetivo apresentar as normas relacionadas a regulacéo das clausulas
restritivas em Contratos de Tecnologia no Brasil, englobando a Legislacdo atinente a
Propriedade Industrial, os Atos Normativos emitidos pelo INPI e disposi¢des do Acordo
TRIPS. Além disso, serdo analisados alguns julgados sobre o tema em instancia
administrativa e judicial. Por fim, serd proposta uma reflex&o a respeito dos beneficios
de uma maior ou menor intervencdo do Estado na analise e averbacdo de Contratos de
Transferéncia de Tecnologia.

Palavras-Chave: Contratos De Transferéncia De Tecnologia. Propriedade Intelectual
ABSTRACT

External acquisition of technology through the celebration of Technology Transfer
Agreements can be an important source of innovation, allowing both the transferor and
the acquirer of technology to enjoy the benefits inherent to this practice. However, in
some agreements of heterogeneous character, it has been verified the presence of
restrictive clauses and practices of abusive character, which requires the attention of the
State at the moment of its analysis and recordation. For such reason, the present study
aims to present the rules related to the Regulation of restrictive clauses in technology
transfer agreements in Brazil, encompassing the Industrial Property Law, Normative
Acts issued by the INPI and the rules and conditions contained in TRIPS Agreement.
Also, some administrative and judicial decisions on the subject matter will be analyzed.
Finally, it will be proposed a reflection on the benefits of a greater or smaller State
intervention in the analysis and recordation of Technology Transfer Agreements .
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l. INTRODUCAO

Em um estudo de 2012 sobre a evolucdo da Transferéncia Internacional de
Tecnologias nos ultimos 50 anos, Padmashree Gehl Sampath e Pedro Roffe (2012, p.5)
destacam alguns aspectos relevantes a respeito da transferéncia de tecnologia, quais
sejam: (i) a tecnologia e 0 acesso a tecnologia sdo de grande relevancia para o catching
up tecnoldgico; (ii) a mudanga tecnologica que poderd ser proporcionada pela
transferéncia de tecnologia para os paises em desenvolvimento ndo necessariamente
envolve inovagOes disruptivas ou inovagdes de fronteira, mas sim mudangas na
estrutura de producdo que poderdo refletir em maiores niveis de produtividade; (iii) ndo
obstante a existéncia de um grande montante de tecnologias disponivel em dominio
publico, ndo necessariamente 0 acesso a tais tecnologias e a transformacdo dessas
informacgBes em processos de acumulacdo de conhecimento e inovagdo sera algo

automatico ou que ndo demande capacidade tecnolégica prévia.

O presente artigo tem como objetivo debater a importancia de uma importante
ferramenta para a aquisicdo de conhecimentos tecnoldgicos externos e que podem se
demonstrar como importantes fontes de inovagdo e absor¢do de conhecimentos

tecnoldgicos, os Contratos de Transferéncia de Tecnologias.

Tal fonte de inovagdo pode se revelar como uma oportunidade de absorcao de
conhecimentos tecnologicos, melhor posicionamento no mercado e desenvolvimento do
setor produtivo local. Entretanto, as contratagdes envolvendo transferéncia de
tecnologia, principalmente quando envolvem partes com substancial desequilibrio
tecnoldgico ou econémico, podem conter clausulas restritivas e praticas abusivas, que
deverdo ser coibidas para permitir que ambas as partes possam auferir as vantagens das

Transferéncia de Tecnologias de maneira equilibrada.

Haja vista a extensdo de modalidades contratuais sob a nomenclatura de
“Transferéncia de Tecnologia”, o presente trabalho se restringira aqueles que envolvem
o licenciamento de patentes e o fornecimento de know-how, essenciais para a absor¢édo
de conhecimentos, desenvolvimento de uma capacidade tecnoldgica local e a introducéo
de inovacgOes tecnoldgicas no mercado a partir de empresas e instituigdes de ciéncia e

tecnologia nacionais.
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Em vista da complexidade e vastidao do tema, o presente trabalho se concentrara
na analise do panorama atual da transferéncia de tecnologia no Brasil sob a perspectiva
da Propriedade Industrial. Dessa maneira, mesmo que trazidas durante o presente estudo
perspectivas de cunho concorrencial, consumerista ou estritamente civilista, ndo seréo
abordadas de maneira aprofundada neste trabalho, sendo recomendavel o estudo em
apartado para uma maior reflexdo sobre tais questdes de igual complexidade e

importancia.

Dessa maneira, 0 presente trabalho tem como objetivos especificos apresentar as
principais normas de Propriedade Industrial no Brasil que tratam da regulacdo dos
Contratos de Transferéncia de Tecnologia com o objetivo de coibir praticas abusivas as
empresas nacionais e prejudiciais a absor¢cdo de conhecimentos e consequente

desenvolvimento do setor produtivo local.

1. METODOLOGIA

Para a persecucdo dos objetivos propostos no presente trabalho, foi realizada
uma pesquisa bibliografica sobre o tema, complementada por uma analise documental
da Legislacdo sobre Propriedade Intelectual no Pais, o Acordo TRIPS e Atos
Normativos da Autarquia responsavel pela andlise e averbacdo dos Contratos de
Transferéncia de Tecnologia no Pais, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI).

Além disso, foi realizada uma pesquisa jurisprudencial no Conselho
Administrativo de Defesa Econémica - CADE e nos Tribunais Federais para a
verificacdo do posicionamento jurisprudencial sobre temas envolvendo a transferéncia
de tecnologias e que sdo relacionados ao presente trabalho, principalmente a respeito da
atuacdo desses oOrgdos perante clausulas restritivas e abusivas nessa modalidade

contratual.

O presente trabalho sera dividido em cinco partes: (i) na primeira parte serdo
apresentados conceitos e aspectos gerais inerentes a Transferéncia de Tecnologia; (ii)
realizadas as consideragdes iniciais serdo apresentadas iniciativas e normas

internacionais referentes a coibicdo das préaticas abusivas e clausulas restritivas em
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Contratos de Transferéncia de Tecnologia; (iii) a terceira parte do trabalho se dedicara a
andlise dos principais atos normativos do INPI referentes ao exame de Contratos
envolvendo transferéncia de tecnologias, a saber: o Ato Normativo n°® 15/75 e o Ato
Normativo n® 120/93, bem como a Instrucdo Normativa mais recente e em vigor: a IN
16/2013. Ainda, durante a analise dos Atos Normativos emitidos pelo INPI, serdo
analisados também os “entendimentos internos” desse Instituto, que possuem relacéo
direta com os Atos supramencionados; (iv) o estudo seguira com a apresentacdo de
alguns julgados do CADE e judiciais sobre o tratamento dado aos Contratos de
Transferéncia de Tecnologia pelo INPI e pelo CADE no que se refere as clausulas
restritivas e praticas abusivas e; (v) por fim, o presente estudo apresentard algumas
reflexdes a respeito dos efeitos de uma maior ou menor intervencdo do INPI nas
clausulas constantes dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia firmados entre

empresas nacionais e estrangeiras.

I11. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: ASPECTOS GERAIS
3.1. TECNOLOGIA

Ao discorrer sobre a transferéncia de tecnologia, mister se faz a compreenséo do
que esta sendo transferido, do que vem a ser a tecnologia. De acordo com Leonardos
(2001, p.67), sob a perspectiva da economia, a tecnologia seria um “conjunto de

informac0es, escritas ou ndo, que se prestam a um fim empresarial.”.

Sobre a constituicdo de uma tecnologia a partir de informacdes, Franco (2010,
p.21) destaca que a informacdo possui natureza de bem puablico, o que, por sua vez,
traria a esse bem caracteristicas de ndo-rivalidade e ndo-exclusdo e que a facilidade de
disseminacéo da tecnologia — e levando-se em conta que o custo principal envolvido é o
da criacdo da informacéo e ndo o da sua transmissdo — juntamente com 0 maior acesso
por um maior nimero de pessoas poderia diminuir seu valor econémico, diminuindo a
sua vantagem competitiva relacionada. Conclui Franco (2010, p.21) que “o valor
econémico da informacéo € inversamente proporcional a quantidade de pessoas que a

conhecem.”.

Nesse ponto, vale estabelecer uma distingdo conceitual entre o termo tecnologia
e 0 termo técnica, levando em conta que ambos conceitos estdo diretamente

relacionados. De acordo com Paulo Bastos Tigre (2013, p. 74): “A tecnologia pode ser
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definida como conhecimento sobre técnicas, enquanto as técnicas envolvem aplicacdes

deste conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais.”

Ratificando a nocéo de tecnologia como conhecimento sobre técnicas, valemo-
nos dos comentarios de Denis Borges Barbosa (2003, p.7) sobre os Contratos de

Tecnologias ndo patenteadas:

“Frequentemente o que se compra ndo é uma técnica, um processo ou
produto novo, mas os dados da experiéncia adquirida no uso da
técnica em escala industrial. Estes dados, muito vinculados a atividade
empresarial, tendem a ser secretos, na propor¢do que sdo intimos da
empresa, derivados da propria estruturacdo desta para o seu mercado
especifico. Em dltima analise, tais dados descrevem a prdpria
estrutura da empresa, tal como est& direcionado & producédo do bem
que importa ao comércio de tecnologia.”

Dessa forma, para ilustrar a relagdo entre os conceitos acima apresentados, basta
pensar em um Contrato de know-how, que “tem por objeto a cessdo da posi¢cdo na
concorréncia mediante comunicacao de experiéncias empresariais” (BARBOSA, 2003,
p.41).

32. A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: CONCEITO,
MODALIDADES E BENEFICIOS

3.2.1. Conceito

Antes de adentrar propriamente na apresentacdo analise das clausulas restritivas
e préticas abusivas constantes dos Contratos de Transferéncia de Tecnologias, cumpre
trazer alguns conceitos fundamentais sobre o tema da Transferéncia de Tecnologia, para

melhor localizacdo do objeto do presente trabalho.

Para tanto, utiliza-se aqui o estudo de Jodo Marcelo de Lima Assafim (2013,
p.25), onde o referido autor aponta que a transferéncia de tecnologia consiste em um
fendmeno constituido das operagdes de aquisicdo e de disponibilidade, estando
presentes a figura de um Controlador da Tecnologia, ou seja, a parte que detém a
tecnologia e esta disposta a licencia-la ou cedé-la para o Dependente de uma tecnologia,
que, por sua vez, ndo possui acesso a tal tecnologia e que tem a necessidade de adquiri-

la.

3.2.2. Beneficios
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Ainda discorrendo sobre a Transferéncia de Tecnologia, Assafim (2013, p.25)
traz uma relacdo de beneficios para ambas as partes da relagcdo, como segue:

“Para o receptor ou adquirente, se destacam como principais
beneficios: a) adquirir tecnologia que lhe permita uma melhor posicéo
de competitividade no mercado; b) atrair, para si, uma clientela gerada
pela propria tecnologia adquirida; ¢) complementar seus préprios
programas de desenvolvimento. Para o concedente, os beneficios da
transferéncia podem ser, entre outros: a) receber direitos (royalties)
pela tecnologia transferida; b) utilizar-se de melhoramentos feitos pelo
adquirente; ¢) entrar em mercados sem correr riscos; d) obter
rentabilidade por uma tecnologia ja ndo explorada, etc.”

