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RESUMO

O trabalho objetiva apresentar o conceito, a classificagéo e a regulamentacgéo juridica dos contratos
de transferéncia de tecnologia no ordenamento juridico brasileiro. Desse modo, o estudo é
justificado pelos frequentes negdécios de cooperacao que tém como objeto o compartilhamento de
tecnologia. Por meio do contrato em analise, as partes realizam a difusdo desse conhecimento
tecnoldgico, o que podera ocorrer unilateralmente, mediante remuneragéo, ou de forma bilateral,
compartilhando-se conhecimentos tecnolégicos entre as partes contratantes, com intervengéo
apenas pontual do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), conforme reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justica. A pesquisa é bibliogréafica, legislativa e documental, utilizando-se o
método dedutivo, a fim de se estabelecer um conceito e delimitar a classificacdo inerente ao
contrato, para, posteriormente, abarcar a regulamentacao juridica especifica.
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ABSTRACT

This paper aims to present the concept, the classification and the legal regulation of technology
transfer contracts in the Brazilian legal system. In this way, the study is justified in view of the frequent
cooperation business that has as its object technology sharing. By means of the contract under
analysis, the parties disseminate this technological knowledge, which may occur unilaterally, by
remuneration, or bilaterally, sharing technological knowledge between the contracting parties, with
only punctual intervention of the INPI, as recognized by the Court. The research is bibliographical,
legislative and documental, using the deductive method, to deal with the concept and classification
inherent to the contract, to later cover the specific legal regulation, without the pretension of
exhausting the theme.
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1. INTRODUCAO

Tornam-se cada vez mais frequentes os negocios de cooperagdo que tém como
objeto o compartilhamento de tecnologia. Ou seja, uma espécie tratativa que regulamenta
a transferéncia de tecnologia, enquanto aplicacdo do conhecimento cientifico no meio
técnico, com o fim de obter novo produto, processo industrial ou, ainda, um servico.

Nesse contexto, importa destacar que a tecnologia abrange a maior parte das

formas de conhecimento, ndo apenas os resultados da investigacdo cientifica, como
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também a sua aplicacdo industrial, producdo e comercializacdo. A partir do
desenvolvimento e aquisicdo de tecnologia, permite-se as empresas produzir com mais
eficiéncia, rapidez e com reducéo de custos, bem como a torna um diferencial em matéria
de competitividade e destaque no mercado.

Por meio do contrato de transferéncia de tecnologia as partes realizam a difusédo
desse conhecimento tecnolégico, a qual podera ser unilateral, mediante remuneracgéo ou,
bilateral, em que s@o compartilhados conhecimentos tecnolégicos entre as partes
contratantes. (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 69).

Além disso, esclarece Jodo Marcelo de Lima Assafim (2005) que a tecnologia
pode abranger desde criacbes compreendidas pela protecdo da propriedade intelectual,
como as patentes, assim como bens ndo abarcados por essa protecdo, ndo obstante,
sigilosos e com potencial lucrativo as partes.

Ressalta-se que ndo sao todos os contratos que efetivamente configuram uma
transferéncia tecnoldgica propriamente dita, ja que, por vezes, principalmente nos paises
subdesenvolvidos, a transferéncia é utilizada apenas como um fator de produgéo, sem de
fato ser reproduzida ou aperfeicoada, bem como ndo funciona como instrumento para
producdo de uma nova tecnologia, como € comum nos paises desenvolvidos. (FERRARO;
CONSELVAN, 2009, p. 69)

Os paises subdesenvolvidos importam grande parte de sua tecnologia dos paises
desenvolvidos, principalmente no que se refere a conhecimento operacional, como por
exemplo, licenciamento e acordos de know-how. Entretanto, outro modo relevante e
comum de transferéncia de tecnologia € o envio de cidaddos para os paises com a
tecnologia, a fim de realizarem treinamento para adquirir conhecimento especifico e aplica-
lo no pais de origem. (WESTPHAL; DAHLMAN, 2018)

O Brasil, como a maioria dos paises subdesenvolvidos, é predominantemente
importador de tecnologias, devendo-se atentar que 0s contratos que concretizam a
transferéncia deverdo necessariamente ser submetidos ao INPI (Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual), cuja legitimidade de atuacé@o é reconhecida pelo E. STJ, bem

como que deverdo observar a legislacdo pertinente, conforme sera visto neste trabalho.

