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1. Introdugao

Muito se discute acerca dos limites da intervenc¢do do Estado na vida
econdmica. Vailonge o tempo em que se acreditava na suficiéncia da mao
invisivel apregoada por Adam Smith para regular o mercado. No inicio
do século XX, notadamente a partir da grande depressdo, difundiu-se
a teoria de John Keynes acerca da necessidade de forte interven¢io do
Estado como férmula para solugdo das crises, o que culminou com a
adogdo da politica econdmica do bem-estar. Como a historia é quase
sempre pendular, ndo tardou muito para que as ideias liberais ressurgis-
sem e com isso se questionassem os inconvenientes da maior participagdo
estatal na economia.

Hoje, os paises tendem a adotar maior interven¢ao durante alguns
ciclos, sucedidos de menor intervenc¢io em outros, e assim sucessivamen-
te. Ha vantagens e desvantagens na maior e menor intervengéo estatal.
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O presente artigo tem como objetivo estudar a intervencao estatal
- no caso, via Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) -,
no registro e averbagao de contratos de transferéncia de tecnologia no
Brasil. Metodologicamente, o problema que guia o estudo é se as regras
escritas e nao escritas para registro de tais contratos contribuem para o
desenvolvimento do Pais. O instrumental teérico da andlise econdmica
do direito sera utilizado para compreender essa questao e buscar resposta.

Ao longo de todo o artigo, sera verificada a compatibilidade - ou
nao - do sistema brasileiro de transferéncia de tecnologia com a busca
do desenvolvimento econémico e social.

Apds esta introdugdo, far-se-4 uma andlise da importancia da inova-
¢do, objeto dos contratos de transferéncia de tecnologia, notadamente
a partir do século XX, para o desenvolvimento dos paises. Em seguida,
serdo estudados os conceitos e espécies contratuais, a prote¢do juridica
concedida em 4mbitos internacional e nacional, bem como as fungdes e
as regras escritas e ndo escritas para o registro/averbacao dos contratos
de transferéncia de tecnologia no Brasil. Na sequéncia, serdo examina-
dos os custos de transa¢do, com base na escola da andlise economica do
direito, nos contratos de transferéncia de tecnologia, em razdo das regras
para seu registro perante o INPIL. No quinto tépico, serdo apresentadas
possiveis solucdes para o problema da forte intervencdo estatal nesse
negocio juridico, de forma a promover o desenvolvimento, nos termos
propugnados pela Constituicdo da Republica (artigos 32, 5% 170 e 219).
Ao final, apresentar-se-a uma concluséo.

2. Importancia da inovacao a partir do século XX

O ponto de partida do presente estudo passa, necessariamente, pela
compreensdao da importincia da inovag¢ao, especialmente a partir do
século XX, para o desenvolvimento dos paises.

Na década de 1960, o economista Fritz Machlup, ao publicar sua
obra Production and Distribution of Knowledge in the United States (em
tradugdo livre, A Produgéo e Distribui¢do do Conhecimento nos Esta-
dos Unidos), foi um dos primeiros a analisar o conhecimento como um
recurso econdmico, sendo, por isso, conhecido como o pai do conceito
de sociedade da informacéao (hoje, chamada sociedade do conhecimen-
to). Com o intuito inicial de analisar entraves da livre concorréncia —
notadamente no sistema de patentes —, aquela obra acabou por examinar
quantitativamente o grande impacto da produgdo de conhecimento no
produto interno bruto dos Estados Unidos. De acordo com o economista,
o conhecimento e a produtividade gerados sdo fatores decisivos para o
crescimento econdmico (MACHLUP, 1962, p. 84).
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Uma das formas de se transformar o conhecimento em bem econo-
mico ¢ o desenvolvimento de inovagao tecnoldgica, ou seja, é a transfor-
magao do conhecimento em produto ou processo com valor econdmico
apto a ser, entdo, comercializado.