Nessa mesma esteira, Gabriel Francisco Leonardos (2001, p. 120) destaca quatro
fatores que se revelam como verdadeiros beneficios da aquisicdo externa de tecnologias,
quais sejam: (i) o preco, que, ao contrario do desenvolvimento interno da tecnologia,
pode ser fixado e, portanto, diminuiria de maneira substancial os riscos do adquirente da
tecnologia; (ii) o tempo, através de uma maior velocidade na absor¢do de uma
tecnologia adquirida em comparagdo com uma tecnologia desenvolvida internamente,
que pode levar de poucos meses até anos de desenvolvimento e aprimoramento para
utilizacdo; (iii) a certeza dos resultados esperados, ou seja, o fato de que tal tecnologia
tem sua eficacia comprovada e que dificilmente se revelard como um fracasso,
frustrando os investimentos realizados, e, por fim; (iv) a possibilidade de substituir a
tecnologia em um menor tempo, haja vista a desnecessidade de amortizar eventuais

custos com o desenvolvimento interno de tecnologias.

Importa para o presente trabalho a andlise dos beneficios para o receptor da
tecnologia, posicdo geralmente ocupada por uma empresa nacional, haja vista que
grande parte dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia averbados perante o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial consistem em contratos de importagéo de
tecnologias do exterior (SCHIRRU, 2015).

Dessa forma, a analise dos mecanismos existentes para coibir eventuais abusos
por parte das empresas detentoras de tecnologias sera necessaria para a reflexdo se as
empresas nacionais — ou adquirentes de tecnologias — estdo se valendo dos beneficios

advindos da transferéncia de tecnologias previamente mencionados.
3.2.3. Modalidades

Por fim, e para uma melhor localizacdo do objeto do presente trabalho dentre as

modalidades de transferéncia de tecnologias existentes, cumpre apresentar a taxonomia
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proposta por Assafim (2013) para as contratacfes envolvendo transferéncia de

tecnologia.

Segundo o autor em referéncia, as transferéncias de tecnologia podem ser
classificadas como nacionais ou internacionais de acordo com a localidade dos agentes
envolvidos nesse negocio juridico. A distincdo entre tais modalidades € relevante

principalmente por conta da verificacdo da lei aplicavel ao contrato (ASSAFIM, 2013).

De acordo com a capacidade tecnoldgica, as transferéncias de tecnologia podem
ser classificadas como homogéneas, quando as partes envolvidas possuem capacidade
tecnologica equiparavel, enquanto as transferéncias de tecnologia heterogéneas
envolvem partes onde uma delas possui capacidade tecnoldgica substancialmente
inferior & da outra parte (ASSAFIM, 2013, p.26). Geralmente, as transferéncias
heterogéneas sdo caracterizadas pela presenca de um pais desenvolvido e um pais em
desenvolvimento, o que, segundo Ferraro; Conselvan (2009, p.69) pode gerar efeitos

distintos, a saber:

“Isto porque a transferéncia de tecnologia entre paises desenvolvidos
pode gerar novas tecnologias, constituindo um fator de producgéo de
tecnologia nova. J& a transferéncia para paises subdesenvolvidos
aparece somente como um fator de producéo de bens e servicos, uma
vez que ndo se reproduz. Funciona mais como um insumo, do que
propriamente transferéncia, posto que normalmente ndo ha
assimilacdo, aperfeicoamento ou adaptacao...”

De acordo com a atribuicdo de cada parte, as transferéncias podem ser bilaterais
ou unilaterais (ASSAFIM, 2013, p. 27). Serdo bilaterais quando ambas as partes
transferem e adquirem tecnologia e serdo unilaterais quando apenas uma das partes ira
transferir tecnologia e a outra adquirir (ASSAFIM, 2013, p.27).

Por fim, e no que se refere a natureza das partes envolvidas, a transferéncia
poderd ser publica, privada ou mista (ASSAFIM, 2013, p.27). Conforme a propria
nomenclatura prenuncia, sera publica a transferéncia de tecnologia envolvendo partes de
Direito Publico, mista quando apenas uma das partes for pessoa de Direito Publico e

privada quando ambas as partes sdo entes de Direito Privado (ASSAFIM, 2013, p.27).

Dentro da taxonomia apresentada por Assafim (2013), o presente trabalho se
prestara a analisar as clausulas que regem as transferéncias de tecnologia internacionais,

heterogéneas e unilaterais.
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A opcdo pela anélise das transferéncias internacionais tem como fundamento os
dados do INPI sobre a averbacdo dos Contratos de Tecnologia, onde se pdde notar que
grande parte dos Contratos envolvia a importacdo de tecnologias do exterior
(SCHIRRU, 2015). Ja a opcao pelas transferéncias heterogéneas se deu pelo fato de as
transferéncias realizadas entre paises desenvolvidos e paises em desenvolvimento séo
caracterizadas como heterogéneas pela discrepancia do nivel de capacidade tecnoldgica
entre as partes (ASSAFIM, 2013), como ocorre nas contratacbes entre empresas

nacionais e estrangeiras.

Por fim, as transferéncias ora analisadas geralmente sdo de caréater unilateral,
pois se prestam a realizar a transferéncia das tecnologias de uma empresa

multinacional/estrangeira para uma empresa nacional.

IV. CLAUSULAS RESTRITIVAS E PRATICAS ABUSIVAS EM
CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

4.1. O TRATAMENTO CONCEDIDO AS CLAUSULAS RESTRITIVAS
NO AMBITO INTERNACIONAL

O presente item se dedicara ao estudo de iniciativas de &mbito internacional que
foram e ainda sdo utilizadas como referéncia para a analise e reflexdo a respeito da
validade de uma determinada clausula em um Contrato de Transferéncia de Tecnologia

sob a perspectiva concorrencial e do interesse publico.

Em vista do fato de ndo constituir como objetivo do presente trabalho a
abordagem aprofundada do panorama internacional no que se refere a repressdo as
praticas abusivas em contratacdes envolvendo transferéncia de tecnologia, o presente
item se limitard a trazer, de maneira sintética, alguns comentarios sobre o Cddigo de
Conduta Internacional em Transferéncia de Tecnologia negociado na UNCTAD, bem

como analisar a questdo nodal do presente trabalho sob a ética do Acordo TRIPS.

Para viabilizar a discussdo desses dois pontos de maneira clara e objetiva, 0s

mesmos serdo tratados de maneira individual nos itens abaixo:
4.1.1. O CODIGO DE CONDUTA INTERNACIONAL

No ambito internacional, a Transferéncia de Tecnologia comecou a receber

maior importancia em 1961, a partir de um requerimento de paises em desenvolvimento
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para que as Nacdes Unidas promovessem estudos de forma a verificar o papel dos

acordos internacionais na promog¢édo da protecdo da Propriedade Intelectual em paises

em desenvolvimento (ROFFE, SAMPATH, 2012, p. 6).

Apos estudos sobre o papel dos tratados internacionais frente as necessidades
dos paises em desenvolvimento de acesso a tecnologias, era cada vez mais latente a
necessidade de um trabalho especifico sobre a Transferéncia de Tecnologias
(SAMPATH, ROFFE, 2012, p. 24-25). Esse trabalho seria um conjunto de normas e
principios indispensavel para lidar com os gaps tecnolégicos de maneira transnacional e
assim possibilitar um melhor tratamento da questdo da transferéncia de tecnologias
(SAMPATH, ROFFE, 2012, p.25).

As negociacgdes do Cadigo de Conduta tiveram inicio em 1976, mantiveram-se
por cerca de 10 anos e hoje considera-se que tais negociacGes falharam (SAMPATH,
ROFFE, 2012), ndo havendo, portanto, uma versdo final do Codigo onde todos os
participantes, tanto os paises em desenvolvimento (Grupo dos 77) quanto os paises
desenvolvidos (Grupo B), tivessem acordado (LEONARDOS, 2001, p. 112).

De acordo com Franco (2010, p.44), o entendimento do Grupo dos 77 era de que
0 Cddigo de Conduta tivesse natureza obrigatdria enquanto o Grupo B entendia que 0
Cadigo de Conduta fosse “um conjunto de pautas de observancia voluntéaria”. A autora
destaca ainda que a posic¢do que predominou nas negociagdes foi a de que o Cddigo de
Conduta ndo teria for¢a vinculante, mas seria um conjunto de diretrizes a serem
seguidas em contratacdes internacionalmente celebradas para a transferéncia de
tecnologias (FRANCO, 2010, p. 44).

Segundo Barbosa (2013, p.4):

“O ponto nodal deste cddigo era o conjunto de praticas restritivas a
serem condenadas em tais transacOes, e exatamente este ponto
importou num dissenso irreconcilidvel entre os paises desenvolvidos e
0s em desenvolvimento”.

Prossegue o referido autor, dissecando algumas das principais divergéncias que
levaram ao dissenso que inviabilizou o Codigo de Conduta, quais sejam: (i) o
fundamento utilizado para a condenacdo das préaticas, ou seja, enquanto os paises em

desenvolvimento entendiam que seria restritiva uma pratica que afetasse ndo sé a
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concorréncia, mas também a absor¢do de tecnologia para o seu setor produtivo, 0s
paises desenvolvidos entendiam que sé seriam consideradas como restritivas as praticas
que afetassem a concorréncia; (ii) o poder de controle das sociedades, ou seja, as
relacbes de transferéncia de tecnologias entre matriz e subsidiaria onde, enquanto para
0s paises desenvolvidos a inclusdo de determinados termos ndo teria qualquer problema,
haja vista a auséncia de dano a concorréncia, para os paises em desenvolvimento seria
altamente repudiado, por conta da possibilidade de prejudicar a economia nacional ou ir
de encontro com o interesse social; (iii) O conceito de razoabilidade, que era distinto

para os paises em desenvolvimento e para os paises desenvolvidos (BARBOSA, 2013,
pp. 4-5).

N&o obstante o fato de que o Cddigo nunca teve uma versao final, 0 mesmo
continua sendo utilizado como referéncia ndo s6 em discussdes sobre transferéncia de
tecnologias tanto em ambito nacional quanto em ambito internacional (BARBOSA,
2003; 2005; SAMPATH, ROFFE, 2012).

Ainda, como bem aponta Leonardos (2001, p. 112):

“Todos os esforcos dos paises em desenvolvimento em prol do
estabelecimento de regras para a transferéncia de tecnologia se
inseriam no contexto da proposi¢cdo de uma ‘Nova Ordem Econémica
Internacional’ (“NOEI’), proposta pelos paises em desenvolvimento a
partir do final da década de 1960.”

A Ultima minuta do Cddigo data de 1985 e 0 seu propdsito era o de “estabelecer
principios e regras para transa¢cdes comerciais justas e equitativas, livres de restrigdes
indevidas e com o objetivo de reforcas as capacidades locais nos paises recipientes”?

(ROFFE, SAMPATH, 2012, p.28)

412. O ACORDO TRIPS E AS CLAUSULAS RESTRITIVAS E
PRATICAS ABUSIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA

Em seu trabalho “Technology Transfer is a Dead God”?