2. DESENVOLVIMENTO

O presente estudo objetiva destacar alguns importantes aspectos sobre os

contratos de transferéncia de tecnologia, de modo a possibilitar uma maior compreensao
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acerca de suas caracteristicas, bem como da regulamentacdo a que estdo sujeitos,

conforme se passa a demonstrar.

2.1. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: CLASSIFICAGAO,
OBJETO E PECULIARIEDADES

A transferéncia de tecnologia € um negdcio juridico complexo, que pode se
perfectibilizar por meio de diversos tipos contratuais, bem como esta sujeito a distintas
classificacoes.

Barbosa, por exemplo, os classifica de quatro formas: i) contratos de propriedade
intelectual (licencas, autorizagfes, cessfes, etc.); ii) contratos de segredo industrial e
similares (inclusive franchising); iii) contratos de projeto de engenharia €; iv) contratos de
servicos em geral (BARBOSA, 2003, p. 966). Ja Flores (2003, p. 90) ainda inclui nesse
grupo os contratos de informéatica.

O INPI, por sua vez, reconhece oito espécies contratuais, quais sejam: i)
participacdo nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico; ii) assisténcia técnica
e cientifica; iii) franquia; iv) fornecimento de tecnologia; v) cessdo de marcas; vi) uso de
marcas; vii) cessdo de patentes e; viii) exploracdo de patentes. (FERRARO; CONSELVAN,
2009, p. 70)

Tais espécies contratuais ndo necessariamente significam a titularidade da
tecnologia, mas sim o compartilhamento de conhecimento, conforme pesquisa do Estado
Americano — Council of Americas, em que participaram mais de 120 multinacionais
(FERARRO e CONSELVAN, 2009, p.69)

Com efeito, ndo se pode falar em compra e venda de tecnologia, mas sim de
transferéncia, j& que se trata de bem imaterial com diversas caracteristicas particulares, o
que nao retira o seu carater comercial, tanto do conhecimento que é objeto de
transferéncia, como de todos os elementos necessérios para sua utilizacdo e aplicacéo,
como por exemplo, técnicas de manipulagéo, que também séo transferidos, podendo essa
transferéncia ser acordada por prazo determinado ou indeterminado. (MATOS, 2017).

Nesse sentido, é importante que os direitos das partes e o objeto envolvido sejam
objetivamente descritos no contrato, de acordo com os fins que as partes procuram obter
com o negécio, até porque ao final do término do prazo contratual, apesar do adquirente
da tecnologia ndo poder mais utilizi-la, ele ainda assim ter& o seu conhecimento.
(RIBEIRO; ROCHA JR; CZELUSNIAK, 2017).

Destaca-se que os contratos de transferéncia de tecnologia podem ser encerrados

por meio de distrato, vencimento contratual ou ainda, a partir do descumprimento do
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contrato, em parte ou em sua integralidade, sendo que, em regra, o cessionario deve se
comprometer a manter segredo acerca do objeto contratual. (GONCALVES, 2006, p. 678).

Por fim, é essencial que tais contratos sejam dotados de cooperacdo entre as
partes, a fim de preservar a sua eficécia, inclusive de modo a reduzir demandas judiciais
entre os contratantes e garantir a estabilizacdo dos contratos, isto €, a sua permanéncia
ao longo do tempo, o que de fato é favoravel ndo somente as partes, como também aos
paises envolvidos, os quais, a partir da prosperidade das empresas com a producgéo e a
detencdo de tecnologia, avancam em termos de desenvolvimento econdmico e social tanto
interno, como externo. (RIBEIRO; ROCHA JR; CZELUSNIAK, 2017).

A cooperacdo é essencial para 0 sucesso dos contratos de transferéncia de
tecnologia. Isso porque, uma vez adquirida a tecnologia, é impossivel o retorno ao status
quo original, ja que se teve acesso a tecnologia, assim como porque a tecnologia que é
transferida, por ser imaterial, pode gerar inseguranga contratual. De fato, ndo € possivel
enxergar a tecnologia para saber se corresponde ao que o contratante esta oferecendo,
sendo essencial que as partes transmitam confianga no negécio a ser realizado, gerando
contratagBes mais seguras, com continuidade e lucratividade. (CZELUSNIAK; RIBEIRO,
2013).