Na mesma época em que Machlup publicou sua obra acerca do
conhecimento como recurso econdmico, intensificaram-se os estudos
acerca da importancia da inovagao para o desenvolvimento do comércio
internacional. Em 1961, Richard Posner foi o pioneiro, seguido por outros
autores como Freeman, em 1963, Hirsch, em 1965, e Vernon, em 1966,
entre outros. Em linhas gerais, esses autores destacam - ndo obstante
a peculiaridade de cada tese — que desenvolver novos produtos leva ao
aumento do fluxo internacional, ou seja, empresas que inovam normal-
mente possuem escala produtiva e exportadora superior (CZELUSNIAK;
RIBEIRO et al., 2011, p. 3).

Mais do que o aumento do comércio exterior, Schumpeter (1982, p.
40), ainda no inicio do século XX, pontificava que a inovagio tecnologica
estava intimamente associada a mola propulsora do processo de desen-
volvimento econdmico. Quase um século depois, as ligdes do economista
austriaco continuam a reverberar nos pesquisadores da atualidade,
como em Timm (2009, p. 68), que afirma que “a inovagdo tecnoldgica é
o caminho do desenvolvimento econémico”; e em Wachowicz (2007, p.
71), para quem “a atualidade das questdes relativas ao desenvolvimento
econdmico e 0 acesso as novas tecnologias sao estratégicas para as eco-
nomias dos Estados [...]".

No mesmo sentido, Sen (2010, p. 15-16) prega a promogado do bem-
-estar social e do desenvolvimento por meio da tecnologia:

“De fato, ndo poderemos reverter as dificuldades econémicas dos pobres
no mundo se impedirmos que eles tenham acesso as grandes vantagens
da tecnologia contemporanea, a bem estabelecida eficiéncia do comércio
e do intercambio internacionais e aos méritos sociais e econdmicos de
viver em uma sociedade aberta.

Na verdade, o ponto central é como fazer um bom uso dos formidaveis
beneficios do intercurso econémico e do progresso tecnoldgico de
maneira a atender de forma adequada aos interesses dos destituidos e
desfavorecidos”

Nesse contexto, a sociedade do conhecimento passa a ser cada vez mais
dependente da inovagao tecnolédgica para o seu desenvolvimento. Muitos
sd0 os beneficios' - tanto econdmicos quanto sociais — promovidos pela

"Embora nio seja objeto deste artigo, nao se podem ignorar também as desvantagens
do avango tecnoldgico: danos ao meio ambiente, desemprego em razdo da substituigao do
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tecnologia, e sua relagdo com o desenvolvimento econdmico pode ser
verificada pelo aumento constante do numero de patentes depositadas
no Brasil e no mundo.

De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
nos ultimos dez anos (entre 2001 e 2011), o volume de patentes deposi-
tadas passou de 21.618 para 31.765, um aumento de aproximadamente
60% (INPIL, 2013a). A Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) divulgou que, em 2011, os pedidos de patentes globais, ainda
que abalados pela crise mundial de 2008, cresceram 10,7% em relacdo a
2010 (WIPO, 2012).

Como afirma Forgioni (2013, p. 317), “se no século XX os principais
objetos do comércio eram petroleo, ago e mio de obra barata, agora, no
século XXI, esse foco repousa sobre informagao, tecnologia e conheci-
mento”

Do ponto de vista juridico, a inovagao tecnoldgica é protegida pelo
direito da propriedade intelectual. Logo, o debate sobre formas de
desenvolvimento perpassa questdes afetas a propriedade intelectual,
notadamente no que se refere ao comércio exterior.”

Paises que protegem e respeitam a propriedade intelectual costumam
atrair mais investimentos estrangeiros, uma vez que garantem seguranca
aos investidores no sentido de que suas inovagdes estardo devidamente
protegidas.® Disso resulta que o ambiente institucional seguro favorece a
realizacdo de negocios juridicos, tais como a celebragéo de contratos de
transferéncia de tecnologia, o que pode levar ao incremento de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) e ao progresso tecnoldgico nacional.*

Landes e Posner (2003, p. 2) afirmam que a propriedade intelectual
foi fundamental para o crescimento econémico dos Estados Unidos entre

homem por méquinas, armamentos nucleares, stress, consumismo exacerbado (LATOU-
CHE, 2009, p. 1-36).