, Denis Borges Barbosa
traz a concepcdo de Edith Penrose a respeito da necessidade do sistema patentario ser

internacional para ser efetivo, caso contrario, 0s paises que concedessem protecao

! Traducdo livre do trecho “Its sole purpose was to set up principles and rules on fair and equitable
commercial transactions, free of undue restrictions and with the aim of reinforcing local capabilities in
recipient countries.” (ROFFE, SAMPATH, 2012, p.28)

2 Disponivel em: http:/denisharbosa.addr.com/49.htm
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patentaria a um determinado produto ou processo estariam em desvantagem perante

aqueles que ndo concedem protecdo pelo mecanismo de exclusiva e que, portanto,

poderiam trabalhar com precos menores e uma maior flexibilidade do mercado interno.

Além disso, prossegue o referido autor ao destacar que, com o advento das novas
tecnologias da informacao e comunicacdo e com o fenémeno da globaliza¢do, 0 mundo
se viu em direcdo a uma uniformidade legal. No ramo da Propriedade Intelectual recebe
atencdo a celebracdo do Acordo TRIPS, que prevé padrdes minimos de protecdo para

bens contendo Propriedade Intelectual.

O autor finaliza sua andlise destacando que as legislagGes nacionais estdo sendo
alteradas de maneira a beneficiar os detentores dos direitos de Propriedade Intelectual,
em uma tendéncia privada ditada pelos interesses dos paises industrializados.

Dessa maneira, cumpre agora destacar os dispositivos do Acordo TRIPS
direcionados a coibir praticas abusivas e clausulas restritivas em Contratos de
Transferéncia de Tecnologia. A partir de tal analise sera possivel propor uma reflexdo a
partir do papel do referido acordo no tema ora proposto. Para tanto, dividiu-se o
presente item em duas etapas: a primeira, onde serdo analisados os principais artigos
relacionados ao escopo do presente estudo e uma segunda etapa onde serdo debatidos

alguns dos impactos do TRIPS.
4.1.2.1. O art. 40 do TRIPS
O artigo 7° do TRIPS prevé o seguinte:

“A protecdo e a aplicacdo de normas de protecdo dos direitos de
propriedade intelectual devem contribuir para a promocdao da inovacao
tecnologica e para a transferéncia e difusdo de tecnologia, em
beneficio matuo de produtores e wusuarios de conhecimento
tecnolégico e de uma forma conducente ao bem-estar social
econdmico e a um equilibrio entre direitos e obrigacdes.”.

Dessa forma, o presente item terd como objetivo analisar as disposi¢des do
TRIPS referentes a transferéncia internacional de tecnologias, com o objetivo de
verificar qual é o papel desse Acordo na promocao da transferéncia de tecnologias e
inovacéo tecnologia em ambito internacional. Franco (2010, p. 49) destaca ainda que a
interpretacdo do art. 7° do TRIPS deve ser realizada em conjunto com o art. 8°,

permitindo um entendimento sob o qual “os paises-membros possuem, por uma questdo

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 n2 02, p.220 a 259 Jun/2015 | www.pidcc.com.br



LUCA SCHIRRU
231

de principio, discrigdo considerdvel para impor sua politica de concorréncia e medidas
relacionadas a transferéncia de tecnologia, desde que o nivel geral de protecdo a
propriedade intelectual internamente esteja em harmonia com o do TRIPS” (FRANCO,
2010, p. 49).

No que se refere ao controle das clausulas restritivas e praticas abusivas em
contratos internacionais envolvendo transferéncia de tecnologia, merece destaque o art.
40 do Acordo TRIPS, integrante da secdo relativa ao Controle de Praticas de

Concorréncia Desleal, como segue:

ARTIGO 40

1. Os Membros concordam que algumas préaticas ou condicdes de
licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que
restringem a concorréncia podem afetar adversamente o comércio e
impedir a transferéncia e disseminacgéo de tecnologia.

2. Nenhuma disposicdo deste Acordo impedird que os Membros
especifiquem em suas legislagbes condi¢bes ou préaticas de
licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um
abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos
adversos sobre a concorréncia no mercado relevante. Conforme
estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compativel
com as outras disposi¢bes deste Acordo, medidas apropriadas para
evitar ou controlar tais praticas, que podem incluir, por exemplo,
condigdes de cessdo exclusiva, condigdes que impecam impugnacdes
da validade e pacotes de licencas coercitivas, a luz das leis e
regulamentos pertinentes desse Membro.

3. Cada Membro aceitara participar de consultas quando solicitado por
qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular
de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou
domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido
dirigido, esteja adotando préaticas relativas a matéria da presente
Secdo, em violagdo as leis e regulamentos do Membro que solicitou as
consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislacéo, sem
prejuizo de qualquer acdo legal e da plena liberdade de uma deciséo
final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida
a solicitacdo dispensara consideracdo plena e receptiva as consultas
com o Membro solicitante, propiciara adequada oportunidade para sua
realizacdo e cooperard mediante o fornecimento de informacGes nédo
confidenciais, publicamente disponiveis, que sejam de relevancia para
0 assunto em questdo, e de outras informacbes de que disponha o
Membro, sujeito a sua legislacdo interna e a conclusdo de acordos
mutuamente satisfatorios relativos a salvaguarda do seu carater
confidencial pelo Membro solicitante.

4. Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam
sujeitas ag0es judiciais em outro Membro, relativas a alegada violagdo
de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria objeto desta
Secdo, terd oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consultas
na mesmas condicdes previstas no paragrafo 3.
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Antes de adentrar na anélise dos itens constantes do art. 40 do Acordo TRIPS,
cumpre destacar a natureza juridica de tal norma, como bem assevera Barbosa (2005, p.
7):
“A norma do art. 40.2 permite, mas nao cria uma obrigacéo de rejeitar
tais clausulas. Mais ainda, ela ndo se aplica automaticamente no
direito interno dos paises.
Assim, embora TRIPS empreste legitimidade internacional a rejeicdo
de certas clausulas restritivas, tal acordo ndo da qualquer autoridade
nem fornece nenhum poder legal aos drgéos nacionais de concorréncia
ou propriedade intelectual para analisar e objetar aos contratos que
contenham tais clausulas.
Os que tém aplicacdo imediata e direta sdo as disposi¢Oes de direito

publico externo relativas as consultas entre estados, que também
integram o art. 40”

Realizadas as considera¢Ges introdutorias, cumpre agora analisar os itens
constantes do art. 40 do Acordo TRIPS, sob a perspectiva de verificar a influéncia desse

Acordo na interpretacéo e regulacdo dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia.

O item 1 deixa claro o entendimento de que as praticas ou condigdes que podem
impedir a transferéncia e a disseminacdo de tecnologia sdo aquelas que restringem a
concorréncia. Como ja foi mencionado ao tratar do Codigo de Conduta Internacional,
existe um dissenso entre o0s paises desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento no que
se refere ao tipo de clausulas que podem afetar a transferéncia de tecnologias. A posicao
do TRIPS, nesse item especifico, parece privilegiar o entendimento dos paises
desenvolvidos, que consideram prejudiciais apenas as clausulas que afetem a
concorréncia, sem maiores preocupagdes com a absorcdo de conhecimentos

tecnoldgicos e o desenvolvimento do setor produtivo local.

Ainda em referéncia ao item 1, Barbosa (2005) aponta para a existéncia de uma
abertura no que se refere a essa questdo, permitindo, assim, uma extensao superior
aquela referente as questdes concorrenciais por parte dos Paises Membros interessados.
Tal abertura tem como fundamento o art. 8° do TRIPS, como segue:

ARTIGO 8
Principios
1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos,
podem adotar medidas necessarias para proteger a salde e nutricdo
publicas e para promover o interesse publico em setores de
importancia vital para seu desenvolvimento socio-econdémico e

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 n2 02, p.220 a 259 Jun/2015 | www.pidcc.com.br



LUCA SCHIRRU
233

tecnologico, desde que estas medidas sejam compativeis com o
disposto neste Acordo.
2. Desde que compativeis com o disposto neste Acordo, poderdo ser
necessarias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de
propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a
praticas que limitem de maneira injustificavel o comércio ou que
afetem adversamente a transferéncia internacional de tecnologia.
Dessa forma, estaria resguardada a repressdo as clausulas que fossem de
encontro com o interesse publico e com o desenvolvimento sécio-economico do Pais,

desde que ndo fossem incompativeis com os demais termos do Acordo TRIPS.

O artigo 8° do TRIPS em muito se assemelha ao disposto no inciso XXIX da
Constituicdo Federal de 1988 que, por sua vez, estabelece, nos dizeres de Barbosa
(1996, p.7): “seus objetivos como um trigono, necessarios e equilibrado: o interesse
social, o desenvolvimento tecnologico e 0 econdémico tém de ser igualmente satisfeitos.”

e continua o referido autor (1996, p.7):

“Esta nocdo de balanco equilibrado de objetivos simultaneos estg,
alids, nos Arts. 218 e 219 da Carta, que compreendem a regulagdo
constitucional da ciéncia e tecnologia. La também se determina que o
estimulo da tecnologia € a concessao de propriedade dos resultados —
voltar-se-a predominantemente para a solucdo dos problemas
brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e
regional.”

Portanto, ndo obstante o item 1 do Art. 40 de TRIPS conter previsdo favoravel
aos paises desenvolvidos, a interpretacédo de tal dispositivo em consonancia com outras
normas, notadamente o art. 8° do mesmo Acordo, pode ser vista como uma extensao do

escopo do que possa ser considerado como abusivo ou restritivo pelos Paises Membros.

O item 2 do Art. 40, j& caracterizada como norma que ndo é passivel de
aplicacdo direta no regime interno de cada Pais membro (BARBOSA, 2005), traz
consigo a ratificagdo da perspectiva concorrencial para afericdo do que pode ser

caracterizado ou ndo como clausula restritiva ou pratica abusiva.

Na parte final do artigo, é apresentado um rol exemplificativo de clausulas que
se constituem como praticas abusivas passiveis de causar efeitos adversos sobre a
concorréncia, a saber: (i) condi¢Oes de cessdo exclusiva; (ii) condi¢cbes que impegcam

impugnacdes da validade e (iii) pacotes de licengas coercitivas.
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Assim, conforme bem apontado por Barbosa (2005), para a avaliacdo das

clausulas restritivas devera ser utilizada a regra da razao, que consiste no seguinte:

“eé corrente na prética concorrencial que nenhum rol, por mais
exaustivo e detalhista que seja, pode prever todos os fatos que, em
face de situacdes econbmicas concretas, transformar o tipo abusivo em
licito; nenhuma, ou quase nenhuma pratica é abusiva per si,
independentemente das situacGes concretas.” (BARBOSA, 2005,
p.10).

4.1.2.2. Principais impactos do TRIPS

Em um contexto onde a Propriedade Intelectual vinha ganhando cada vez mais
espaco nas relagdes internacionais de comércio e sob a promessa de que o Acordo
TRIPS permitiria um aumento nos investimentos, inovacOes e transferéncia de
tecnologias para os paises em desenvolvimento, foi assinado o Acordo TRIPS visando o
estabelecimento de padrées minimos de protecdo para bens passiveis da tutela da
Propriedade Intelectual (ROFFE, SAMPATH, 2012, p.36).

