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RESUMO

Para se obter conhecimento € necessario o investimento em pesquisas ¢ desenvolvimento.
Porém, muitas vezes ndo hé interesse dos empresarios no investimento, mas tdo somente na
aquisicao direta de conhecimento que se faz por intermédio do contrato de transferéncia de
tecnologia. Esses contratos devem ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), o qual intervém diretamente no conteido das contratagdes. Essa
intervencdo, ndo possui fundamento legal e pode resultar na limitacdo da autonomia de
contratar das partes. Fato este que sugere a realizacdo de estudos, a fim de compreender a
atuagdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no que tange aos contratos de
transferéncia de tecnologia, com vistas a observar os impactos que isso pode causar no
mercado tecnoldgico como um todo. Para tanto foi realizada uma anélise tedrica dos contratos
de transferéncia de tecnologia e da Analise Economica do Direito, em seguida uma pesquisa
jurisprudencial. De acordo com os casos analisados, a interven¢do poderia gerar os seguintes
resultados/consequéncias: a obrigatoriedade do INPI figurar como parte em todas as acdes
revisionais de contratos registrados perante o mesmo; a interven¢do sem a devida
competéncia técnica, gerando mais consequéncias as partes do que beneficios e a reducdo do
investimento estrangeiro. Por outro lado, a ndo intervencdo poderia gerar os seguintes
resultados/consequéncias: desequilibrio entre as partes e dependéncia do Estado receptor da
tecnologia. Valorando as consequéncias da intervengdo do INPI no mérito dos contratos de
transferéncia de tecnologia, concluiu-se que as consequéncias da interven¢do podem acarretar
em um prejuizo maior as partes do que a ndo intervengdo, eis que o possivel desequilibrio
entre as partes poderia ser futuramente revisto em uma acdo revisional. No entanto, a
interferéncia excessiva poderia trazer prejuizo ndo somente as partes, mas a sociedade, com a
consequente reducdo de investimento estrangeiro.

1 Graduada em Administragdo de Empresas, pela FAE Centro Universitario em agosto de 2013. Estudante do
curso de Direito na Pontificia Universidade Catodlica do Parana (2008), cursou em 2010 Direito na Universidade
de Padova. Estudante. E-mail: tathyanevosgerau@gmail.com.

? Doutoranda em Direito pela Pontificia Universidade Catolica do Parana (PUC-PR).Mestre em Tecnologia pela
Universidade Tecnologica Federal do Parana (UTFPR).Professora da Universidade Tuiuti do Parana (UTP).
Advogada. E-mail: vivian.amaro@gmail.com.



PALAVRAS-CHAVE: Direito Econdmico; Contrato; Transferéncia de Tecnologia; Analise
Econdmica do Direito, Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

ABSTRACT

To obtain knowledge it is necessary to invest in research and development. Often, however,
the entrepreneurs have no interest in the investment, but in the direct acquisition of
knowledge by means of the Technology Transfer Contract. These contracts must be registered
at the National Institute of Industrial Property (INPI), which intervenes directly on the content
of those contracts. This intervention has no legal basis and it can limit the autonomy of the
contracting parties. This fact suggests the need of a study to understand the role of the
National Institute of Industrial Property (INPI) on the Technology Transfer Contracts and
observe the impact that it may cause on the technology market. For this purpose, a research on
the theoretical analysis of Technology Transfer Contracts and Economic Analysis of Law was
carried out, as well as of the legal precedents regarding the matter. According to the analyzed
cases, intervention could generate the following results/consequences: It would be mandatory
that the INPI figure as a party on all lawsuits regarding revision of contracts registered in this
institute; intervention without proper expertise, leading to more disadvantages for the parties
than benefits and reduction of foreign investment. On the other hand, the non-intervention
could generate the following results/consequences: imbalance between the parties and
reliance of the State which receives the technology. Valuing the consequences of the National
Institute of Industrial Property’s interference on the Technology Transfer Contracts, it was
concluded that the intervention may result in greater damage to the parties than that of non-
intervention, as the possible imbalance between the parties could be revised in future
revisional actions. However, excessive interference could bring harm not only to the parties,
but also to society, with the consequent reduction of foreign investment.

KEYWORDS: Economic Law; Contract; Technology Transfer Contract; Economic Analysis
of Law; National Institute of Industrial Property.

1. Introducio

A acumulagdo de bens, por si s, ndo garante mais a lideran¢a no mercado, sendo de
suma importancia a apreensao do conhecimento pelas organizacdes, o qual pode ser obtido
mediante o investimento em pesquisas e desenvolvimento ou mediante a aquisi¢ao direta por
intermédio do contrato de transferéncia de tecnologia.

A finalidade principal dessa espécie contratual ¢ “a capacitacdo tecnologica e o
aperfeicoamento técnico de um processo produtivo ou de um produto final do adquirente,
mediante a introdu¢do de uma técnica nova na producdo, possibilitada pela transmissdao
contratual de tecnologia” (ASSAFIM, 2005, p.106).

As formas de circulagdo econdmica de tecnologias sdo principalmente a licenga, na
qual ha “uma autorizacdo para o uso e/ou gozo os direitos, € pode ser onerosa ou gratuita,
exclusiva ou limitada, tomando o carater de uma locagdo, sendo a retribui¢do designada por

‘royalty’” (BARRAL; PIMENTEL, 2006, p.21), e a cessdo que assume o carater de venda, e



implica na transferéncia de direitos que pode ser tanto onerosa como gratuita, € comumente
alcanga a totalidade do bem protegido (BARRAL; PIMENTEL, 2006, p.21).

Os contratos de transferéncia de tecnologia englobam varias espécies de contratos,
quais sejam: licenciamento de patentes, desenhos industriais, uso de marca, assisténcia
técnica, know-how e, ainda, de franquias. Estdo baseados em dois valores nem sempre
compativeis, “a promog¢do do progresso tecnologico da entidade receptora e a protecdo da
propriedade industrial do transmitente” (BARRAL; PIMENTEL, 2007, p.130).

Esses contratos devem ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). Entretanto, mesmo sem previsdo legal, o INPI intervém diretamente no contetdo das
contratacdes em algumas situacdes, o que pode resultar na limitacdo da autonomia de
contratar das partes. Esse fato sugere a realizacdo de estudos, a fim de compreender a atuacdo
do INPI nos contratos de transferéncia de tecnologia, visando observar os impactos que a
interven¢do pode causar no mercado tecnolégico como um todo.

Para tanto, serd analisada a finalidade do INPI e o fundamento legal que legitima a
sua interven¢do nos contratos de transferéncia de tecnologia. Em seguida, serd realizada uma
andlise jurisprudencial acerca da intervenc¢do e, por fim, serd feita uma andlise sob a
perspectiva da analise econdmica do direito.