2.2. OS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NO
ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO

Hoje pode-se dizer que ndao ha ampla possibilidade de negociacéo e liberdade
contratual nos contratos de transferéncia de tecnologia, os quais estdo sujeitos a
regulamentacdo nacional, que necessariamente devera ser seguida pelas partes
(principalmente porgue o Brasil € um pais predominantemente importador de tecnologias),
a qual sofreu grandes transformacgdes desde o0 seu surgimento, bem como estardo sujeitos

ao controle do INPI.

Em um primeiro momento, a responsabilidade contratual estava adstrita a figura
dos contratantes. Apds, esses contratos passaram a contar com uma minima intervengao
estatal quando houvessem remessas de conhecimentos tecnoldgicos internacionais.
(FERRARO; CONSELVAN, 2009).

A partir de 1970, aproximadamente, a maior liberdade negocial deu lugar a um
mais intenso controle estatal, assim como foi instituido o INPI com funcéo reguladora e o

ato normativo n.° 15, por meio do qual foram estabelecidas clausulas que necessariamente
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deveriam constar desses contratos, bem como clausulas proibidas. Atualmente,
permanece a regulamentacao estatal, no entanto, diferenciada, com as novas leis que
entraram em vigéncia a partir de 1988, como a Constituicdo Federal, a Lei da Concorréncia
e a Lei da Propriedade Intelectual. (FERRARO; CONSELVAN, 2009).

A regulamentacdo desses contratos teve inicio em 1950 e estd diretamente
relacionada com o momento politico em que o Brasil se encontra. S&o muitas as leis que

0s regulamentam, nas mais diversas areas.

Entre a legislacdo pertinente, destacam-se as normas referentes a propriedade
industrial, como a Lei n. © 9.279/96, que trata dos direitos e obrigacdes relativos a
propriedade intelectual e a Lei n. © 8.955/94, que dispBe sobre o contrato de franquia
empresarial. Também se destaca a lei relativa a prote¢éo do direito de concorréncia - Lei
n. © 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia e disp8e
sobre a prevencdo e a repressdo as infracdes de ordem econdmica. (BHERING
ADVOGADOS).

Ainda, esses contratos estao sujeitos a um grande numerario de normas em direito
tributario, como a Lei n.° 4.131/62, que disciplina a aplicagdo do capital estrangeiro e as
remessas de valores ao exterior; a Lei n.° 4.506/64, que dispdem sobre o imposto que recai
sobre as rendas e proventos de qualquer natureza e a Lei n.° 11.196/05, que institui o
Regime Especial de Tributacdo para a Plataforma de Exportacdo de Servicos de
Tecnologia da Informagédo — REPES, o0 Regime Especial de Aquisicdo de Bens de Capitais
para Empresas Exportadoras — RECAP e o Programa de Inclusé&o Digital, bem como dispbe
sobre incentivos fiscais para a inovacao tecnoldgica. (BHERING ADVOGADOS).

Ademais, ha uma série de portarias, resolugdes e instru¢cdes normativas do INPI,
resolucdes do Banco Central do Brasil (BACEN), atos e decisbes da Coordenacdo Geral
do Sistema de Tributacdo a que esses contratos estéo sujeitos. (BHERING ADVOGADOS).

Apesar da grande variedade normativa apontada, Adriana Pires (2011) aduz que
sao trés os aspectos legais principais que as partes contratantes devem se atentar quando
da concretizacdo de um contrato de transferéncia, quais sejam, a legislacao tributéria, as
normas cambiais e as praticas e regulamentacdo do INPI (para que o contrato seja
autorizado pelo instituto) e do CADE. A obediéncia a essa regulamentacéo € fundamental
para que o contrato seja averbado pelo INPI, o que permite a geracdo de efeitos em relagéo

a terceiros, bem como legitima o envio de recursos financeiros para o exterior.