Entretanto, como bem apontam Roffe e Sampath (2012, p.36), com o tempo
comecaram a surgir divergéncias ndo sO na interpretacdo, como também na
implementacao nas regras do Acordo TRIPS. A partir dos debates e analises a respeito
das divergéncias verificadas, os autores supra destacam trés efeitos relacionados ao
TRIPS que foram objeto de consenso, quais sejam: (i) a limitacdo ao catching up por
parte dos paises em desenvolvimento, que, através da supressdo da possibilidade de
realizar a engenharia reversa, tiveram as oportunidades de aprender e inovar de maneira
incremental reduzida; (ii) a sujeicdo dos paises em desenvolvimento a termos mais
estritos relacionados a protecdo da Propriedade Intelectual em seu sistema interno e; (iii)
o crescimento do valor da Propriedade Intelectual para fins de litigio (ROFFE,
SAMPATH, 2012, pp. 37-38).

Mesmo onde o TRIPS concedia uma certa flexibilidade, alguns membros
deixaram tais flexibilidades de lado através da celebracdo de PTAs (preferential trade
agreements) e adotaram regimes de protecdo TRIPS-Plus (ROFFE, SAMPATH, 2012,

pp. 39).

Os PTAs sdo acordos comerciais que tem como principal objetivo expandir a

liberalizacdo no comercio de produtos e servicos, bem como permitir melhores
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condigdes de acesso ao mercado (ROFFE, SAMPATH, 2012, p. 41). Entretanto, tais
acordos também possuem clausulas sobre Propriedade Intelectual que, por sua vez,
constituem em obrigacdes que ultrapassam os padrdes minimos de protecdo previstos no
TRIPS (ROFFE, SAMPATH, 2012, p. 41).

V. O TRATAMENTO CONCEDIDO AS CLAUSULAS RESTRITIVAS
EM CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS NO BRASIL

No presente item, serdo apresentadas as disposi¢cfes normativas relacionadas a
repressdo as clausulas restritivas nos Contratos de Transferéncia de Tecnologia no
Brasil. Para tanto serdo analisadas as Legislagdes de Propriedade Industrial desde o
Codigo de Propriedade Industrial de 1945 e os Atos Normativos do INPI de maior

destaque para a tematica aqui proposta.

Dessa forma, o item V sera dividido em duas partes, quais sejam: (i) a primeira
parte onde serdo apresentadas as disposicdes legais referentes a Propriedade Industrial
no Brasil, notadamente o CPl de 45 e 71 e a LPI de 96 e; (ii) a segunda parte contendo
0s Atos Normativos do INPI que buscaram regular os Contratos de Transferéncia de

Tecnologia desde a sua criacéo.

5.1. A LEGISLACAO NACIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
AS CLAUSULAS RESTRITIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA

O presente item se presta a analisar a Legislacdo de Propriedade Industrial no
Pais com o objetivo de identificar disposi¢cdes relativas ao tratamento dado aos
Contratos que importem em Transferéncia de Tecnologias. Dessa forma, seréo
analisadas as Leis de Propriedade Industrial de 1945, 1971 e a atual Lei de Propriedade
Industrial de 1996.

A atual Lei de Propriedade Industrial versa sobre os Contratos de Transferéncia

de Tecnologia apenas em seu Titulo VI, no art. 211, como segue:

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

Paragrafo Unico. A decisdo relativa aos pedidos de registro de
contratos de que trata este artigo seréd proferida no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data do pedido de registro.
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Conforme se pode observar, a Lei ndo faz qualquer mengéo expressa a repressao
as clausulas restritivas ou sequer traz um rol de hipdteses ou diretrizes basicas para

regular o comércio de tecnologias protegidas pelo Direito da Propriedade Industrial.

Por outro lado, o Cddigo de Propriedade Industrial de 1971 (Lei n® 5.772, de 21
de dezembro de 1971) trazia consigo disposi¢Ges expressas sobre clausulas que néo
seriam permitidas em contratos de transferéncia de tecnologia, conforme ja se pode

perceber do seu art. 29, como segue:

Art. 29. A concessdo de licenca para exploracdo seréd feita mediante
ato revestido das formalidades legais contendo as condigdes de
remuneracdo e as relacionadas com a exploracdo do privilégio, bem
como referéncia ao nimero e ao titulo do pedido ou da patente.

8 1° A remuneracédo sera fixada com observancia da legislacéo
vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetarias e
cambiais.

§ 2° A concessao ndo podera impor restricdes a comercializacao
e a exportacdo do produto de que trata a licenca, bem como a
importagdo de insumos necessarios a sua fabricagéo.

§ 3° Nos térmos e para os efeitos déste Cddigo, pertencerdo ao
licenciado os direitos sdbre os aperfeicoamentos por éle introduzidos
no produto ou no processo.

A partir do disposto do art. 29, estariam proibidas, portanto, clusulas que: (i)
estabelecessem remuneracdo em desacordo com a legislacdo vigente e as normas
baixadas pelas autoridades monetarias e cambiais; (ii) impusessem restricfes a
comercializagdo e exportacdo do produto objeto da licenca; (iii) impusessem restricdes a
importacdo de insumos necessarios a fabricacdo do produto objeto da licenca e (iv)
estipulassem que os aperfeicoamentos desenvolvidos pelo licenciado fossem

imediatamente repassados para o Licenciante.

A CPI/71 ndo se restringe ao art. 29 ao versar sobre clausulas restritivas,
merecendo atengdo também o art. 90 que trata do contrato de licenga de marcas, como

segue:
Art. 90. O titular de marca ou expressdo ou sinal de propaganda
podera autorizar 0 seu uso por terceiros devidamente estabelecidos,

mediante contrato de exploracdo que conterd o nimero do pedido ou
do registro e as condicBes de remuneracdo, bem como a obrigacéo de
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o titular exercer controle efetivo sdbre as especificagcdes, natureza e
qualidade dos respectivos artigos ou servigos.

1° A remuneracdo serd fixada com observancia da legislacdo
vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetarias e
cambiais.

2° A concessdo ndo podera impor restri¢des a industrializagdo ou
a comercializagdo, inclusive & exportagao.

3° O contrato de exploragcdo, bem como suas renovagdes ou
prorrogacdes sO produzirdo efeito em relacdo a terceiros depois de
julgados conforme e averbados pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

Retrocedendo até o CPI de 1945, Barbosa (2002) aponta para o fato de que nesse

momento o exame do Contrato no momento da Averbagdo era meramente formal e o

efeito da averbacdo era garantir eficacia absoluta ao Contrato, ndo so entre as partes

contratantes, mas também perante terceiros.

Tal afirmativa é verificada quando da leitura do art. 51 do CPI/45, que prevé que

a concessao da licenga de exploracdo de patentes devera ser realizada mediante ato

revestido das formalidades legais. Ainda, a Lei determina que deverdo constar, com

clareza, as restri¢des relativas a exploracéo do invento.

O efeito da constituicdo da eficicia apos a averbacdo do Contrato perante o INPI

pode ser verificado quando da leitura dos art. 52 e 147 § 1° do Decreto Lei n° 7.903/45,

como seqgue:

Art. 52. O ato concessivo da licenca para a exploragdo do invento
privilegiado sé produzird efeito, em relacdo a terceiros, depois de
anotado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial,
onde, para ésse fim, o interessado devera apresentar o titulo habil que
ali ficar arquivado.

Art. 147. Os titulares de marcas registradas no Brasil poderdo
autorizar o seu uso por terceiros, devidamente estabelecidos, mediante
contrato de exploragéo.

§ 1° O contrato s6 produzira efeito depois de averbado no
Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde ficaréo
arquivados os documentos.

5.2. OS ATOS NORMATIVOS E OS “ENTENDIMENTOS INTERNOS”

DO INPI

5.2.1. O ATO NORMATIVO N. 15/75
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Com a criacdo do INPI em 1970 e a preocupacdo em resguardar a parte

brasileira nas contratagdes envolvendo transferéncia de tecnologias, foi observada uma

forte intervencdo por parte do Estado nas referidas contratacfes e, em meio a esse

panorama nacionalista e de estimulo ao desenvolvimento de tecnologia nacional, foi

criado o Ato Normativo n° 15/75 (IDS, 2014, p. 508).
Sobre 0 Ato Normativo n° 15/75, aponta Barbosa (2002, p.6):

“O Ato Normativo INPI no. 15, de 3 de setembro de 1975, foi por
mais de 16 anos o principal instrumento legislativo da intervencdo do
Estado brasileiro no fluxo internacional de tecnologia.
Regulamentando o procedimento interno do INPI, ele na verdade
indicava o conjunto de normas legais que regiam 0 comércio de
tecnologia, ao mesmo tempo explicitando certos procedimentos que,
ao abrigo do poder discricionario do Estado fixado no Art. 2°,
parégrafo Unico, da Lei 5.648/70, vinham j& sendo aplicados pelo
Instituto desde sua fundagéo.”

Dentre as clausulas consideradas restritivas pelo Ato Normativo n°® 15/75 estéo
aquelas que estabelecam “a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a titulo gratuito, as
inovacOes, melhoramentos ou aperfeicoamento por ele introduzidos ou obtidos no pais
com relacdo a tecnologia transferida” (BARBOSA, 2003, p.132), clausulas que
obriguem ou condicionem “a compra de insumos ou componentes necessarios a
fabricacdo ou utilizacdo do processo, bem como de materiais, maquinas e equipamentos
do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, inclusive de procedéncia interna;”
(BARBOSA, 2003, p.132), bem como aquelas que “impecam a livre utilizagdo da
tecnologia, apds decorrido periodo julgado razoavel a partir de cada uma das Ultimas
informacdes transmitidas” (BARBOSA, 2003, p. 138).

N&o obstante o fato de que o Ato em comento ndo esta mais em vigor, 0 Seu
contetdo continua sendo utilizado como base para a analise de determinadas clausulas
pelos examinadores do INPI, constituindo, assim, o “entendimento interno” desse
Instituto sobre determinadas matérias (CONSELVAN, 2007, p. 2450).

5.2.2. Ato Normativo N° 120/93

Mesmo ndo sendo o Ato imediatamente posterior ao Ato Normativo n°® 15/75, o
presente trabalho optou por trazer a luz da analise aqui proposta tal documento por
conta da sua relevancia e das alteragfes substanciais que 0 mesmo tinha como objetivo

introduzir.
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Para discorrer sobre o referido ato e os seus impactos sobre a analise dos
Contratos de Transferéncia de Tecnologia por parte do INPI, cumpre transcrever o seu

art. 4°, como segue:

“No processo de averbacdo de que trata este Ato Normativo, o INPI
limitara sua analise a verificacdo da situacdo das marcas e patentes
licenciadas para cumprimento dos dispositivos dos arts. 30 e 90 (e
seus paragrafos) do Codigo de Propriedade Industrial, bem como a
informacdo quanto aos limites aplicaveis — de acordo com a legislagédo
fiscal e cambial vigente - de dedutibilidade fiscal para fins de
apuracdo de imposto de renda, e de remissibilidade em moeda
estrangeira, dos pagamentos contratuais.