* A partir da década de 1980, a propriedade intelectual passou a fazer parte das discus-
sOes internacionais relacionadas ao comércio, o que levou a necessidade de harmonizar as
suas normas em ambito mundial. Nesse sentido, a Rodada Uruguai do GATT (1994) incluiu
o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual), que estabelece
padrdes minimos para a protegao da propriedade intelectual a serem observados pelos seus
159 signatarios (CZELUSNIAK; et al., 2011, p. 1-6).

*Nesse sentido, cite-se a mudanca de paradigma da politica do Banco Mundial para
promover o desenvolvimento. Se, nas décadas de 1970 a 1990, a receita envolvia investimen-
tos em infraestrutura, hoje a recomendagéo é para a promogéo de reformas juridicas, com
vistas a propiciar maior seguranga e estabilidade (DAVIS; TREBILCOCK, 2009, p. 217-268).

*Por outro lado, ndo é pacifico que o fortalecimento da propriedade intelectual e as
inovagdes possam levar, por si s6s, ao desenvolvimento dos paises. Afirma-se que somente
paises que possuem estruturas bem desenhadas podem beneficiar-se desse fortalecimento.
A histéria demonstra que muitos paises adotaram politica de forte prote¢io a propriedade
intelectual somente apds se tornarem desenvolvidos. Em outras palavras, alguns paises hoje
desenvolvidos garantiam, no passado, baixa protegao aos direitos da propriedade intelectual
e ainda tinham como praxe violar tais direitos de terceiros (ZUCOLOTO, 2013b, p. 7).
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os anos de 1970 e 1980. E continua a ser fundamental, pois a propriedade
intelectual representa hoje o maior produto de exportagdo dos Estados
Unidos, mantém 27,1 milhdes de empregos diretos e 12,9 milhdes de
indiretos, o que significa dizer que 30% de todos os empregos daquele
pais estdo, direta ou indiretamente, ligados a propriedade intelectual;
além disso, nesse setor, a média remuneratdria é superior a dos demais
(ESPINEL, 2012).

No Brasil, o principal produto de exportagio ainda sdo commodities. A
propriedade intelectual representa apenas 1,2% a 2% do Produto Interno
Bruto (PIB) e 2% da méo de obra (IPEA, 2013). Apesar dos numeros
timidos e bem distantes das estatisticas norte-americanas, hd semelhanca
em relagdo ao fato de os trabalhadores brasileiros ligados a propriedade
intelectual serem mais qualificados (IPEA, 2013) e mais bem remunerados
em comparagio as demais dreas, tal como ocorre nos Estados Unidos.

Em recente pesquisa publicada pelo Instituto de Pesquisa Econdmica
Aplicada - Ipea, constatou-se que empresas que utilizam patentes ou alta
tecnologia tém maiores chances de exportar bens de valor mais elevado
e, consequentemente, ter maior participagdo nas exportagdes (ZUCO-
LOTO, 2013a, p. 58-59).

A partir dos dados americano e brasileiro, é possivel concluir que o
desenvolvimento de patentes, as inovagdes tecnoldgicas e a celebragéo de
contratos de transferéncia de tecnologia ampliam o potencial competitivo
do pais e de suas empresas.

Como pontuam Ribeiro e Agustinho (2011, p. 363), porém, nem toda
inovagdo leva automaticamente ao desenvolvimento sob o ponto de vista
do ganho social. Ha inovag¢des que podem gerar beneficio econémico,
sem uma consequente melhoria da qualidade de vida dos cidadios.’ Para
os autores, a participa¢do do Estado é fundamental, notadamente através
de empresas estatais, o que leva ao real desenvolvimento da sociedade
(RIBEIRO; AGUSTINHO, 2011, p. 365).