A pesquisa a ser realizada ¢ de cunho exploratorio, utilizando-se como método o
indutivo. Como técnica de pesquisa, utiliza-se a pesquisa bibliografica. Os instrumentos de
pesquisa se referem a documentacdo direta, por meio de jurisprudéncia dos Tribunais

Superiores, e indireta, com o auxilio de livros e artigos cientificos sobre o tema.

2. O INPI e 0 Ato Normativo n. 15/1975

O INPI, instituido pela Lei 5.648/1970, ¢ uma autarquia federal, vinculada ao
Ministério da Industria e do Comércio, que tem como finalidade “executar, no ambito
nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua funcdo social,
econdmica, juridica e técnica [...]”, conforme estipulado no artigo segundo.

A Lei n® 9.279/1996 que regula a Propriedade Industrial dispde, no artigo 211, que
“o INPI fara o registro dos contratos que impliquem transferéncia de tecnologia, contratos de
franquia e similares para produzirem efeitos em relagao a terceiros”.

No mesmo sentido dispde o Ato Normativo 135/97, no seu artigo segundo:



2. O INPI averbara ou registrara, conforme o caso, os contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia, assim entendidos os de licenga de direitos (exploragdo
de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisi¢do de conhecimentos tecnologicos
(fornecimento de tecnologia e prestagdo de servigos de assisténcia técnica e
cientifica), e os contratos de franquia.

Desse modo, para que o contrato produza determinados efeitos perante terceiros,
deverao ser averbados pelo INPI. Ademais, a averbagdo também se faz necessaria para tornar
possivel a remessa de pagamentos ao exterior e a dedutibilidade fiscal de tais pagamentos.

Barbosa (2002, p.1) entende que o INPI tem atuado incisivamente na avaliacdo dos
contratos de transferéncia de tecnologia e no licenciamento de direitos da propriedade
industrial. Essa atuacdo incisiva decorre de longa data, porém o 4pice do intervencionismo
ocorreu com o Ato Normativo 15/1975, no qual o INPI determinava at¢ mesmo as clausulas
possiveis de constar, ou ndo, em um contrato (LIMA, 2010, s/p).

Embora esse Ato tenha sido revogado em 1993, o INPI continua interferindo nos

contratos, como ressalta Conselvan (2007, p.2453):

Atualmente ndo ha mais uma norma que liste clausulas abusivas, como fazia o Ato
Normativo n° 15. No entanto, deduz-se que existe um “entendimento do INPI”, que
sdo regras ndo escritas e resultantes do pensamento dos examinadores sobre
determinada matéria, baseadas principalmente nos Atos Normativos 15/75 e 120/93,
que, embora ja revogados, continuam sendo a base para as decisdes.

Ou seja, mesmo diante da revogacdo do Ato Normativo 15/1975 o INPI continua
impondo os seus entendimentos, ainda que sem respaldo legal, “verificando se os termos e
condi¢des negociados estdo de acordo com as normas da legislacdo fiscal e cambial
(principalmente) e com os entendimentos consolidados pelo Instituto” (LIMA, 2010, s/p).

Lima (2010, s/p), acerca dessa forma de atuagdo, cita alguns entendimentos do INPI
que, embora ndo previstos em Lei, sdo tidos como normas e menciona a ndo admissdo do
conceito de licenga ou uso temporario da tecnologia que contenham cldusulas que
possibilitem o retorno da tecnologia ou devolucdo de informagdes confidenciais ao
licenciante. Importante notar que este ¢ apenas um dos entendimentos considerados abusivos.

Tendo em vista que o contrato de tecnologia possui uma perspectiva funcional e
social (FERRARO, 2009, p. 2442), ¢ razoavel, e at¢ mesmo papel do Estado, intervir e
garantir que o interesse da sociedade prevaleca em detrimento do interesse individual. Porém

resta saber se essa interferéncia podera, ao in vés de auxiliar, acarretar prejuizos.



3. Analise Economica do Direito

A fim de verificar a utilidade ¢ eficiéncia das normas, no caso da intervengdo do
INPI, utiliza-se da Analise Econdmica do Direito (AED). Esse movimento, também
conhecido como “Law and Economics” consiste, de acordo com Ribeiro e Galeski Junior

(2009, p. 69), em:

[...] um movimento interdisciplinar, que traz para o sistema juridico as influéncias
da ciéncia social econdmica, especialmente os elementos valor, utilidade e
eficiéncia. Busca aplicar seu método a todas as searas do direito, apresentando um
novo enfoque de forma dindmica — desde aquelas em que € facil vislumbrar a inter-
relagdo, como o direito da concorréncia e contratos mercantis — até naquelas em que
causa maior estranheza para o jurista como no direito penal e nas relagdes
familiares.

Del Masso (2007, p.6) entende que a “andlise econdmica resulta dos fundamentos
levados em consideragdo para sustentar a escolha realizada por um agente economico”. Esse
movimento originou-se na Escola Classica, com Adam Smith, o qual propunha um mercado
sem intervencionismo (RIBEIRO; GALESKI; 2009, p. 54 ). Porém, funda-se de fato em
1960, nos Estados Unidos, em Chicago, com a publica¢do do artigo "O Problema do Custo
Social” , pelo economista Ronald Coase (RIBEIRO; GALESKI; 2009, p.59).

Outro trabalho considerado importante para o movimento fora o de Guido Calabresi,
professor da Universidade de Yale, com a sua obra “Algumas Consideracdes acerca da
Distribui¢ao do Risco e a Legislagdao sobre Responsabilidade Civil . Segundo Pimenta e Lana

(2010, p.93):

na obra de Calabresi, procurou-se demonstrar a importancia da analise dos impactos
econdmicos quando da alocagdo de recursos, visando-se a regulacdo da
responsabilidade civil no ambito legislativo ou judicial. Assim, incutiu-se
expressamente a analise econdmica em questdes juridicas e, também, em relagdo ao
Direito Civil.

Desde entdo o movimento se difundiu globalmente (CARVALHO, 2008, p. 185).
Richard Posner, também da Universidade de Chicago, publicou o primeiro livro de Direito e
Economia, intitulado de "Economic Analysis of Law”. Posner, juiz da Corte de Apela¢dao dos
Estados Unidos, foi considerado como um “dos precursores verdadeiros do movimento, pois
muitos consideram Coase um novo institucionalista, que apenas contribuiu para a formagao
do desenvolvimento, mas ndo o desenvolveu” (RIBEIRO; GALESKI, 2009, p.58). Posner,

por ser juiz da Corte de Apelagdo, utilizava em suas decisdes a AED, demonstrado assim, a

viabilidade da aplicagdo interdisciplinar do direito e da economia.