§1° Nao serdo objeto de anélise ou de exigéncia por parte do INPI os
dispositivos contidos nos atos ou contratos que trata este Ato
Normativo ndo especificamente relacionados aos aspectos elencados
no caput deste artigo, inclusive aquele que se refiram a preco,
condi¢bes de pagamento, tipo e condicGes de transferéncia de
tecnologia, prazos contratuais, limitacbes de uso, acumulagdo de
objetos contratuais, legislacdo aplicavel, jurisdicdo competente e
demais clausulas.

82° N&o poderd, destarte, o INPI, recusar averbacdo com base em
alegada violagdo de legislacdo repressora de concorréncia desleal,
legislacdo “anti-trust” ou relativa abuso de poder econdmico, de
protecdo ao consumidor e outras, facultada ao INPI a opcéo de alertar
as partes quanto aos aspectos legais pertinentes.” (apud BARBOSA,
2002, p.7)

O art. 4° e seus pardgrafos do Ato Normativo n°® 120/93 ilustram de maneira
clara o objetivo desse Ato: diminuir a intervencdo do INPI na analise dos Contratos de

Transferéncia de Tecnologia.

N&ao bastasse o texto de seu caput, que deixa claro os trés pontos que serdo
analisados pelo INPI, quais sejam: (i) a situacdo das marcas e patentes licenciadas para
cumprimento dos dispositivos dos arts. 30 e 90 (e seus paragrafos) do CPI/71; (ii)
verificagdo sobre os limites aplicaveis de dedutibilidade fiscal para fins de apuragéo de
impostos de renda e (iii) questdes relacionadas a remissibilidade em moeda estrangeira,
dos pagamentos contratuais, 0s paragrafos seguintes ratificam que o INPI ndo devera
analisar qualquer outra questdo, seja de cunho concorrencial, consumerista ou de

conteudo contratual.

Curioso notar, entretanto, que o proprio texto do Ato Normativo n° 120/93 é
contraditério em sua esséncia, isso porque em seu caput ele afirma que o INPI devera
analisar os contratos de forma a cumprir com os arts. 30 e 90 (e seus paragrafos) do

CPI/71 e logo em seguida, em seu 81° afirma que ndo serdo objetos de anélise as
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clausulas relativas a tipos e condi¢des de transferéncia de tecnologia, limitaces de uso,

dentre outras.

Cumpre lembrar que o art. 90 do CPI/71 previa que o Contrato de Exploracgéo de
marca, expressdo ou sinal de propaganda devera conter ndo s6 o nimero de pedido ou
do registro, mas também: condi¢bes de remuneracdo, obrigacdo do titular exercer
controle efetivo sobre as especificagdes, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou
servicos. Em complemento a essa disposi¢cdo, 0 8 2° do mesmo artigo prevé que a
concessdo ndo podera impor restricbes a industrializacdo, comercializacdo ou

exportacéo.

Portanto, qual seria, afinal, a atribuigdo do INPI sob o Ato Normativo n® 120/93
ao se deparar com um contrato de exploragéo de marcas repleto de limitagGes de uso e

condicdes de remuneracdo que ndo fossem claras o bastante?

Some-se a esse fato a critica feita por Barbosa (2002, pp. 7-8) a tal mudanca de

postura do INPI sem qualquer mudanca legislativa que a fundamentasse, como segue:

“A ninguém escapard, certamente, que as competéncias que a lei
federal comete a um 6rgdo publico ndo sdo uma faculdade, mas um
poder dever. Nao pode escolher o INPI o que deve fazer. Nao lhe é
possivel deixar de conceder patentes, ou dispensar o critério de
novidade absoluta. Ndo lhe é possivel passar a conceder marcas
olfativas, na antecipacdo de uma lei futura e incerta. Nem é optar por
ndo mais examinar os Contratos de Tecnologia.”

Continua o referido autor (2002, p. 8):

“Al estd a ilegalidade, que feriu mortalmente o ato administrativo
inquinado. Para os interessados na desregulamentacdo da economia,
foi certamente simpatica a aboli¢do de controles; como o ser, para 0s
interessados no jogo livre, a omissdo da acao policial, mas para um
coisa e outra ser licita, € necessaria a autorizagdo legal.”

Mesmo os Atos Normativos n°® 15/75 e 120/93 ndo estarem mais em vigor, 0S
mesmo continuam sendo utilizados como fundamentacdo para que 0s examinadores da
Diretoria responsavel pela analise dos Contratos de Transferéncia expecam seus
despachos de deferimento, indeferimento ou formulem exigéncias (FERRARO;
CONSELVAN, 2009, p.85).
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Para tanto, cumpre agora, e antes de adentrar no panorama atual no que se refere
aos Atos Normativos vigentes do INPI, apresentar alguns dos “entendimentos” internos
do INPI, bem como as clausulas consideradas por esse Instituto como Restritivas ou

abusivas.

5.2.3. Clausulas Restritivas E Praticas Abusivas Sob O “Entendimento

Interno” Do INPI

Antes de apresentar as clausulas consideradas restritivas sob o “entendimento
interno do INPI”, cumpre apresentar uma breve taxonomia das clausulas constantes dos
Contratos de Transferéncia de Tecnologia. Para tanto, utiliza-se, mais uma vez, do
estudo de Ferraro e Conselvan (2009, p. 71), que apresentam a taxonomia desenvolvida
por Prado (1997).

Sob tal classificacdo, as clausulas contratuais em Contratos de Transferéncia de
Tecnologia poderiam ser classificadas como: (i) centrais, (ii) complementares e (iii)
usuais (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71). As clausulas centrais seriam as
clausulas relacionadas de maneira direta com o objeto do contrato, qual seja, a
transferéncia de tecnologia, e teria como exemplos as clausulas de territorio, objeto,
melhoramentos etc (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71).

As clausulas complementares, por sua vez, sd@o aquelas que figuram nas
Contratacdes envolvendo transferéncia de tecnologias, mas que ndo possuem relacdo
direta com o objeto do mesmo (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71). Seriam as
clausulas de exclusividade, confidencialidade e remuneragéo, por exemplo (FERRARO;
CONSELVAN, 2009, p. 71).

Por fim, as clausulas usuais sdo aquelas -caracteristicas dos Contratos
internacionais de maneira geral, como é o caso das clausulas de foro, lei aplicavel,
duracgéo do contrato, etc (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71).

A apresentacdo da classificacdo proposta por Prado (1997) e abordada nos
estudos de Ferraro e Conselvan (2009) foi relevante para ilustrar que o entendimento do
INPI sobre clausulas restritivas e praticas abusivas nao se restringe apenas as clausulas
diretamente relacionadas a tecnologia transferida e a sua exploragdo pelo adquirente da

tecnologia, mas também clausulas genéricas presentes em Contratos internacionais.
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Para tanto, sera apresentada abaixo uma listagem de clausulas e entendimentos
internos do INPI com base nos estudos de IDS (2014), bem como os fundamentos

utilizados pelo INPI no momento de justificar suas decisoes:

O termo inicial da averbacéo é a data do protocolo do O ato praticado pelo INPI seria regido pela Lei geral de

Contrato perante o INPI e ndo a data que consta do Registros Publicos. Art. 127 e 130 da Lei n. 6.015/73

Contrato como prazo inicial (IDS, 2014) (IDS, 2014)
Contratos de Transferéncia de Tecnologia Portaria n° 436/58, com seu teor extrapolado pelo INPI,
envolvendo empresas com vinculo societario e haja vista que tal norma prevé o limite de dedutibilidade
controle direto ou indireto do capital da empresa fiscal (IDS, 2014). Ainda, ndo existiria qualquer

nacional s6 podem prever percentuais de royalties proibicdo legal para a remessa de percentuais acima dos
para remuneracdo dentro dos limites contidos na previstos na referida portaria (IDS, 2014).
Portaria n°® 436/58 (IDS, 2014)

Os contratos de Transferéncia de tecnologia séo 83°do art. 12 da Lei n. 4131/62 (IDS, 2014)
passiveis de averbacao por, no maximo, cinco anos,
podendo ser prorrogados por igual periodo mediante
a demonstracao das vantagens e a necessidade da
prorrogacéo do prazo contratual (IDS, 2014).

Limitacdo do periodo de clausulas de O fundamento € que o prazo de confidencialidade em um

confidencialidade a, no maximo, dezenove anos ap0s  contrato ndo deve ultrapassar o periodo de vigéncia de

a divulgacéo da informacao (IDS, 2014). uma patente, mesmo que isso va de encontro com o
preceito do inciso XI do art. 195 da Lei n°® 9.279/96 (IDS,
2014).
Rejeicdo de clausulas que prevejam o retorno da O INPI entende que néo existe “licenca’ de know-how,

tecnologia apds o fim do Contrato ou que proibama  mas sim uma transferéncia. A fundamentacéo legal esta
parte adquirente de utiliza-la apés o fim do Contrato na faculdade dada pelo TRIPS, que néo exige que
(IDS, 2014). informacdes confidenciais sejam tratadas como direito de
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propriedade (IDS, 2014).

Além das clausulas acima, o INPI ndo permite a remuneracdo por diversos
direitos de Propriedade Intelectual referentes a um objeto (IDS, 2014); requer
justificativas para permitir limitacGes a exportacdo pela empresa nacional (IDS, 2014),
bem como exige que “o valor de pecas, produtos, equipamentos e componentes
importados seja deduzido do preco liquido de venda para calculo dos royalties devidos”
(IDS, 2014, p. 513), dentre outros.

5.2.3.1. A cessacdo de uso apds o fim do Contrato de Transferéncia de
Tecnologia

Uma das clausulas mais citadas na doutrina e jurisprudéncia é a clausula através
da qual o recipiente da tecnologia ndo pode mais fazer uso daqueles conhecimentos

findo o prazo contratual.

No que se refere especificamente a questdo da cessacdo do uso da tecnologia
apos o fim do Contrato, destaca-se aqui o estudo de Barbosa (2013) onde séo
apresentadas as hipoteses sob as quais a cessacdo de uso de uma determinada tecnologia

seria permitido sob o direito brasileiro.

Destaca Barbosa (2013) que a cessacdo de uso de uma determinada tecnologia
apos o fim do contrato ndo se presume e deve ser objeto de disposicdo expressa no
Contrato. Ainda, tal cessacdo ndo deve ocorrer em toda e qualquer hipdteses, haja vista
gue uma tecnologia em dominio publico poderia ser livremente acessada e utilizada por
qualquer individuo da sociedade e a estipulacdo livre dessas clausulas caracterizaria o
contrato como uma licenca de know how e ndo uma cessdo/transferéncia de
conhecimentos (BARBOSA, 2013).

Por outro lado, haverd a presuncéo de cessacao de uso apos o fim do contrato em
determinadas hipdteses muito bem delineadas, conforme bem aponta Barbosa (2013,

p.20) em seu estudo:

Assim, ndo havera — em direito brasileiro — presuncdo de uma clausula
tacita de cessacdo de uso da tecnologia repassada num contrato dessa
natureza, salvo e exclusivamente:

° Quando se repassa a tecnologia como um meio para que um
subcontratante realize funcbes dependentes sob o controle do
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contratante principal ou quando, por empreitada, um centro de
pesquisa se disponha a aperfeicoar ou a desenvolver uma tecnologia;

. Nos contratos de teste, onde uma recipiente se propde a
conservar um segredo de empresa transmitido sob condic&o, para que
se verificasse a vantagem da aquisicdo ou ‘locacéo’ da tecnologia.