Diante desses dados, ¢ alvissareiro notar que a propriedade intelectual
tem gradualmente ganhado espago na pauta de discussdes do governo
brasileiro para a implementagdo de politicas publicas que visem a sua
utilizagdo como uma das ferramentas do progresso tecnoldgico e do
desenvolvimento nacional.® Contudo, serd demonstrado que ainda ha

> Hoje j& esta devidamente consolidado na doutrina juridica que crescimento econémico
ndo equivale a desenvolvimento. Aquele é apenas um instrumento para a obtengao deste.
O verdadeiro desenvolvimento é aquele que promove a melhoria da qualidade de vida da
sociedade (HACHEM, 2013).

°Tem-se percebido um crescente aumento nos debates envolvendo a propriedade
intelectual na esfera governamental. Citem-se, como exemplos, as recentes discussoes
envolvendo o marco civil da internet e a revisao da lei de patentes (Lei n°® 9.279/1996).
Ademais, o Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada (Ipea) vem desenvolvendo uma série
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grandes obstaculos a serem vencidos, notadamente no que toca aos con-
tratos de transferéncia de tecnologia celebrados no Brasil.

3. Contratos de transferéncia de tecnologia

Examinada a importancia da tecnologia para o desenvolvimento
na sociedade atual, passa-se ao estudo do contrato de transferéncia de
tecnologia.

3.1. Conceito e classificagao

Para Czelusniak (2010, p. 12), a tecnologia pode ser definida como
“uma combinacdo entre técnica e conhecimento organizado’”.

Jd a transferéncia de tecnologia, conforme definigao da United Nations
Conference on Trade and Development - Unctad (2001), é o processo pelo
qual a tecnologia objeto de comércio ¢é distribuida. Independentemente
da formagéo de contrato, tal transferéncia significa comunica¢do entre
o titular da tecnologia e o receptor.

Barbosa (2003, p. 1093) afirma que a transferéncia de tecnologia “é
um processo de comercializagio de um bem que se constitui em fator
cognitivo da atividade empresarial”

No 4mbito do direito econémico, Figueiredo (2012, p. 640) conceitua
o contrato de transferéncia de tecnologia como “negociagdo econdmica e
comercial que, observados os preceitos legais, visa a promover o progresso
da empresa receptora e o desenvolvimento econémico do pais”.

No que tange a classificagdo das espécies de contratos de transferéncia
de tecnologia, legislacdes e doutrina ndo sao unissonas. A Lei da Proprie-
dade Industrial optou por ndo defini-las. A Lei n® 10.168/2000, alterada
pela Lei n® 10.332/2001, que instituiu a Contribui¢do de Intervenc¢do no
Dominio Econémico (CIDE) para financiar o programa de estimulo a in-
teragdo universidade-empresa para apoio a inovagao, dividiu os contratos
em (a) exploragdo de patentes ou de uso de marcas; (b) fornecimento de
tecnologia; e (c) prestagdo de assisténcia técnica (BRASIL, 2000).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) utilizou rol de
classificacdo maior. Para a autarquia federal, os contratos de transferéncia
de tecnologia podem ser divididos em (a) cessao e licen¢a de direitos de
propriedade industrial (exploragdo de patentes, exploragdo de desenho
industrial ou uso de marcas); (b) aquisi¢do de conhecimentos tecnolégi-

de estudos relacionados a propriedade intelectual, e o Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual (Gipi) tem realizado um trabalho de governanga da propriedade intelectual no
Brasil. Destaca-se, ainda, o Plano Brasil Maior, um programa do Governo federal que trata
da politica industrial, tecnoldgica e de comércio exterior do Brasil.
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cos (fornecimento de tecnologia e de prestagao
de servigos de assisténcia técnica e cientifica);
(c) franquia; e (d) licenga compulséria para
exploragio de patente.’