O estudo da AED ¢ dividida em duas linhas: (i) a analise positiva do direito e (ii) a
analise normativa do direito (RIBEIRO, GALSEKI, 2009, p.69). A anélise positiva estaria
relacionada a um critério de verdade e a normativa a um critério de valor, havendo uma
distin¢do entre o mundo dos fatos e dos valores (GICO JUNIOR, 2012, p.15). O aludido autor
(GICO JUNIOR, 2012, p.18) entende que:

a AED positiva nos auxiliard a compreender o que ¢ a norma juridica, qual a sua
racionalidade e as diferentes consequéncias provaveis decorrentes da adogdo dessa
ou daquela regra, ou seja, a abordagem é eminentemente descritiva/explicativa com
resultados preditivos. J& a AED normativa nos auxiliard a escolher entre as
alternativas possiveis a mais eficiente, isto é, escolher o melhor arranjo institucional
dado um valor (vetor normativo) previamente definido.

Pinheiro e Saddi (2005, p.88) também afirmam que a andlise positiva prevé os
efeitos das regras legais, e que a analise normativa esta diretamente relacionada com a
eficiéncia, eis que a normativa vai adiante e procura estabelecer recomendagdes de politicas e
regras legais baseadas nas suas consequéncias econdmicas (PINHEIRO; SADDI, 2005, p.
88).

Importante notar, que Coase (1960, p.36-37) aborda a questdo da eficiéncia sob o
prisma da interven¢do, o Estado de laissez faire nao ¢ a melhor solu¢do, mas tampouco a

intervengao total. Segundo o autor:

Melhor abordagem parece ser iniciar a analise com a situagdo aproximada daquilo
que realmente existe, para examinar os efeitos da mudanga de politica proposta e
para tentar decidir se a nova situagdo seria, no todo, melhor ou pior do que a
situagdo original. Desse modo, as conclusdes atingidas teriam alguma relevéncia
para a realidade.

[...]

O custo de exercer um direito (de usar um fator de producgo) é sempre a perda
sofrida em outro lugar em consequéncia do exercicio desse direito — a incapacidade
de cruzar a terra, estacionar o carro, construir uma casa, gozar de uma vista, ter paz e
siléncio, respirar ar limpo.

Note-se que Coase ressalta que sempre um direito resultara na perda de outro, assim,
ainda que a norma consiga de fato ser eficiente, havera perda, devendo sempre atentar-se para

o efeito total. Segundo Ferraro e Conselvan (2009, p. 78) a eficiéncia deve ser buscada nos

contratos de transferéncia de tecnologia:

Ja a eficiéncia é um critério do Direito Econdémico para realizar o objetivo do
desenvolvimento ndo danoso e para ponderar as condutas dos agentes ndo
econdmicos na formulacdo e execugdo de politicas econdmicas voltadas a
regulamentacdo da tecnologia. Constitui, portanto, um critério para o controle das
clausula abusivas e praticas restritivas.



Tendo em vista que a AED busca verificar as consequéncias da aplicacdo de
institutos juridicos para aumentar a eficiéncia e a maximizar riquezas, faz-se necessaria esta
verificagdo a respeito da intervencao do INPI nos contratos de transferéncia de tecnologia.
Isso porque, conforme exposto, o INPI vem intervindo incisivamente, impondo clausulas

abusiva e praticas restritivas sem respaldo legal.

4. Posicionamento Jurisprudencial

A possibilidade de interven¢do do INPI ndo ¢ um tema pacifico na jurisprudéncia,
assim, visando verificar os posicionamentos dos Tribunais serdo analisados alguns arestos.

O Tribunal Regional Federal da 2* Regido proferiu decisdes divergentes sobre o
controle realizado pelo INPI. Nos autos n° 200751018009066 de mandado de seguranga,
originario da 35" Vara Federal do Rio de Janeiro, que tramitou perante a Segunda Turma
deste Tribunal, em que sdo partes o Recorrente KoninKlike Philips Eletronics N V, e o
Recorrido INPI, em primeira instancia, o juizo entendeu que “incumbe ao INPI apreciar se a
licenciadora busca garantir, através de monopolio conferido pela titularidade da patente, sua
posicdo de dominio na relagdo contratual, a fim de maximizar seus lucros e impedir o
desenvolvimento tecnologico local”. Alegou ainda, que haveria a violagdo dos principios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade ao permitir a averbagcdo de um contrato
de royalties com valor unitario equivalente a 20% do lucro liquido do produto, pois a fungdo
social do privilégio estaria sendo desrespeitada diante da auséncia de op¢des mercadologicas
para a aquisi¢@o da tecnologia.

A Recorrente, inconformada com a decisdo, apelou alegando que (i) a atividade do
INPI ¢ meramente registral, “de modo que sua interferéncia em contratos devidamente
assinados, averbados e em pleno vigor, representa manifesto abuso de poder além de violar
frontalmente o principio constitucional da legalidade™, (ii) ndo ha previsdo legal limitando os
royalties, quando as empresas ndo possuem relagdo societdria; (iii) as partes sdo plenamente
capazes de avaliar o equilibrio e a adequagdo do contrato, e (iv) que o INPI ndo tem condigdes
e tampouco competéncia para alterar ou impedir o contrato.

O Desembargador Federal Messod Azulay Neto, ao decidir, alegou que o antigo
paragrafo tmico’ do artigo 2°, da Lei 5.648/1970, revogado pela Lei 9.279/1996, segue ainda

inspirando alguns atos normativos do INPI, e aduziu que

? Era o disposto no paragrafo unico, artigo 2 da Lei 5.648/1970: “Sem prejuizo de outras atribui¢des que lhe
forem cometidas, o Instituto adotara, com vistas ao desenvolvimento econdomico do Pais, medidas capazes de



A despeito da farta jurisprudéncia sobre o tema, tenho para mim que o dispositivo
em questdo nunca teve, e nem poderia ter, o conddo de conferir ao INPI autonomia
regulatoria, de modo a inovar ou sobrepor-se a normas ou diretrizes tragadas pelo
Poder Executivo, no caso, o Ministério (MDIC), ao qual se encontra vinculado.
Sustenta ainda que a atribui¢cao do INPI para averbar contratos que envolvam cessao
de patentes, marcas e transferéncia de tecnologia, previstos na Lei de Propriedade Industrial
n°® 9.279/1996, de remessa de dividendos para o exterior Lei n® 4.506/64 e do Imposto de

Renda Lei n° 4.506/64 e Dec. n° 3.000/99, tem por objetivo:

« conferir eficdcia contra terceiros, sem prejuizo dos efeitos ja produzidos inter-
partes, desde a assinatura;
* permitir a remessa de pagamento para o exterior, a titulo de royalties; e

* permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior.