. Nos casos de resolucdo do contrato, seja por impossibilidade,
seja por inadimplemento, ou da resilicdo no caso de faléncia,
concordata ou exting&o do recipiente.

Dessa maneira, entende Barbosa (2013), e o presente estudo acompanha tal
entendimento, que a cessacdo de uso de tecnologia ap6s o fim de um contrato de
transferéncia de tecnologia ndo pode ser considerada como uma disposi¢éo tacita e que,
se fosse considerada, poderia se constituir em um fator prejudicial a concorréncia e ao

desenvolvimento econémico e tecnoldgico nacional.

Além do fundamento legal em TRIPS mencionado acima, cumpre destacar que a
proibicdo de clausula que impeca o uso e circulacdo de uma determinada tecnologia néo
patenteada apds o fim do contrato de transferéncia de tecnologia segue os parametros do
Ato Normativo n° 15/75 do INPI que, mesmo revogado, continua servido de fundamento

pra a decisOes dessa Autarquia sobre o tema (BARBOSA, 2013).
5.2.4. A Instrucéo Normativa em vigor: A IN N° 16/2013

A (ltima instrucdo normativa do INPI versando sobre o papel do INPI na analise
e averbacdo dos Contratos de Transferéncia de Tecnologias e Franquia foi a Instrugéo
Normativa n® 16/2013°, que buscou, com base na LP1/96 e legislacdo complementar,
“normalizar os procedimentos de averbagéo ou registro de contratos de transferéncia de

tecnologia, de franquia e de licenca compulsoria de patente”.
Como legislacbes complementares a LPI, sdo citadas as seguintes:

e “Lein®4.131, de 3 de setembro de 1962;

e Lei n® 4506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre
imposto de renda;

e Lein®7.646, de 18 de dezembro de 1987;

Lei n°8.383, de 31 de dezembro de 1991,

Lei n°8.884, de 11 de junho de 1994,

e Lein®8.955, de 15 de dezembro de 1994

® http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_162013
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e Decreto Legislativo n° 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o
Decreto Presidencial n° 1.355, da mesma data,
e Decreto n° 3.000, de 26 de margo de 1999 e
e Decreto n®3.201, de 06 de outubro de 1999 e
e Decreto n° 4.830, de 4 de setembro de 2003.”*

Continua a referida instrucdo normativa, propondo uma taxonomia dos Contratos
envolvendo direitos de Propriedade Industrial de acordo com o seu objeto, como segue:
(i) Contratos de Licenca de Direitos de Propriedade Industrial (Contratos envolvendo a
exploracdo de patentes, desenhos industriais e uso de marcas); (ii) Contratos de
Aquisicdo de Conhecimentos Tecnoldgicos (Contratos de Fornecimento de Tecnologia
e Prestacdo de Servicos de Assisténcia Técnica e Cientifica); (iii) Contratos de
Franquia; (iv) Contratos de Licenca Compulséria para Exploracdo de Patentes e; (V)
Contratos de Cessdo de Direitos de Propriedade Industrial (quando o titular do direito

for domiciliado no exterior).

Nesse ponto, cumpre destacar o entendimento de Barbosa (2003, p.7), que divide 0s
Contratos em quatro tipos, quais sejam: “contratos de propriedade intelectual (licencas,
autorizagdes, cessoes, etc.)”; “contratos de segredo industrial e similares (inclusive

franchising)”; “contratos de projeto de engenharia” e; “contratos de servi¢cos em geral”.

N&o obstante ter sido verificada uma reducdo do intervencionismo do INPI no
conteddo dos Contratos, observa-se que essa Instru¢cdo Normativa prevé alguns
requisitos, formais e de contetdo, necessarios para permitir a averbagdo do Contrato

perante a mencionada Autarquia.

No art. 3° estdo listados 0s pontos essenciais que deverdo constar de um Contrato a
ser apresentado ao INPI, quais sejam: clausula especifica sobre o objeto, a remuneracéo
e 0 prazo contratual. Em seguida, o art. 4° prevé os documentos que deverdo ser
apresentados junto do formulédrio de Requerimento de Averbacdo de Contratos e
Faturas. Nesse art. 4° merece atencdo o disposto no item c): Carta Explicativa

justificando a contratagéo.

N&o obstante estar previsto dentre um rol de documentos, 0 que poderia ser visto
como um requerimento formal, esse item ultrapassa a mera formalidade, caracterizando-

se como um exercicio das atribuicdes do INPI dispostas no art. 2° da Lei n° 5.648/70, ou

* http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_162013
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seja, de executar normas de Propriedade Industrial em vista a sua fungdo social,

econbmica, juridica e técnica.

Observa-se que no preambulo dessa Instru¢cdo Normativa, e na forma da Lei n°
5.648/70 que cria o INPI, consta o pressuposto de que a finalidade principal do INPI é
“executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua funcgéo
econdmica, social, juridica e técnica”. Portanto, ndo averbara o INPI qualquer contrato
que ndo atenda & uma funcdo econdmica, social, juridica e técnica, sendo necessaria,

assim, a apresentacdo das justificativas para a contratacao.

Por fim, a instrucdo normativa n® 16/2013 revoga expressamente o Ato Normativo
imediatamente anterior, o Ato Normativo n® 135/97 sobre disposi¢Oes acerca da
averbacdo de Contratos de Transferéncia de Tecnologia.

5.3. CLAUSULAS RESTRITIVAS SOB O CADE

Para estudar o tema proposto no presente trabalho sob uma perspectiva pratica,
cumpre trazer alguns julgados do CADE, bem como julgados judiciais sobre o tema de
Contratos de Tecnologia e a legitimidade de determinadas clausulas que, seja sob uma
perspectiva econémica, seja sob uma perspectiva contratual ou de propriedade

intelectual, sejam consideradas restritivas ou abusivas.

Uma das oportunidades através das quais o CADE analisou a questdo do uso
posterior de tecnologia ap6s o fim do Contrato foi no Ato de Concentracdo n.°
08012.001856/02-45, de 26 de fevereiro de 2003, que envolveu as empresas Coopers do
Brasil Ltda. e Industria Quimica e Farmacéutica Schering-Plough. A operacdo era
referente a transferéncia da Divisdo Veterindria da segunda empresa para a primeira
empresa através da venda de Ativos, bem como a celebracdo de um contrato através do
qual a Schering-Plough se comprometeria a fabricar e embalar os produtos a serem

distribuidos pela Cooper no Brasil.

Ocorre que, de acordo com o relatério® do Conselheiro Relator Fernando de
Oliveira Marques:
0 contrato de Compra de Ativos estabelece que, por um periodo de 10

anos, a vendedora ndo podera operar negocio gue concorra com 0
negocio de salde animal, objeto da operacdo. Nesse sentido — tendo

> Disponivel em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000002321473.pdf
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em vista que o periodo usualmente considerado como razoavel pelo
CADE é de 5 anos —, solicitou-se a manifestacdo sobre o periodo de
ndo concorréncia definido no referido contrato. As Requerentes
esclareceram que as caracteristicas do setor farmacéutico, inclusive o
animal, justificam a manutencdo do periodo de ndo concorréncia em
10 anos. Nesse sentido, argumenta-se, principalmente, que se trata de
um setor cujos investimentos séo de longo prazo, pois aposta-se na
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

Dessa maneira, 0 que era discutido era a possibilidade de se operar em negdcio
do mesmo ramo mercadolégico por um periodo de dez anos, 0 que acarretaria,

necessariamente, no uso de conhecimentos e tecnologias absorvidos durante a operacéo.

Sobre as clausulas de ndo-concorréncia, merece transcricdo o entendimento do

CADE, bem exposto em voto® do Conselheiro Relator Fernando de Oliveira Marques:

E flagrante na jurisprudéncia do CADE que a clausula de néo
concorréncia é tida como uma prética comercial corriqueira, nao
configurando, por si, ilicito anticoncorrencial. Também é evidente
gue o CADE vem estabelecendo em 5 anos o periodo que, a priori, é
consideravel razoavel, sem deixar de reconhecer casos que
demandam um periodo de ndo concorréncia mais alongado.

Em relacdo ao caso em tela, cumpre esclarecer que além do periodo de
ndo concorréncia, consta do contrato clausula de confidencialidade
segundo a qual, por um periodo de 10 anos, a vendedora devera
garantir que informacdes confidenciais relativas ao negocio de saude
animal ndo sejam usadas em beneficio da vendedora ou de qualquer
pessoa. As restricdes quanto ao uso dessas informagBes nédo se
aplicardo quando, por exemplo, as informacgdes forem ou se
tornarem de dominio publico (desde que ndo por falha da vendedora
ou de qualquer de seus vendedores, conselheiros, empregados,
representantes ou afiliados).

Dessa forma, é possivel perceber que a clausula de confidencialidade
impede que a vendedora utilizese do conhecimento/informagdes
transferidos por meio da presente operacdo. Impossibilita, portanto,
que os interesses da compradora sejam lesados pela atuacdo da
compradora. Assim, a vendedora, por 10 anos, ndo podera atuar no
mercado utilizando-se dessas informagdes o que, necessariamente,
comprometeria 0 investimento da compradora que pagou por tais
informac@es. Entretanto, ndo se justifica o impedimento a vendedora
de atuar no setor por 10 anos. As peculiaridades do mercado de saude
animal que, segundo as Requerentes, poderiam justificar a
manutencdo do alongado periodo ja sdo tratadas, sobremaneira, pela
clausula de confidencialidade que tem duracdo de 10 anos. (grifos do
autor)

Por fim, decidiu-se o seguinte:

De tal maneira, determino a reducéo do periodo de ndo concorréncia
estipulado em 10 anos, para 5 anos, lapso tido pela jurisprudéncia do

® Disponivel em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000007911291.pdf
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CADE2 como razoavel para a vigéncia dessa espécie de clausula. Ndo
obstante, ressalto, fica mantida a clausula (7.01, (f)) que estabelece em
10 anos o periodo em que a vendedora ndo poderé divulgar ou utilizar
as informacgGes confidenciais.

Ainda sobre o tratamento do CADE sobre as clausulas de ndo-concorréncia, e
por conseguinte, sobre a possibilidade de se manter em um determinado mercado apos o
fim de um contrato de transferéncia de tecnologia, o presente estudo destaca também o
entendimento compreendido no Ato de Concentracdo n® 08012.001409/2001-13, no
qual foram partes Metalurgica Leogap S/A. e Probat Projektgesellschaft GMB.

Sobre o tratamento a essas clausulas, o voto’ do Conselheiro Relator Roberto
Pfeiffer foi claro ao expor o entendimento do CADE no que se refere a aplicabilidade,
extensdo temporal e objetivo de uma clausula de ndo concorréncia em um contrato de

transferéncia de tecnologia, sendo vejamos:

A clausula de ndo concorréncia é uma restricdo acessdria imposta
ao cedente no dmbito da operacdo de concentracdo. Tal clausula
serve para garantir a transferéncia para o adquirente do valor
integral dos ativos cedidos, compreendendo os bens corpdreos e
outros ativos incorpdreos, como a carteira de clientes angariada
pelo cedente ou 0 know-how que este desenvolveu.