Comumente, a doutrina (BARBOSA, 2003,
p. 964-968; RIBEIRO; CZELUSNIAK, 2013, p.
24; TIMM, 2009, p. 80) divide os contratos de
transferéncia de tecnologia em (a) propriedade
industrial, licengas e cessdes que se referem a
um direito da propriedade industrial ja depo-
sitado ou registrado no INPI, como marcas,
patentes, desenhos industriais etc.; (b) tecno-
logia ndo patenteada, que ndo envolve direitos
da propriedade industrial objeto de registro na
autarquia federal, como segredos e know-how;
(c) servicos técnicos que envolvem a obten¢ao de
técnicas e métodos de aplicacao de tecnologia;
e (d) projetos de engenharia, como o projeto
turn-key, que contém as informagdes técnicas
e as tecnologias desenvolvidas para a criagdo de
uma planta industrial.®

3.2. Protecéao juridica dos contratos de
transferéncia de tecnologia no exterior

Os paises mais desenvolvidos economi-
camente controlam a maior parte da alta tec-
nologia produzida no mundo (TIMM, 2009,
p- 84). Para comprovar a assertiva, basta dizer
que, por cem anos, apenas trés escritorios de
patentes — Alemanha, Japdo e Estados Unidos

- ocuparam a primeira posi¢do em nimero de

" Tal classificagio esté prevista na Instru¢do Normativa
n® 16/13, que revogou o Ato Normativo n® 135/97. Com a
publicagdo da referida instrugio, a licenga compulsoria para
exploragdo de patente passou a ser classificada pelo INPI
como contrato de transferéncia de tecnologia.

*E oportuno diferenciar o ato de averbar e o de re-
gistrar contratos. O primeiro refere-se a contratos de uso
de marca, exploragao de patente e outros, ja devidamente
depositados ou registrados perante o INPI, ou seja, o ato
da autarquia federal ¢ de anotagao no pedido ou registro ja
existente. Enquanto, nos casos de contrato de know-how,
assisténcia técnica etc., ocorrerd o registro, uma vez que nao
hé qualquer anotagao prévia.

depositos de patentes (WIPO, 2013), ao passo
que os paises em desenvolvimento estdo em
clara desvantagem tecnoldgica.

Na década de 1970, a Unctad propds um
cddigo de conduta internacional sobre trans-
feréncia de tecnologia, com vistas a atenuar a
assimetria entre os titulares da tecnologia no
cenario mundial - as multinacionais oriundas
de paises ricos — e os paises carentes de tec-
nologia. Contudo, o cddigo nao vingou, em
decorréncia justamente da falta de consenso
entre os paises desenvolvidos e os em desen-
volvimento. Enquanto os primeiros, de politica
liberal, buscavam proteger suas tecnologias por
meio de regras da concorréncia, os segundos
mantinham uma politica protecionista contra as
multinacionais, em clara oposigao aos objetivos
dos primeiros (BARBOSA, 2002).

Em 1994, o Acordo TRIPS (em inglés, Agre-
ement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights), ao estabelecer padrdes mini-
mos de prote¢do para a propriedade intelectual
nos paises membros da Organizagdo Mundial
do Comércio (OMC), tratou da transferéncia
de tecnologia no ambito internacional (art. 40),
mas ndo foi capaz de reduzir as diferencas entre
os paises desenvolvidos e em desenvolvimento.’

° Conforme assinala Zucoloto (2013a, p. 66), “a hege-
monia dos Estados Unidos certamente desempenhou um
papel decisivo na emergéncia de TRIPS. [...] Como decor-
réncia da pressdo exercida pelo governo norte-americano,
tais negociagdes foram transferidas da OMPI - o férum
tradicional para acordos e convengdes de PI, que administra
as Convengoes de Paris e de Berna — para o GATT, com
implicagoes politicas importantes. A inser¢iao da agenda
de PI na Rodada Uruguai associou institucionalmente PI
e comércio, e aumentou a capacidade do United States
Trade Representative (USTR - Representante de Comércio
dos Estados Unidos) de coagir outros Estados a aceitar e
cumprir o novo regime de PI representado por TRIPS.
O poder econémico dos Estados Unidos foi amplamente
utilizado antes e durante as negociagoes deste acordo para
forcar os paises em desenvolvimento a aceitar os padroes
mais elevados de prote¢ao de PI nele incorporados. |[...]
Foi propicio para a aprovagdo do TRIPS que os paises que
ofereciam maior resisténcia ao acordo, e que eram os mais
acusados de violar direitos de PI, também eram altamente
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Além da normativa internacional, a trans-
feréncia de tecnologia é regulada pelo ordena-
mento juridico interno de cada pais, em especial
pelas leis que tratam da propriedade industrial e
da concorréncia. Nos Estados Unidos (TIMM,
2009, p. 50) e em paises membros da Unido
Europeia,'’ a analise de eventual abuso de po-
der econdmico passa ao largo dos escritorios
de marcas e patentes, cabendo as autoridades
antitruste e ao judicidrio, em observéncia as
suas leis de concorréncia.