O Desembargador ressalta que dentre esses objetivos, nenhum justifica a limitacao
de valores ou percentuais a serem praticados pelas partes no ambito de seus interesses
industriais e produtivos. Relembra também que as diretrizes do pais, com o advento da
Constituicdo Federal de 1988, visam primar pela livre iniciativa e concorréncia de mercados
com ampla abertura ao capital estrangeiro.

Assim, ndo poderia o INPI, interferir no mérito das negociagdes privadas, impondo-
lhes condicdes, limitando percentual de royalties determinados para outros fins, resultando
em erro invencivel na aplicacdo da lei. Isso porque, de acordo com o Desembargador Relator,
(1) ndo haveria atribui¢do pra tal ingeréncia; (ii) inexiste norma, ¢ sequer politica publica
delimitando precgos; (iii) o INPI ndo tem conhecimento técnico para tal atribuigdo, eis que
existem entes federativos para tanto, e se trataria de mera especulacdo, e (iv) por ser um
estado de direito e da livre iniciativa, ndo cabe ao Estado intervir em ocasides que as partes
ndo se sentem prejudicadas.

O Desembargador Federal, também fez uma importante men¢do a intervencao

econdmica em excesso ¢ aduziu que:

Por fim, releva ndo esquecer que a intervencdo econdémica em excesso, por parte do
Estado, ndo tem se mostrado a melhor estratégia para a captagdo de recursos
estrangeiros, indispensaveis ao desenvolvimento de qualquer pais, maxime em era
de economia globalizada, fortemente protegida por blocos econdmicos, que se
reagrupam ao sabor de novos interesses.

acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e estabelecer melhores condigdes de negociagédo e utilizagdo de
patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificagdo ou denuncia de
convengdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial”.



Baseada nesses fundamentos, a segunda turma, por maioria de votos, proveu o
recurso determinando a averbagdo pelo INPI dos contratos, conforme convencionado pelas
partes. O acordao foi publicado em 03 de setembro de 2009.

O INPI apresentou Embargos de Declaragao alegando que a averbacdo dos contratos
extrapolaria os limites do equilibrio econdmico social, sendo ilegal e desconstituiria a real
competéncia da Administragdo Publica no ambito de contratos de exploragdo de patentes
requerendo pela total reforma do acorddo. A Segunda Turma negou provimento ao recurso,
pois entendeu que o Embargante buscava o reexame da matéria. Em 14/10/2011 houve a
baixa definitiva dos autos.

De forma diferente se posicionou a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da
2a Regido no julgamento de dois recursos em que a Desembargadora Federal Liliane Roriz
fora a Relatora.

No processo de n° 200651015116700, em que sdo partes as Recorrentes Unilever
Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. ¢ o Recorrido INPI, a Recorrente interpos
Apelagdo em Mandado de Seguranga, em face da decisdo da 39* Vara Civel da Comarca do
Rio de Janeiro, que decidiu ser atribuicdo do INPI a avaliagdo do possivel exercicio de
posicdo dominante que vise maximizar os lucros impedindo o desenvolvimento tecnologico
local. Isso porque, geraria o afastamento da efetiva transferéncia do conhecimento
tecnoldgico, e da possibilidade de introducdo de melhoramentos nos produtos.

Em segunda instidncia, a Desembargadora Federal Relatora Liliane Roriz, com
entendimento semelhante, alegou que tanto a doutrina quanto a jurisprudéncia justificam a
interferéncia do Estado em razdo da ordem politica, eis que visam impedir uma relagdo de
dependéncia tecnologica e econdmica com o Estado transferente, bem como a prote¢do do
particular nacional evitando desequilibrio entre as partes.

Aduziu ainda, que no Brasil, a possibilidade de intervencdo nos contratos de
transferéncia de tecnologia estd prevista em um conjunto de normas de natureza tributaria,
cambial e de intervengdo direta no dominio econdmico, € que esta Ultima envolve tanto o
CADE' (Conselho Administrativo de Defesa Econdmica) como o INPL

Usando como fundamento o artigo dois da Lei de criagdo do INPI n® 5.648/1970, a

Desembargadora entendeu que o INPI “pode e deve avaliar as condi¢des na qual os mesmos

4 , . . o~ . ~ . ~ ~ ~

O CADE, ¢ uma autarquia e, tem as atribui¢des de: orientacdo, fiscaliza¢do, prevencdo e apuragdo de abusos do
poder econdmico. Para cumprir estas atribuicdes atua com base em trés fungdes especificas: prevengdo,
repressdo e educagao.



se firmaram” e ressaltou que tal dever permanece mesmo apos a revogacao do pardgrafo
unico, eis que:
persiste o dever de o INPI adotar medidas capazes de estabelecer melhores
condigdes de negociacdo e utilizacdo de patentes e de intervir nas condigdes
contratuais estabelecidas para a transferéncia de tecnologia, visto que tal dever esta

contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade industrial,
atendendo, a0 mesmo tempo, sua func¢ao social e econdmica.

(..)

A meu ver, a nova lei somente retirou do INPI, ao revogar o paragrafo tnico do art.
2° da Lei n. 5.648/70, o juizo de conveniéncia e oportunidade da contratagdo, ou
seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao
desenvolvimento econdmico do Pais. Esse juizo, agora, ¢ unicamente das partes
contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir clausulas 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.

Assim, concluiu a Desembargadora Federal pela possibilidade de intervengdo
subjetiva do INPIL.

Nos autos em analise, havia a onerosidade simultanea na celebracao de contratos de
licenca de marca e de transferéncia de tecnologia, os quais foram averbados anteriormente no
INPI com remuneragdo de 1%. O INPI concedeu prazo as impetrantes para que alterassem as
condi¢des de averbacdo do contrato de Licenga de Uso Marca, eis que este deveria ter sido
analisado antes do contrato de transferéncia de tecnologia. Tendo em vista que a legislagdo
veda a imposi¢cdo de onerosidade simultinea, entendeu a Desembargadora Federal que agiu
corretamente o INPI.

O acordao foi publicado em 31/10/2012, inconformado as Recorrentes opuseram
embargos de declaracdo, os quais foram desprovidos por auséncia de prequestionamento e
reexame da causa. Inconformadas, as Recorrentes interpuseram Recurso Especial e
Extraordinario, o primeiro fora admitido e autuado sob o n° 1200528, e estd concluso com a
Ministra Relatora Nancy Andrighi desde 17/08/2010, até a presente data, 23/08/2013.