Assim, a clausula de ndo concorréncia deve ser acessoOria de um
negocio principal, ndo podendo ser uma avenca autdnoma.(...) Neste
contexto, a clausula de ndo concorréncia deve ser diretamente
relacionada com a viabilidade do negdcio avencado. Sua finalidade
deve ser a de conferir ao comprador as condi¢des necessarias para
que ele usufrua integralmente dos beneficios diretos e indiretos da
aquisicdo (AC n° 109/96, Relator Conselheiro Renault de Freitas
Castro). Assim, essa clausula somente pode ser aceita quando a sua
fundamentacdo for evitar que o investimento efetivado pelo
comprador possa correr o risco de ser perdido caso a vendedora
imediatamente passe a concorrer com ele. Portanto, deve possuir
uma razdo relacionada com as caracteristicas do mercado relevante
abrangido e seu alcance deve ser restrito a tal fundamentac&o. (...)
Destaco, inicialmente, que as clausulas de ndo concorréncia devem
possuir uma duracdo limitada, ndo podendo ser fixada por periodo
indeterminado de tempo. Neste contexto, o Plenario do CADE fixou,
inicialmente, como periodo maximo de tempo o prazo de cinco anos
(AC n° 109/96, Relator Conselheiro Renault de Freitas Castro).
Porém, mais recentemente, adotou o CADE a interpretacdo de que
podem ser admitidos periodos mais extensos, desde que as
caracteristicas do mercado relevante, o montante dos investimentos, o
perfil de longo prazo dos planos estratégicos e a tradicdo de relacGes
mais duradouras entre clientes e fornecedores assim o permitam (AC
n® 77/97, Relator Conselheiro Marcelo Calliari). (grifos do autor).

" Disponivel em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000142231037.pdf
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Importante ressaltar que o presente trabalho ndo tem por objetivo debater
extensivamente a questdo sob a perspectiva econémica, como ja foi mencionado acima.
O que se buscou foi trazer uma perspectiva pratica a questdo, mediante a exposi¢cdo de

como determinadas normas séo aplicadas nos casos concretos.

54. CLAUSULAS EM CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIAS SOB O JUDICIARIO

E bem verdade que houve momentos onde o INPI poderia intervir na celebragéo
de contratos de transferéncia de tecnologias com maior discricionariedade, como se
pode observar do julgamento do Recurso Extraordinario n°® 95382 pelo Relator Oscar
Correa, baseado ainda no CPI de 71, a intervencdo do INPI no exame e controle dos
atos se dava em defesa do interesse do desenvolvimento econémico do Pais, como

segue:

INPI - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. LEIS 5.648/70 E
5.772/71. AVERBACAO DE CONTRATO NO INPI. ALCANCE DA
ATUACAO DO ORGAO ESPECIAL NO EXAME E CONTROLE
DOS ATOS E CONTRATOS. DISCRICIONARIEDADE DE
EXAME, QUE NAO OBSTA AO RECURSO AO JUDICIARIO,
MAS SE EXERCE AMPLAMENTE, EM DEFESA DO
INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO
PAIS. "IN CASU" - EXIGENCIAS DENTRO DOS LIMITES
REGULARES DE ATUACAO. RECURSO EXTRAORDINARIO
CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme ja foi observado ao decorrer do presente trabalho, a atuacdo do INPI
no que se refere a averbacdo de Contratos de Tecnologia e a sua parcela de
discricionariedade no exame das clausulas e condigdes contratuais sofreu diversas
alteragbes de acordo ndo s6é com o0s atos normativos internos e a legislacdo de
propriedade industrial em vigor, mas também de acordo com 0 momento econdmico do

Pais.

Sob as novas instru¢cdes normativas e, baseando-se em julgados recentes — do
final do ano de 2008 — o presente item busca explicitar que, mesmo que o Ato
Normativo atual do INPI ndo preveja uma intervencdo substancial dessa Autarquia no
exame dos Contratos de Transferéncia de Tecnologias, a mesma ainda intervém no
sentido de reprimir determinados termos e condi¢Ges contratuais que podem ser

considerados abusivos ou restritivos.
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Sobre a intervencdo no exame de Contratos de Transferéncia de Tecnologias,
merece destaque 0 VVoto da Desembargadora Liliane Roriz no julgamento da Apelagdo
em Mandado de Seguranca n® 69898°, constante do Processo n° 200651015041578 que

tramitou sob o Tribunal Regional Federal da 22 Regido, a seguir:

No Brasil, a intervengdo estatal nos contratos de transferéncia de
tecnologia é regulada em um conjunto disperso de normas, de
natureza tributéria, cambial e de intervencdo direta no dominio
econdmico. Essa Ultima, a meu ver, envolve ndo s6 o CADE -
Conselho Administrativo de Defesa Econémica, mas também outros
6rgdos, como o INPI. Com efeito, a atuagdo do INPI, ao examinar 0s
contratos que Ihe sdo submetidos para averbagédo ou registro, a meu
ver, pode e deve avaliar as condi¢des na qual os mesmos se firmaram,
em virtude da missdo que Ihe foi confiada por sua lei de criacdo, a Lei
n® 5.648, de 11/12/1970.

Sobre a justificativa para a intervencdo do Estado no dominio econdmico,

destaca a Des. Liliane Roriz ainda em seu voto:

Afinal, como j& visto no inicio deste voto, um dos fatores que justifica
a intervencdo do Estado no dominio econdmico sdo as razdes
tendentes a protecdo do particular nacional, sendo, no caso ora em
andlise, evidente o desequilibrio de forcas entre as partes, imposto, por
6bvio, pela ora apelante, ante seu alto grau de controle da tecnologia
em questado, por forca do monopélio garantido pela patente, e de seu
imenso poderio econdmico transnacional, afetando diretamente a
negociagéo contratual.

Ainda, no julgamento da Apelacdo em Mandado de Seguranca n°® 69898, a
Desembargadora Federal Liliane Roriz deixa claro o entendimento de que o INPI, pode
dar efetivacdo as normas de propriedade industrial, inclusive no sentido de reprimir

clausulas consideradas abusivas, conforme segue abaixo.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. AVERBACAO.
LIMITACAO PELO INPI. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE
EXCESSIVA DO CONTRATO. ROYALTY. PERCENTUAL
MAXIMO FIXADO. (..) 2. A atuacdo do INPI, ao examinar os
contratos que lhe sdo submetidos para averbacdo ou registro, pode e
deve avaliar as condigdes na qual os mesmos se firmaram, em virtude
da missdo que lhe foi confiada por sua lei de criacdo, a Lei n° 5.648,
de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em ultima andlise, a de
dar efetivacdo as normas de propriedade industrial, mas sem perder de
vista a fungdo social, econdmica, juridica e técnica das mesmas e
considerando sempre o desejavel desenvolvimento econdmico do pais.

® Disponivel em: http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2302615/apelacao-em-mandado-de-
seguranca-ams-69898-rj-20065101504157-8/inteiro-teor-100798864
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(...) Persiste, todavia, o poder de reprimir clusulas abusivas,
especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras,
ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando,
nesse aspecto, no minimo como agente delegado da autoridade fiscal.
(grifos do autor).

Em outro voto da mesma Desembargadora Federal, dessa vez sobre a Apelagéo
em Mandado de Seguranca n°® 70935, constante do processo n° 200651015116700, que
também pertence ao TRF2, foi fundamentado mais um entendimento interno do INPI,
dessa vez sobre a impossibilidade de onerosidade simultanea por dois direitos de
propriedade intelectual distintos, como segue:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA.
AVERBACAO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS
COM VINCULO ACIONARIO. LIMITACAO. (..) Persiste,
todavia, o poder de reprimir cldusulas abusivas, especialmente as
gue envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a
necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse
aspecto, no minimo como agente delegado da autoridade fiscal. 3.
Com o advento da Lei n° 8383/91, passou-se a admitir as remessas
entre empresas subsidiaria e matriz no exterior, com as consequentes
deducdes, desde que observados os limites percentuais na Portaria
436/58 do Ministério da Fazenda, em seu item |, que trata dos
royalties pelo uso de patentes de invencdo, processos e formulas de
fabricacdo, despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa
ou semelhante (minimo de 1% e méaximo de 5%). Ocorre que a mesma
Portaria, em seu item Il, atinente aos royalties pelo uso de marcas de
indGstria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de
producdo ou atividade, dispde um percentual de remessa de 1%,
quando o uso da marca ou nome nédo seja decorrente da utilizagdo de
patente, processo ou férmula e fabricacdo. Em outras palavras, a
legislacdo veda a imposicdo de onerosidade simultanea na
celebracdo de contratos de licenca de marcas e de contratos de
transferéncia de tecnologia. 4. Apelacdo desprovida. (grifos do
autor)

Portanto, conforme se pode observar dos votos acima, existe o entendimento de
que o INPI, mesmo ndo prevendo em seus Atos Normativos mais recentes, poderia agir
de maneira a reprimir clausulas abusivas em contratos de transferéncia de tecnologia

nos quais atue com a sua averbacéo.

VI. EFEITOS DA INTERVENCAO DO INPI NOS CONTRATOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
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Conforme desenvolvido nos itens anteriores, a atuacdo do INPI na analise dos
Contratos de Transferéncia de Tecnologia sofreu alteragdes de acordo com a mudanca
legislativa, o0 momento econémico do Pais e a superveniéncia de novos Atos

Normativos internos dessa Autarquia, revogando regras anteriormente vigentes.

Entretanto, a intervencdo do INPI gera efeitos benéficos e outros ndo tdo benéficos
sob a perspectiva econémica e do desenvolvimento. Em seu estudo sobre os impactos
econdmicos da intervencdo do INPI nos Contratos de Transferéncia de Tecnologia, Reis
(2013, p.327) destaca os beneficios e os possiveis efeitos negativos da intervencdo no

INPI nessa modalidade de contratacdo, como segue:

“De acordo com os casos analisados, essa intervencdo poderia gerar 0s
seguintes resultados/consequéncias: (i) a obrigatoriedade de o INPI
figurar como parte em todas as acOes revisionais de contratos
registrados perante o mesmo; (ii) a intervencdo sem a devida
competéncia técnica, gerando mais consequéncias as partes do que
beneficios; (iii) inseguranca juridica, e (iv) reducdo do investimento
estrangeiro. Por outro lado, a ndo intervencdo poderia gerar oS
seguintes resultados/consequéncias: (i) desequilibrio entre as partes, e
(ii) dependéncia do Estado receptor da tecnologia”

Conclui a autora que a intervencdo do INPI traria mais prejuizos do que
beneficios ao ser comparada com a ndo intervencgdo, inclusive justificando que o
desequilibrio entre as partes poderia ser objeto de analise em uma eventual agéo
revisional (REIS, 2013, p. 329).

Cumpre destacar que parte da proposta do artigo de Reis (2013) era verificar da
intervencdo do INPI através de uma perspectiva da Analise Econémica do Direito,
originada na escola classica e que “busca verificar as consequéncias da aplicacdo de
institutos juridicos para aumentar a eficiéncia e a maximizar riquezas” (REIS, 2013,
p.315).