A India, a despeito de seu passado prote-
cionista, flexibilizou recentemente suas regras
para excluir restri¢cdes a liberdade das partes nos
contratos de transferéncia de tecnologia — mais
uma vez aqui, nada de analise e fiscalizagdo do
escritério de marcas e patentes. Desde 2009,
os contratos sdo aprovados automaticamente,
independentemente de prazos contratuais e
valores remuneratdrios, com vistas a incentivar
aimportagdo de tecnologia, sem entraves legais
e burocréticos (JAGATIT, 2012, p. 120-121).

Ao analisar a experiéncia internacional, é
possivel concluir que, de forma geral, os con-
tratos de transferéncia de tecnologia sdo exami-
nados apenas no que toca a possiveis restri¢oes
de concorréncia e, portanto, submetidos as leis

dependentes do comércio com os Estados Unidos, e, por-
tanto, vulneraveis a suas sangdes comerciais”

'"Na Italia, por exemplo, os contratos de transferéncia
de tecnologia podem ser apresentados ao escritorio de mar-
cas e patentes italiano — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi -,
com vistas a produzir apenas efeitos contra terceiros, nos
casos de discussdo acerca da legitimidade para explorar o
objeto do contrato. No entanto, o escritério italiano nao
interfere nem fiscaliza o contetido das clausulas contratuais.
Assim, tanto na Italia, como nos demais paises membros
da Unido Europeia, a questdo é analisada sob a otica dos
artigos 101,102,106 e 107 do Tratado de Constituigdo
da Unido Europeia (TFEU - Treaty on the functioning
of the European Union) e da Regulagdo n® 772/2004, que
versa sobre transferéncia de tecnologia (AUTERI, 2012.
p. 520-550). A partir de maio de 2014, passou a vigorar na
Unido Europeia a Resolugao n°® 316/2014, em substituigao
a Regulagao n® 772/2004, que continha prazo de vigéncia
até abril de 2014.
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antitruste, sem qualquer ingeréncia dos escri-

torios de marcas e patentes em seu contetdo.

3.3. Protecao juridica dos contratos de
transferéncia de tecnologia no Brasil

No Brasil, diversas sdo as normas que tra-
tam de transferéncia de tecnologia, entre elas
legislacdes tributarias (Lei n® 4.131/1962; Lei
n° 10.168/2000, normas regulamentares sobre
imposto de renda etc.), concorrenciais (Lei
n°12.529/2011), da propriedade industrial (Lei
n°®9.279/96), além de atos normativos do INPI
(IN PR n® 16/13").

A regulagdo da transferéncia de tecnologia
depende diretamente da politica econdmica
adotada pelo pais - e as diversas mudancas de
orientacdo politico-ideolégicas por que o Brasil
passou nos ultimos cinquenta anos ndo deixam
duavidas a esse respeito.

Na década de 1970, o Brasil, assim como
muitos paises da América Latina, seguia um
modelo econdémico protecionista, centrado no
estimulo a substituicdo das importagdes, em
prol das empresas nacionais (LEITAO, 2011,
p. 57-64).

Nesse cenario politico, a Lei n® 5.648/1970
criou o INPI, autarquia federal vinculada ao
Ministério da Industria e do Comércio. Em seu
art. 2%, paragrafo unico, estabeleceu-se que o
INPI adotaria, com vistas ao desenvolvimento
economico do pais, medidas capazes de acelerar
e regular a transferéncia de tecnologia.'”