Nos autos n° 200651015041578, em que sdo partes o Recorrente Koninklijke Philips
Electronics N V e o Recorrido INPI, a Apelante celebrou contrato de licenciamento de
patentes e efetuou dois pedidos de patente com a empresa, atualmente denominada Novodisc
Midia Digital Ltda., foi fixado a titulo de royalty o montante de US$0,06, por cada produto

licenciado, podendo ser reduzido para US$0,045, se o licenciado cumprisse plenamente suas

obrigacdes contratuais. Nao foi estabelecido qualquer limite para a remessa.



Importante mencionar, que a Desembargadora Federal Liliane Roriz utilizou-se da
mesma fundamentacdo dos autos n® 200651015116700 para justificar a possibilidade de
intervengdo do INPI.

O contrato foi apresentado para a averbacdo perante o INPI e este estabeleceu, no
certificado de averbagdo, um limite maximo de 5%, baseando-se razoabilidade ¢ na correta
relagdo de equilibrio contratual, eis que “sdo elementos imprescindiveis para a manutencao e
o crescimento das atividades das partes envolvidas”.

De acordo com as contrarrazdes apresentadas pelo INPI, o acesso as musicas pela
internet gerou a diminuicdo das vendas de discos em formato CD-R e consequentemente,
também gerou a diminuicdo dos precos. Assim, a fixacdo de um royalty “baseado unica e
exclusivamente num valor absoluto incidindo sobre a venda de cada disco tornou-se uma
clausula abusiva, merecendo a intervencdo do INPI, nas condi¢des do contrato em beneficio
da empresa brasileira licenciada”.

A Desembargadora Federal alegou que a intervengdo do Estado no dominio
econdmico ¢ justificada pela protecdo ao particular nacional, e que no caso, era evidente o
desequilibrio de for¢a entre as partes. Mencionou ainda, que ndo cabia invocar o principio
constitucional da livre concorréncia, eis que o mesmo ¢ limitado a unidade da constitui¢do,
devendo ceder a outros limites como a ordem publica, fungdo social da propriedade, bem
como ao objetivo fundamental da Republica, a garantia do desenvolvimento nacional. E,

assim se manifestou:

Destaque-se ainda que ¢é pratica usual dos Estados a institui¢do de normas cogentes
na esfera dos contratos, podendo ser pouco restritiva, quando se trata de Estado
exportador de tecnologia, ou muito restritiva, quando se trata de um importador.
Ressalte-se, também, que o art. 40.2 do TRIPs — acordo que foi colocado em
vigéncia no Brasil pelo Decreto n. 1.355, de 30/12/94 — faculta as legislagdes
nacionais a ado¢do de medidas para controlar ou impedir praticas de licenciamento
abusivas, que tenham efeitos adversos sobre a concorréncia, o que ¢ a hipdtese dos
autos.

A Desembargadora Federal entendeu ser dever do INPI a intervencdo, e fixou o
percentual de acordo com o maximo permitido para deducdo fiscal em consondncia com o

artigo 12 da Lei n° 4.131/62. E, desse modo concluiu:

o INPI tem legitimidade para estabelecer limites para a remessa de royalties, ao
averbar ou registrar contratos internacionais de licenciamento ou de transferéncia de
tecnologia;

no caso concreto, havia nitido desequilibrio financeiro entre as partes, o que
autorizava o INPI a intervir nas condigdes contratuais; e

o limite estabelecido foi razoavel e adequado, a fim de restabelecer a relagdo de
equilibrio contratual entre as partes.



A Segunda Turma decidiu, por maioria de votos, que o INPI ndo atuou de forma
abusiva, eis que ¢ seu dever tal intervengdo, e desproveu o recurso.

Por fim, o ultimo aresto a ser analisado, fora proferido pela Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiga, ao julgar o Recurso Especial n® 1.046.324, em que foi Relator o
Ministro Sidnei Beneti, e eram partes os Recorrentes Videolar S.A. e o Recorrido Koninklijke
Philips Electronics N.V. Embora este ndo trate diretamente da possibilidade de intervengdo do
INPI, esta autarquia se manifestou nos autos demonstrando em quais casos esta deveria ou
ndo intervir.

Em segunda instancia, o Relator Desembargador Federal Andre Fontes, do Tribunal
Regional Federal da 2° Regido, juntamente com os Desembargadores Federais Messod
Azulay Neto e Liliane Roriz, decidiram por unanimidade excluir o INPI do polo passivo e
remeter os autos a Justica Estadual.

O Desembargador Relator mencionou que a agdo revisional ¢ de natureza
estritamente privada, sendo desnecessaria a presenca do INPI, ainda que o mesmo ndo tenha
alegado sua ilegitimidade passiva em sede de contestagdo visando defender seus proprios atos
normativos, ou seja, visando defender a possibilidade de intervengao.

Afirmou ainda que:

A atividade do INPI ¢, no que interessa ao feito, estritamente registral. Determina o
art. 211 da Lei 9279-96:

“O INPI fara o registro dos contratos que impliquem transferéncia de tecnologia,
contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relagdo a terceiros.”
Assim, para a producdo de efeitos diante de terceiros, e ndo para que valham (no que
difere o direito atual da Lei 5772-71), deve o INPI proceder a anotacio dos referidos
contratos. Dessa feita, como os cartorios ndo integram as demandas dominais, o
INPI ndo ¢ parte legitima, mesmo que a autarquia realize, por si s6, um juizo de
legalidade (mesmo que discutivel) do conteudo dos referidos contratos.

Em face desta decisdo, as Recorrentes, alegaram que o Ato Normativo n° 135 do
INPI fora contrariado, que houve a prorrogag¢do de algumas patentes objeto dos contratos em

discussdo, e ainda que:

o0 acorddo que declarou a incompeténcia da Justica Federal e determinou a remessa
dos autos para a Justica Estadual utilizou como fundamento uma premissa falsa,
desconsiderando o fato de que os contratos de licenca foram averbados pelo INPI
que, no entanto, julgava que os valores devidas a titulo de royalties estavam dentro
dos limites impostos pela Portaria 43658 do Ministério da Fazenda (fl. 179).

Por sua vez, a Recorrida alegou que inexistia interesse juridico do INPI e auséncia de

prequestionamento. O INPI também se manifestou aduzindo que:



(--r)

Dito de outra forma, em realidade o INPI ndo interfere nem participa na pactuagdo
de clausulas contratuais, mas ndo averbara contratos ou cldusulas de contrato que
firam normas legais brasileiras.

E o INPI sé analisa a questdo quando ela lhe é apresentada em sede administrativa,
através dos contratos, de aditamento aos contratos (ou, no presente caso, também
quando da concessdo das patentes daqueles pedidos de patentes que sdo objeto dos
contratos em discussdo), ou, ainda, de oficio, se verificar que algum contrato,
mesmo que ja averbado, esta afrontando alguma de tais normas legais.