Outro aspecto importante dos contratos de transferéncia de tecnologia, € o seu

impacto direito nas relacdes de concorréncia entre as empresas e, por conseguinte, no
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desenvolvimento social e econbémico do pais. O Estado, nesse cenério, tem papel
fundamental a fim de garantir a prote¢do da concorréncia. A legislagcéo brasileira ndo traz
um rol taxativo de condutas que poderiam ser consideradas antitruste, como faz o direito
europeu, apesar disso, € possivel intervir nesses contratos a fim de se evitar esse tipo de
conduta. (LARA; MONTEIRO, 2017)

Além do INPI, que auxilia de certa forma ao analisar se o contrato podera ou nao
contribuir com o desenvolvimento econémico e social do pais, o0 SBDC (Sistema Brasileiro
de Defesa da Concorréncia) contribui com a analise dinAmica do contrato especificamente
em relacdo ao direito da concorréncia. (LARA; MONTEIRO, 2017)

O INPI foi criado pela Lei n.° 5.648/1970, com foco nos contratos de transferéncia

de tecnologia, conforme a redagéo original conferida pela Lei, jA modificada:

Sem prejuizo de outras atribui¢cdes que Ihe forem cometidas, o Instituto adorard, com
vistas ao desenvolvimento econémico do Pais, medidas capazes de acelerar e regular a
transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores condi¢des de negociacdo e
utilizagéo de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto a conveniéncia da
assinatura, ratificagcdo ou denuncia de convencdes, tratados, convénio e acordos sobre
propriedade industrial”. (JOTA, 2017).

Percebe-se que o INPI deveria pautar sua atuacédo nesses contratos da melhor
forma a garantir o desenvolvimento econémico do pais, que, na época seria a partir da
valorizagdo da tecnologia interna, todavia, para tanto, no momento em que estava o Pais,

era necessario contar com a transferéncia de tecnologia externa. (JOTA, 2017).

A partir de 1971 tornou-se obrigatéria a averbacdo dos contratos de transferéncia
de tecnologia no INPI, percebendo-se com isso a grande influéncia e controle do 6rgdo em
relacdo a essa espécie contratual, a qual continua até hoje, mesmo ndo estando mais
prevista em lei e tendo sido extinto o0 ato normativo n.° 15, sendo atualmente realizada por
meio dos “entendimentos do INPI”. (JOTA, 2017)

E este o entendimento do E.STJ, o de que apesar da alteracdo do texto da Lei do
INPI: “é possivel identificar uma clausula geral, de atendimento das fungdes social,
econdmica, juridica e social, que permite interpretacdes que preservem permanentemente

o conteudo significativo da norma.” (STJ)

Mais especificamente, recentemente o E.STJ decidiu que: “O Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) € competente para adotar medidas de aceleracédo e regulagcéo
de transferéncia tecnoldgica, bem como de fixacdo de melhores condi¢des de negociacao

e utilizacao de patente.” (STJ)
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Tal entendimento foi sedimentado no Recurso Especial n.° 1.200.528, o qual tem
origem em acdo mandamental ajuizada pela Unilever Bestfoods Brasil Ltda. e pela
Unilever Brasil Ltda., na qual contestaram ato de averbag&o do INPI que transformou o
contrato oneroso firmado entre as partes para gratuito, o que inviabilizou a concretizacédo

do negécio e que, portanto, o INPI teria extrapolado o seu papel institucional.

Por meio desse julgado, percebe-se que o E.STJ entende que a fun¢éo do INPI é
socioecondmica, devendo reprimir clausulas abusivas e que possam afetar negativamente

a economia do pais.

Desse modo, é autorizado ao INPI agir de forma restritiva, de modo a interferir em
negocios juridicos que possam nao corroborar com o desenvolvimento do Brasil, devendo
analisar ndo s6 os beneficios do contrato entre as empresas contratantes, mas sim, de que

forma que a negociacdo podera afetar a economia do pais.

De fato, a influéncia do INPI é bastante intensa. No controle desses contratos a
analise principal é a referente aos seus objetos, sendo que, desde 1995, a maioria das
empresas que sdo cessionarias possuem domicilio no Brasil e as cedentes no exterior,
ressaltando que quando a tecnologia for enviada ao exterior o controle do INPI é

indispensavel, inclusive em relagéo a possibilidade de deducéo fiscal. (INPI).