" A Instrugdo Normativa n® 16/13, que revogou o Ato
Normativo n® 135/97, dispoe sobre a normalizagio para
a averbagio e o registro de contratos de transferéncia de
tecnologia e de franquia.

2“Art 2°. O Instituto tem por finalidade principal
executar, no ambito nacional, as normas que regulam a
propriedade industrial tendo em vista a sua fungao social,
econdmica, juridica e técnica. Pardgrafo unico. Sem prejuizo
de outras atribuigdes que lhe forem cometidas, o Instituto
adotard, com vistas ao desenvolvimento econdmico do Pais,
medidas capazes de acelerar e regular a transferéncia de téc-



Com base em sua lei de regéncia, no antigo Codigo da Propriedade
Industrial (Lein®5.772/71) e no Ato Normativo n® 15/75, todas afinadas
com a politica protecionista da época, o INPI usava de extremo rigor na
analise dos contratos e interferia diretamente na autonomia da vontade
das partes. Essa orienta¢do, adotada até o fim da década de 1980, levou
ao indeferimento de diversos contratos de transferéncia de tecnologia ou,
ainda, a aprova¢io mediante exclusio de clausulas consideradas proibidas
ou inclusdo de outras de cunho obrigatdrio (VIEGAS, 2007, p. 64-67).

Na obra coletiva elaborada pelo escritdrio de advocacia Dannemann,
S. Bigler & Ipanema Moreira (I0S, 2003, p. 345), o papel do INPI, a época,
foi assim sintetizado:

“O INPI era considerado um guardido do desenvolvimento tecnolégico
e possuia o poder discriciondrio de livre apreciagdo dos contratos de
transferéncia de tecnologia, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ato
Normativo n® 15/75 e, muitas vezes, o seu proprio entendimento sobre a
matéria e impacto econdmico, em prol do interesse publico”

O excessivo dirigismo estatal dificultou - sendo impediu - o ingresso
de tecnologia estrangeira no Brasil. O INPI comemorou o fato de que,
no periodo entre 1978 e 1983, o nimero de contratos indeferidos subiu
assombrosamente de 4,7% para 27,3% (ARRUDA, 1984).

Como os agentes privados do mercado sempre buscam alternativas
e encontram caminhos para realizar os negdcios que lhes interessam, a
politica do INPI levou ao descumprimento de normas fiscais e cambiais
- 0 que, logicamente, ndo foi motivo de celebragio pelo governo. E que
se tornou pratica comum a assinatura de contratos de gaveta e contratos
paralelos aos submetidos ao INPI (VIEGAS, 2007, p. 69-70).

A década de 1990 foi marcada por importantes transformag¢des no
quadro politico-econdémico-juridico brasileiro. Houve a redemocratiza-
¢do do sistema politico, a promulgacdo da Constituigdo da Reptblica, a
abertura dos mercados brasileiros aos produtos importados, o lancamento
do Plano Real, a estabilizagdo da inflagdo e inimeras privatizagdes (LEI-
TAQ, 2011, p. 75).

E importante mencionar ainda o aprimoramento da politica na-
cional de defesa da concorréncia pelo advento da Lei Antitruste — Lei
n® 8.884/94", que atribuiu ao Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (CADE) maior autonomia para o controle dos efeitos an-

nologia e de estabelecer melhores condi¢des de negociagao e utilizagao de patentes, cabendo-
-lhe ainda pronunciar-se quanto a conveniéncia da assinatura, ratificagio ou dentncia de
convengdes, tratados, convénio e acérdos sobre propriedade industrial” (BRASIL, 1970).

"Hoje, revogada pela Lei n® 12.529/2011.
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ticoncorrenciais, inclusive no mercado de transferéncia de tecnologia
(FORGIONT, 2013, p. 194).

Os bons ventos da mudanga também alcangaram o INPI. A autar-
quia adotou medidas flexiveis e liberalizantes na analise dos contratos
de transferéncia de tecnologia, com vistas a incrementar o processo de
inovagdo tecnologica.