E néo sera o fato de constar como parte ou assistente no presente processo que ha de
alterar a situagdo, isso porque ao Poder Judiciario cabe rever os atos administrativos
da Autarquia e ndo se substituir a ela.

Assim, se o que aqui se discute ndo sdo os atos de averbagdo, mas sim o montante de
royalties acordados entre as partes, entdo estd corretissima a decisdo desse Egrégio
Tribunal, excluindo o INPI e declinando da competéncia da Justica Federal.
Entretanto, se o que as autoras/recorrentes pretendem € unicamente a revisdo dos
atos de averbagdo para incluir uma limitagdo nos valores de remessa, como parece
ser em algumas de suas petigdes, entdo devera o presente prosseguir no foro federal,
com o INPI integrando a lide.

Analisados os posicionamentos das partes, o Ministro Sidnei Beneti que o objeto de

discussdo ndo ¢ a norma editada pelo INPI, mas posi¢cdes contratuais. Assim, a Terceira

Turma do Superior Tribunal de Justica entendeu por unanimidade de votos, negar provimento

ao recurso, eis que ¢ competéncia da Justica Estadual o julgamento de agdes revisionais, ainda

que envolvam o pagamento de royalties. O acordao foi publicado em 24/09/2010 e transitou

em julgado em 14/10/2010.

Os casos acima estao resumidos e comparados no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 - Decisdes analisadas

Nimero do Decisao (pela | Fundamentagao legal | Observacio
Processo Julgador | possibilidade
intervencio ou nao)
200751018009066 | TRF da 2* | Impossibilidade de | Artigo 2°, da Lei | Nao poderia
Regido intervencao. 5.648/1970; artigo 1°, | interferir no
Determinada a|IV e 170° IV da | mérito das
averbagdo, pelo INPI, | Constitui¢do Federal. negociagodes
dos contratos privadas.
discutidos.
200651015116700 | TRF da 2* | Possibilidade de | Artigo 2°, da Lei | Possibilidade em
Regido intervencao. Niao | 5.648/1970, bem como | razdo da ordem

averbagdo pelo INPI | um conjunto de normas | politica.
devido a onerosidade | de natureza tributaria,
simultanea. cambial e de

interven¢do direta no




dominio economico
(CADE e INPI); Artigo
211 da Lei n°

9.279/1996.

200651015041578 | TRF da 2 | Possibilidade de | Artigo 12° da Lei | Protegdo ao
Regido intervencdo. Limitacdo | 4.131/62; artigo 2°, da | particular

do  percentual dos | Lei 5.648/1970. nacional.
royalties.

REsp 1.046.324 Superior Nao abordou | Artigo 109 da CF. E competéncia da
Tribunal diretamente a Justica Estadual o
de Justica. | possibilidade de julgamento de

intervencgao. agdes revisionais,
ainda que
envolvam o

pagamento de

royalties

Fonte: Autoria propria.

O quadro, visando expor de forma mais nitida o posicionamento jurisprudencial, foi
dividido em cinco partes. As duas primeiras identificam os autos e a origem, a terceira trata
do posicionamento acerca da interven¢do do INPI, a quarta complementa a parte anterior
trazendo o fundamento legal que baseou a decisdo, e por fim, a quinta expde uma
observagao/justificativa feita pela autoridade que proferiu a decisao.

Diante da analise do quadro, denota-se que, embora haja divergéncia jurisprudencial,
todos os julgados que tratavam diretamente da possibilidade de intervencdo basearam a

decisdo no artigo 2° da Lei 5.648/1970.

5. Analise Legal e Jurisprudencial da Interven¢do do INPI nos Contratos de

Transferéncia de Tecnologia

Foram apresentados quatro acérdaos. No primeiro, a decisdo considerou que o INPI
ndo teria sequer autonomia regulatoria, e por isto ndo poderia intervir nas negociagdes
privadas; nos dois seguintes, julgados pela mesma Desembargadora Federal, foi definido que
o INPI poderia reprimir cldusulas abusivas, e, no ultimo acorddo analisado o INPI foi
considerado parte ilegitima para figurar como parte em a¢do envolvendo a discussdo do

percentual de royallties.



No entanto, o INPI ao manifestar-se no Recurso Especial, n° 1.046.324, alegou que
(1) ndo interfere nem participa na pactuacdo de cldusulas contratuais, mas ndo averbara
contratos que violem as normas brasileiras; (ii) analisa somente questdes que lhe sdo
apresentadas em sede administrativa; (iii) se o que se discute ndo sdo os atos de averbagdo,
mas o montante de royalties acordado entre as partes, o INPI ndo deve figurar como parte na
acdo, sendo de competéncia da Justica Estadual, contudo (iv) se o que se pretende ¢ a revisdo
dos atos de averbagdo para incluir uma limitacdo nos valores de remessa, devera prosseguir
no foro Federal, sendo o INPI integrante da lide.

Assim, a autarquia alegou que ndo serd parte na acdo que envolva o montante de
royalties acordado entre as partes, porém sera parte na acdo que vise a revisao de atos de
averbagdo para incluir uma limitagdo nos valores de remessa. Nota-se uma contradicdo, eis
que se o que se discute ¢ uma possivel abusividade no montante de royalties, também se
discute o interesse/necessidade que uma parte tem de limitar os valores de remessa dos
mesmos.

Ademais, em que pese o proprio INPI mencionar no REsp n® 1.046.324 que nao sera
parte nas a¢des que tratem do montante de royalties acordado entre as partes, nos autos n°
200651015041578 a Desembargadora Federal Liliane Roriz Justica alegou que “o INPI tem
legitimidade para estabelecer limites para a remessa de royalties, ao averbar ou registrar
contratos internacionais de licenciamento ou de transferéncia de tecnologia”.

Se ndo bastasse, o INPI limitou & 5% o prego liquido de venda dos produtos a
remessa de royalties entre empresas que ndo possuem relagdo societdria, portanto, embora
alegue que ndo detém capacidade para ser parte em uma a¢do judicial que verse sobre o
montante de royalties, presume que tem legitimidade de interferir em sede administrativa.
Denota-se portanto, outra contradi¢do nesse ponto.

Tendo em vista que o mercado muda constantemente, pode ser necessaria uma
revisdo contratual, e se o INPI pode exigir a limitagdo dos royalties no ato de averbagao, este
também devera ser parte na agdo que vise alterar qualquer cldusula contratual sob pena de
onerar excessivamente uma das partes e exercer um controle somente a priori, no ato do
registro.