Ainda, destaca-se que a maioria dos pedidos de averbacdo e registros séo
deferidos. Em 2017, das 1.369 decisGes emitidas pelo INPI, 1.107 representaram a
emisséao de certificados de registro e averbacao, apenas 23 delas foram pedidos inferidos
devido a aspectos legais e, por fim, 239 arquivamentos pela auséncia de cumprimento de

exigéncias feitas pelo INPI no prazo de 60 dias. (INPI).

Essa significativa parcela de deferimentos no a&mbito do INPI est& relacionada a
instrucdo normativa n. °© 70/2017, publicada em 11 de abril de 2017 a qual instituiu
mudancas em relacdo a averbagdo e servicos, principalmente em relacdo a sua
simplificacdo, mais especificamente, a analise do INPI estara restrita ao objeto e forma
desses contratos, deixando de analisar “questdes materiais relativas ao contetdo de suas

clausulas, limites fiscais, tributarios e de remessa de capital para o exterior. ” (JOTA, 2017).

Desse modo, apesar da intervencdo do INPI ser permitida e reconhecida pelo
E.STJ, trata-se de um controle pontual e simplificado, mas ndo de uma intervencgéo
significativa que ja foi muito criticada no ambito empresarial principalmente em relagcéo a
autonomia contratual das partes contratantes, a qual é preservada a partir da nova

normativa.
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Com efeito, é benéfico que a intervencao do INPI seja pontual, a fim de ndo obstar
a concretizacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia, tdo importantes ao
desenvolvimento nacional.

A partir de uma analise econémica contratual, € positivo para as empresas que
sejam elas que pautem todos os aspectos do contrato sem modificacdes pelo INPI, tanto
como forma de incentivo de negdcios internacionais, que sdo motivados de acordo com a
politica e incentivos de cada pais, bem como para que a vontade e liberdade contratual

seja preservada, com a maior lucratividade da empresa de acordo com 0s seus interesses.

Todavia, é importante ressaltar que, nesse processo, a legislacdo que rege o
contrato deve ser observada, sob risco de comprometimento dos direitos fundamentais,
tais como o interesse social e 0 desenvolvimento tecnoldgico e econbmico do pais,
garantidos pelo art. 5° da CF, assim como os direitos previstos pela legislacdo

infraconstitucional, sendo extremamente relevante o controle realizado pelo INPI.

3. CONCLUSAO

Por meio do presente trabalho procurou-se analisar os principais aspectos dos
contratos de transferéncia de tecnologia, negocios de cooperagdo por meio dos quais as
partes cedem tecnologias entre si ou mediante remuneragao.

Primeiramente, verificou-se a classificacdo desses contratos, a qual encontra
divergéncia doutrinaria, além de poder assumir diversos tipos contratuais, sendo que, em
nenhum deles, ha transferéncia da titularidade da tecnologia e sim, o seu compartilhamento
temporario, o que exerce influéncia direta na redag&o do contrato, como por exemplo, com
a precisa descricdo do objeto contratual, bem como na relagdo das partes, a fim de se
evitar conflitos judiciais, sendo fundamental a colaboragéo dos contratantes.

Apo6s analisou-se a sua regulamentacdo no ordenamento juridico brasileiro,
constatando-se que ha variada e intensa normativa a que estao sujeitos em diversas vias,
como em relacdo aos seus aspectos tributarios, assim como estao sujeitos a lei de
propriedade industrial, além de uma série de portarias, resolucdes e instrucdes normativas.

Quanto ao controle realizado pelo INPI, cabe-lhe a andlise contratual a fim de
melhor contribuir com o desenvolvimento nacional a partir da transferéncia de tecnologia.
N&o ha mais legislacdo impondo a atuacao do Instituto nesses contratos, no entanto, é
entendimento do STJ o dever de atuacdo do INPI a fim de acelerar e regular a transferéncia
tecnoldgica, a qual na prética estard restrita ao objeto e a forma desses contratos.

Desse modo, analisaram-se alguns importantes aspectos de um contrato cada vez

mais presente e significativo das rela¢cées empresariais, o qual contribui diretamente para
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a lucratividade das empresas, bem como beneficia os usuérios da tecnologia e, de modo
indireto, o préprio Estado.
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