Nesse caso, 0 conceito de maximizacdo de riquezas deve ser objeto de uma
reflexdo sob o prisma do preceito constitucional do art. 5° XXIX que prevé que a
protecdo a propriedade industrial devera levar em conta o interesse social e o

desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais.

Dessa forma, e conforme j& debatido acima, o Brasil ndo tem como interesse
unico afastar as clausulas que impliquem em condutas anticoncorrenciais, mas também

aquelas que venham de encontro com o desenvolvimento produtivo local.
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Portanto, a maximizacdo de riquezas pode estar relacionada ao desenvolvimento
do setor produtivo local, com a absorcdo dos conhecimentos necessérios para o
desenvolvimento de tecnologias proprias e a quebra com o paradigma de pais

importador e dependente de tecnologias, como bem alerta Conselvan (2007, p. 2453):

“O crescimento do nimero de averbagfes de contratos de assisténcia
técnica e do dinheiro remetido ao exterior ¢ indicativo de que ndo esta
havendo assimilacdo de tecnologia pelas empresas nacionais, ou seja,
efetiva transferéncia de tecnologia.”

Em contraponto ao estudo de Reis (2013), Conselvan (2007) e Conselvan e
Ferraro (2009), entendem que a intervencdo do INPI na regulacdo dos Contratos de
Transferéncia de Tecnologia pode se demonstrar mais benéfica do que a néo

intervencao.

Conselvan (2007, p.2444) destaca a importancia da regulacédo dos Contratos de
Transferéncia de Tecnologia para os paises em desenvolvimento principalmente por
conta da desigualdade entre as partes do Contrato, podendo gerar assim, a presenca de
clausulas restritivas e praticas abusivas, como: “exclusividade de transagdes,
retrocessdo, fixagdo de pregos, restricdo e exportacdo (clausulas de restricdes
territoriais), restricdo e publicidade, restricdo as adaptacgdes, restricdes apos a expiragao
do acordo, clausulas de nédo contestacdo” (CONSELVAN, 2007, p. 2444).

Além disso, traz a autora supramencionada os entendimentos dos arts. 8° e 40.2
do TRIPS, para justificar a regulacdo dos Contratos de Transferéncia de Tecnologia,
visando promover o interesse publico e o desenvolvimento sdcio-econdmico
(CONSELVAN, 2007, p. 2445), 0 que esta, por sua vez, em consonancia com o preceito

Constitucional contido no art. 5°, XXIX.

Dessa forma, a autora (CONSELVAN, 2007, p. 2446-2447) lista como algumas
das motivagOes para a intervencédo Estatal na transferéncia de tecnologias por parte do
Estado receptor: (i) a preocupagdo com a dependéncia tecnoldgica; (ii) a preocupacgao
com a remessa de valores para o exterior, “0 equilibrio da balanca de pagamentos,
controle do fluxo monetério, investimento estrangeiro e dependéncia econdmica”
(CONSELVAN, 2007, p. 2446); (iii) a defesa do particular nacional; (iv) questdes de

natureza militar; (v) questdes de natureza ambiental e (vi) concorrencial.
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Conselvan (2007, p. 2451-2452) destaca a reducédo da intervencdo do INPI nas
Contratagdes envolvendo Transferéncia de Tecnologias e aponta para o fato de que
entre 1990 e 2001, os Contratos de Prestacdo de Servigcos de Assisténcia Técnica se
destacaram como a principal modalidade de Contratos averbada no INPI, bem como

houve um crescimento do montante remetido ao exterior.

A caracteristica de importador de tecnologia se manteve na década seguinte,

conforme verificado em um trabalho anterior:

“No periodo entre 2000 e 2012, de acordo com dados do Banco
Central do Brasil, devidamente organizados pela Diretoria de
Contratos, IndicacBes Geograficas e Registros (DICIG) do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a modalidade contratual
responsavel pelo maior volume de remessas ao exterior por
transferéncia de tecnologia foi o Fornecimento de Tecnologia, que
engloba a transmissdo de know-how e conhecimentos ndo
patenteaveis, seguido pelos Servicos de Assisténcia Técnica.
Tais dados corroboram os dados anteriormente transmitidos de que a
maior parte dos Contratos de Tecnologia averbados perante o INPI
tem como objetivo a importacdo de tecnologias, notadamente para
empresas envolvidas nas atividades de Fabricagdo de Produtos
Quimicos e Fabricagdo e Montagem de Veiculos Automotores,
merecendo destaque também os setores de Metallrgica Basica e
Fabricacdo de Coque, Refino de Petréleo.” (SCHIRRU, 2015)
Com base nos argumentos apresentados em seu estudo, Conselvan (2007, p.
2451) entende que a auséncia de regulacdo efetiva interna sobre as contratacdes
envolvendo Transferéncia de Tecnologias privilegia os interesses dos paises
desenvolvimento em detrimento dos interesses dos paises em desenvolvimento, que

continuam submetidos ao subdesenvolvimento e a dominacéo tecnoldgica e econémica.
VII. CONCLUSAO

A aquisicdo externa de tecnologias através da celebracdo de Contratos de
Transferéncia de Tecnologia pode se demonstrar como uma importante fonte de
inovacdo, permitindo ndo s6 ao adquirente da tecnologia como também a parte
detentora da mesma de se valer dos beneficios inerentes a essa pratica. Para a parte
adquirente, por exemplo, a transferéncia de tecnologias poderia implicar em um melhor
posicionamento no mercado e atracdo de uma clientela gerada pela tecnologia adquirida

(ASSAFIM, 2013), bem como a possibilidade de substituicdo de tecnologia sem a
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necessidade de amortizar custos do desenvolvimento interno (LEONARDOQOS, 2001),
reduzindo, assim, o path dependence enfrentado pelas empresas.

Entretanto, em contratacGes de carater heterogéneo, onde as partes possuem
capacidades tecnoldgicas distintas - situacdo que ocorre nas contratacbes envolvendo
partes de paises desenvolvidos e paises em desenvolvimento (ASSAFIM, 2013) - ¢
verificada a presenca de clausulas restritivas e praticas de carater abusivo, o que requer
uma maior atencdo do Estado no momento da analise e averbacdo dos Contratos
envolvendo a transferéncia de tecnologias. Caso contrario as empresas nacionais ndo

estariam usufruindo dos beneficios oferecidos por essa importante fonte de inovacgéo.

Por tal razédo, o presente trabalho se prestou a apresentar as normas relacionadas
a regulacéo das clausulas restritivas em Contratos de Tecnologia no Brasil, englobando
a Legislacdo atinente a Propriedade Industrial, os Atos Normativos emitidos pelo INPI e
disposicdes do Acordo TRIPS, que possui relacdo direta com a legislagdo nacional
sobre 0 tema e estabeleceu padrdes minimos de protecdo a propriedade intelectual em
seus Paises-Membros, como € o caso do Brasil.

No que se refere a legislacdo de Propriedade Industrial, foram analisados os
Caodigos de 1945 e 1971, bem como a Lei de Propriedade Industrial de 1996. Através
dessa analise foi observado que, enquanto em 1945 a averbagdo de um Contrato estava
sujeita & uma analise meramente formal e os efeitos da averbacdo eram o de conferir
eficacia absoluta a essa contratacdo, nos diplomas legais seguintes foi observada uma
mudanga nos efeitos da averbacdo de um Contrato de Transferéncia de Tecnologia,
passando a eficacia a ser apenas perante terceiros. Além disso, foi verificado que a Lei
de Propriedade Industrial de 1996, ao contrario da lei que a antecedeu, ndo se
manifestou de maneira expressa a respeito do que poderiam ser classificadas como

clausulas restritivas ou préaticas abusivas em Contratos de Transferéncia de Tecnologias.

Foram abordados também trés Atos Normativos de suma relevancia para a
presente andlise: o Ato Normativo n® 15/75 que foi caracterizado por uma maior
intervencdo do INPI nas Contratacdes envolvendo transferéncia de tecnologia; o Ato
Normativo n° 120/93 representando uma mudanca significativa no papel do INPI
perante tais contratos e reduzindo a sua intervencdo apenas para a verificacdo de
formalidades e questdes relacionadas a remessa de royalties e; a Instru¢cdo Normativa n°

16/2013, atual norma que regula a anlise e averbacdo dos Contratos de Transferéncia
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de Tecnologia perante o INPI. Ainda, foram analisados alguns casos judiciais e julgados

pelo CADE com o objetivo de analisar o tratamento as clausulas restritivas e préaticas

abusivas em contratos de transferéncia de tecnologias, bem como o papel de 6rgaos

como o0 CADE e o INPI nesse processo.

A anélise da evolucdo das Leis de Propriedade Industrial e dos Atos Normativos
emitidos pelo INPI permitiu a observagdo de quatro fases distintas na regulagéo da
transferéncia de tecnologia no Brasil e o nivel de intervengdo do INPI nessas
contratacbes. Para tanto, utiliza-se aqui dos dados apresentados em CONSELVAN
(2007, p. 2447):

“Historicamente, distinguem-se quatro fases na regulacdo das
transferéncias de tecnologia: 1) até 1958, a responsabilidade era sé
dos contratantes; 2) de 1958 até 1970, o Estado intervinha para
controlar as remessas para o exterior; 3) de 1970, principalmente de
75, até 1988, cresce o controle da negociacdo; 4) a partir de 1988, com
a CF e as Leis 8.884/94 (Concorréncia) e 9.279/96 (Propriedade
Industrial), houve mudanca no perfil da regulacdo (BERKEMEIER,
apud CORREA, 2005, p. 158).”

A Ultima parte do trabalho se dedicou ao estudo dos possiveis efeitos de uma
maior ou menor intervencdo do INPI na andlise e regulacdo dos Contratos de
Transferéncia de Tecnologias. Os estudos analisados ndo demonstraram unicidade no
momento de se concluir pela maior ou menor intervengdo do INPI. Por um lado, Reis
(2013) entende que uma maior intervencdo do INPI seria prejudicial e sugere o
estabelecimento de uma norma que permita uma regulacdo mais clara e objetiva do
INPI nos Contratos de Transferéncia de Tecnologia, diminuindo, assim, a inseguranca
juridica.

De outro lado, Conselvan (2007) destaca que, mesmo com a reducdo da
intervencdo do INPI nos ultimos anos, os dados do INPI entre 1990 e 2001
demonstraram a prevaléncia de Contratos averbados sob a modalidade de Prestacdo de
Servicos de Assisténcia Técnica, bem como um crescimento no montante de royalties
remetidos ao exterior. Tais dados apresentados por Conselvan (2007) e complementados
com os estudos de Schirru (2015) podem indicar uma posicdo importadora de
tecnologia do Pais, onde a transferéncia de tecnologia nédo estaria cumprindo o seu papel

principal, que é permitir a absor¢do da tecnologia transferida e ndo a mera compra.
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Cumpre ressaltar que o presente trabalho ndo busca se posicionar de maneira
definitiva a respeito de uma maior ou menor intervencdo do Estado nas contratagoes
envolvendo transferéncia de tecnologias, haja vista que para tal posicionamento seriam
necessarios estudos ndo apenas sob a perspectiva da Propriedade Intelectual, mas
também sob o ponto de vista da concorréncia, do direito dos consumidores e
principalmente sob uma analise de acordo com os pardmetros e conceitos da economia

da inovacéo.
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