No entanto, na pratica, vem ocorrendo somente esse controle a priori, € assim, a
alegagdo do Recorrente, no REsp n° 1.046.324, de que os autos ndo deveriam ser remetidos a
Justica Estadual pois, desconsideraria o fato de que os contratos foram averbados pelo INPI,
que julgavam os valores a época adequados, ¢ razoavel. Eis que, se no ato da averbagdo esta

autarquia faz um juizo subjetivo, sem critérios pré-estabelecidos, sob pena de nao averbacdo



do contrato, esta também devera reavaliar o contrato em uma eventual mudanga de mercado,
sob pena de tornar o contrato oneroso demais para uma parte.

Desse modo, o INPI deveria ser parte em todas as agdes revisionais de contrato, o
que, devido a grande quantidade, seria incabivel. E, ainda, o Superior Tribunal de Justica
decidiu ser competéncia da Justica Estadual as agdes revisionais de contrato, fato este que
atesta a ilegitimidade do INPI, pois por se tratar de um autarquia federal, se fosse parte, a
competéncia seria da Justi¢a Federal, conforme artigo 109, inciso I’ da Constitui¢do Federal.

Ademais, importante notar que o INPI alegou ndo averbar contratos que violem as
normas brasileiras, contudo, esta autarquia ndo detém o conhecimento legal para analisar qual
o objetivo e possiveis consequéncias de todas as normas brasileiras, e tampouco esta
legitimado a fazer tal controle. Isso porque, o artigo que supostamente o legitimaria a
interferir no conteudo dos contratos (artigo 2 da Lei n° 5.640/1970) prevé tdo somente que o
Instituto devera executar as normas que regulem a propriedade industrial e ndo a legislacao
fiscal, cambial, ou ainda qualquer outra.

Ainda que se analise a legislacdo fiscal (Lei n® 4131/1962, Lei n° 4506/1964, entre
outras), ndo ha previsdo que legitime tamanha intervenc¢ao, conforme se denota do artigo 2 da

Lei 4.131/1962, tnico dispositivo que trata especificamente do registro perante o INPI:

Art. 11. Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferéncias financeiras
para o pagamento dos royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de industria e
comércio ou outros titulos da mesma espécie, serdo instruidos com certiddo
probatoria da assisténcia e vigéncia, no Brasil, dos respectivos privilégios
concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de
documento habil probatoério de que €les ndo caducaram no Pais de origem.

Portanto, o inico dispositivo que autorizaria tamanha interveng¢ao seria o ja revogado
paragrafo Unico da Lei n° 5.640/1970, que determinava ser atribui¢do do INPI “estabelecer
melhores condi¢des de negociagdo e utilizacdo de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se
quanto a conveniéncia de assinatura”.

Desse modo, ndo parece assistir razdo a Desembargadora Federal Liliane Roriz,

Relatora do Recurso n® 200651015116700, ao alegar que:

> E o disposto no artigo 109, inciso I da Constituicio Federal: Art. 109. Aos juizes federais compete processar e
julgar: 1 - as causas em que a Unido, entidade autarquica ou empresa publica federal forem interessadas na
condigdo de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de faléncia, as de acidentes de trabalho e as sujeitas
a Justica Eleitoral e a Justica do Trabalho [...].



A meu ver, a nova lei somente retirou do INPI, ao revogar o paragrafo unico do art.
2° da Lei n. 5.648/70, o juizo de conveniéncia e oportunidade da contratagdo, ou
seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao
desenvolvimento econdmico do Pais. Esse juizo, agora, ¢ unicamente das partes
contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir clausulas 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.

Isso porque, se tal fosse a inten¢do do legislador o referido dispositivo ndo teria sido
revogado pelo artigo 240 da Lei n°® 9.279/1996.

A questdo também deve ser analisada a luz do principio da legalidade. Segundo o
Desembargador Federal Messod Azulay Neto o INPI sequer haveria autonomia regulatoria, e
desse modo os “entendimentos do INPI”, que foram abordados anteriormente, ndo teriam
validade.

Em contrapartida, ¢ evidente que deve haver equilibrio entre as partes, e o interesse
particular ndo pode se sobrepor ao da sociedade. Desse modo, resta saber se o INPI ¢ a
autoridade competente para realizar este controle, ndo apenas se poderia sob o ponto de vista
legal, mas também se ¢ a autoridade adequada, sob o ponto de vista da competéncia técnica.

Antes de reprimir cldusulas abusivas, devem ser primeiramente definidas o que sdo
clausulas abusivas. Evidentemente, ¢ um controle subjetivo que variard no decorrer dos anos.
Ao pensar em um possivel monopdlio, por exemplo, o CADE ¢ um ente federativo que de
acordo com sua finalidade, detém, teoricamente, um conhecimento técnico maior para
averiguar a situagcdo em comparagdo ao INPI.

Portanto, o que estd sendo discutido ndo ¢ tdo somente a limitagdo da autonomia das
partes, mas o efeito que esta limitagdo poderd causar ao mercado e se a auséncia desta
interferéncia ndo seria melhor do que a interferéncia sem o devido conhecimento técnico.

Além de todos estes efeitos, a divergéncia jurisprudencial vem causando inseguranga
juridica, eis que, conforme se demonstrou, a mesma sociedade obteve decisdes opostas em

casos, embora nao idénticos, semelhantes.

6. Analise Economica do Direito em face da Anadlise Legal e Jurisprudencial

Sob o ponto de vista da Andlise Economica do Direito Positivo, hé trés normas que
tratam do registro dos contratos de transferéncia de tecnologia, o artigo 2° da Lei 5.648/1970,
o artigo 211 da Lei 9.279/1996 ¢ o Ato Normativo 153 de 1997. O artigo 2° da Lei
5.648/1970, prevé que:



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

Ja, o artigo 211 da Lei 9.279/1996, estabelece que o INPI registrara os contratos que
impliquem na transferéncia de tecnologia, e por sua vez, o Ato Normativo 135 de 1997 que
normatiza os procedimentos de averbacdo ou registro dos contratos de transferéncia de
tecnologia e franquia. Ocorre que ndo ha previsdo que legitime a interven¢do do INPI no
conteudo dos contratos de forma discriciondria na Lei 9.279/1996, e tampouco no Ato
Normativo.

Assim, pode-se concluir que a possibilidade de interveng¢ao do INPI esta baseada no
dever de executar as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista sua fungao
social, econdmica, juridica e técnica. Ou seja, ndo se confere legitimidade a uma intervengao
no conteudo de contratos privados.

De acordo com os casos analisados, essa intervencdo poderia gerar os seguintes
resultados/consequéncias: (i) a obrigatoriedade de o INPI figurar como parte em todas as
acdes revisionais de contratos registrados perante o mesmo; (ii) a interven¢do sem a devida
competéncia técnica, gerando mais consequéncias as partes do que beneficios; (iii)
inseguranga 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.

Sob o ponto de vista da Andlise Econémica do Direito Normativa, ndo ha como
afirmar de fato qual a melhor solu¢do, no entanto pode-se valorar as possiveis consequéncias.

Ao considerar que o INPI pode interferir no mérito dos contratos no momento do
registro, deve-se também considerar que este ndo s6 poderd, como deverd, interferir
posteriormente nos mesmos, caso alguma das partes se sinta prejudicada; ou até mesmo
quando as condi¢des do mercado se alterarem. Independentemente de iniciativa das partes, o
INPI deverd averiguar se a mudanga mercadoldgica gerou, ou ndo, desequilibrio entre as
partes. Caso contrario, o INPI estard exercendo somente um controle a priori, ferindo sua
suposta funcao social, econdmica, juridica e técnica.

Ademais, essa intervenc¢do podera resultar em prejuizo para ambas as partes, eis que
o INPI ndo detém competéncia técnica para analisar devidamente todas as consequéncias que

suas exigéncias poderiam implicar. E, também poderia causar inseguranca juridica, tendo em



vista que ndo ha critérios objetivos pré-estabelecidos, para a analise de possiveis clausulas
abusivas.

Importante notar, que essa intervencao podera reduzir os investimentos estrangeiros,
e que estes sdo indispensédveis ao desenvolvimento de qualquer pais, conforme afirmado pelo
Desembargador Federal Messod Azulay Neto.

J4, a ndo intervencdo poderia causar um desequilibrio entre as partes, como a
imposicao de roylaties excessivos, e a criacdo de um vinculo de dependéncia entre o Estado
receptor e o Estado Transferente.

Importante mencionar que o Presidente do INPI (INPI, 2013, s/p), se manifestou no

dia 16/05/2013, e aduziu que:

as mudanc¢as devem reduzir a interven¢do do INPI no teor dos acordos, bem como a
publicidade de aspectos sigilosos dos contratos. As adaptacdes atendem
reivindica¢des de companhias globais interessadas em montar centros de pesquisa
no Brasil, da Mobilizagdo Empresarial pela Inovagdo (MEI) — movimento da
Confederagdo Nacional da Indéstria (CNI) — e da Associagdo Brasileira da
Propriedade Intelectual (ABDI).

Valorando as consequéncias encontradas e a manifestagdo do Presidente do INPI,
denota-se que a ndo intervengdo seria menos prejudicial do que a intervengdo sem a devida
qualidade técnica. Assim, resta saber quais seriam as possiveis solugdes.

A regulamentacgdo da atuagdo do INPI, impondo critérios objetivos para a analise do
caso, ndo seria uma solucdo adequada, eis que o mercado muda constantemente e os critérios
seriam rapidamente ultrapassados.

Aparelhar o 6rgdo, a fim de habilitar os integrantes para que detenham competéncia
técnica ao analisar um possivel abuso de poder econdmico, seria invidvel eis que estar-se-ia
habilitando os integrantes do INPI, para fazerem um juizo semelhante ao do CADE.

Por outro lado, os casos que suscitassem duvidas acerca de um possivel abuso de
poder economico poderiam ser enviados ao CADE, porém geraria incerteza e seria um
processo mais lento. Consequéncias estas que acabariam gerando efeitos semelhantes aos
atuais.

Assim, uma possivel solu¢do, de acordo com a andlise econdmica do direito, seria o
estabelecimento de uma norma que induziria a conduta do INPI no ato de averbacdo do
contrato, ndo lhe permitindo uma ingeréncia subjetiva e desarrazoada. Uma norma que ndo

deixasse duvidas acerca do limite da aplicabilidade do artigo 2° da Lei 5.648/1970. Pois



diminuiria a inseguranc¢a juridica gerada, bem como possibilitaria que as partes, em um

eventual desequilibrio, procurassem a Justi¢a Estadual para reobter o equilibrio.

7. Conclusao

O contrato de transferéncia de tecnologia ¢ uma forma de circulagdo econdmica que
deve ser registrado no INPI para que produza efeito entre as partes e perante terceiros.
Porém, esta autarquia ndo analisa somente os aspectos legais mas também o conteudo dos
contratos e verifica se estdo de acordo com as normas da legislacdo fiscal, cambial e com os
entendimentos consolidados pelo Instituto.

Esta intervengdo ndo possui respaldo legal, eis que o artigo dois da Lei 5.648/70
apenas estipula que o INPI tem o dever de executar as normas que regulam a propriedade
industrial tendo em vista sua fun¢do social, economica, juridica e técnica.

Visando averiguar os impactos causados no mercado tecnoloégico como um todo, foi
realizado um estudo da interven¢do do INPI utilizando-se da Analise Econdmica do Direito.

Concluiu-se que a ndo intervencdo poderia gerar os  seguintes
resultados/consequéncias: a obrigatoriedade de o INPI figurar como parte em todas as acdes
revisionais de contratos registrados perante o mesmo; a interven¢do sem a devida
competéncia técnica; inseguranca juridica, e redu¢do do investimento estrangeiro. Por outro
lado, a ndo intervencdo poderia gerar os seguintes resultados/consequéncias: desequilibrio
entre as partes, e dependéncia do Estado receptor da tecnologia.

Valorando as consequéncias da intervencdo do INPI no mérito dos contratos de
transferéncia de tecnologia, concluiu-se que a intervengdo acarretaria um prejuizo maior e
mais permanente as partes do que a ndo intervencao. Eis que, o desequilibrio entre as partes
poderia ser analisado em uma ag¢do revisional. No entanto, a interferéncia excessiva poderia
trazer prejuizo, ndo somente as partes, mas a sociedade com a consequente redugdo de
investimento estrangeiro. Deste modo, seria mais seguro investir em paises nos quais ja se
tem conhecimento das condi¢gdes e consequéncias da averbagdo do contrato, do que investir
em um pais com consequéncias e resultados incertos.

Seja pela auséncia de autonomia regulatéria, ou pelas consequéncias que as decisdes
do INPI poderiam acarretar, ¢ menos prejudicial a sociedade a ndo intervencdo, do que a
intervengdo sem o devido conhecimento técnico. Sendo, uma possivel solu¢do, de acordo com
a analise econdmica do direito, o estabelecimento de uma norma que induz a conduta do INPI

no ato de averbagdo do contrato, ndo lhe permitindo uma ingeréncia subjetiva e desarrazoada,



eis que diminuiria a inseguranga juridica, bem como possibilitaria que as partes procurassem a

Justica Estadual para reobter o equilibrio.
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