No contexto dessa nova orientagio, os diplomas normativos internos
também passaram por modificagdes importantes: houve a revogacdo do
Ato Normativo n® 15/75, que prescrevia as cldusulas permitidas e vedadas
nos contratos, e a importante edi¢do do Ato Normativo n® 120/93, que
determinava que ao INPI cabiam tdo somente averbagdes e registros
de contratos de transferéncia de tecnologia, sem qualquer controle das
clausulas contratuais ou intromissdo na liberdade das partes (VIEGAS,
2007, p. 72).1

O passo seguinte foi a promulgacdo da atual Lei da Propriedade
Industrial - Lei n® 9.279/1996, que nasceu para atender as pressoes dos
paises desenvolvidos — em especial, dos Estados Unidos" - e, ainda, as
disposi¢oes do Acordo TRIPS. Como nédo poderia deixar de ser, a Lei tem
carater liberalizante e ndo possui nenhum dispositivo legal que prescreva
controle dos contratos de transferéncia de tecnologia por parte do INPL'¢
Pelo contrario, a Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 240, alterou
o artigo 2° da Lei n® 5.648/70, que criara o INPI, dando-lhe a seguinte
redacio:

“Art. 22 O INPI tem por finalidade principal executar, no 4mbito nacional,
asnormas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua fun-
¢do social, economica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se quanto
a conveniéncia de assinatura, ratificaciao e dentincia de convengdes, trata-
dos, convénios e acordos sobre propriedade industrial” (BRASIL, 1996).

Como se percebe da leitura acima, foi suprimido o paragrafo tnico do
art. 2° da Lei n® 5.648/70, que determinava ao INPI a adogdo de medidas

" Para Barbosa (2003, p. 982-983), a revogagdo do Ato Normativo n° 15/75 e a edigao
do Ato Normativo n® 120/93 foram completamente ilegais, uma vez que nao havia amparo
legal, & época, para suprimir do INPI a competéncia de controlar os contratos de transfe-
réncia de tecnologia.

'*Na década de 1990, os Estados Unidos aplicaram uma série de sangdes ao Brasil, como
forma de pressionar o Pais a aumentar a protegdo aos direitos da propriedade intelectual,
em especial proteger as patentes de medicamentos (TIMM, 2009, p. 70).

'O capitulo da Lei da Propriedade Industrial, que trata da transferéncia de tecnologia,
tem apenas um artigo que, por sua vez, nao prevé poder ao INPI de fiscalizar ou controlar
o contetido dos contratos: “Art. 211. O INPI fard o registro dos contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em
relagdo a terceiros. Paragrafo iinico. A decisdo relativa aos pedidos de registro de contratos
de que trata este artigo serd proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
pedido de registro” (BRASIL, 1996).
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capazes de acelerar e regular a transferéncia de
tecnologia, com vistas ao desenvolvimento eco-
ndémico do pais. Isso quer dizer que ao INPI nao
cabe qualquer analise ou interferéncia no conte-
udo dos contratos de transferéncia de tecnologia.
Nio ha permissdo legal para nenhuma medida
nesse sentido (VIEGAS, 2007, p. 72-75)."

A previsao da Lei da Propriedade Industrial
estava em perfeita consonéncia com o Ato Nor-
mativo n® 120/93 do INP], ou seja, a orientagdo
legal era a de ndo interferéncia nos contratos de
transferéncia de tecnologia.

Em 1997, porém, houve nova guinada de
rumo. O INPI revogou o referido Ato Norma-
tivo e editou o de n® 135/97, que estabeleceu:

“Normalizar os procedimentos de averbagdo
ou registro de contratos de transferéncia de
tecnologia e de franquia, na forma da LPI e
delegislagdo complementar, especialmente a
Lein®4.131, de 3 de setembro de 1962, Lei n®
4.506, de 30 de novembro de 1964, e normas
regulamentares sobre o imposto de renda,
Lei n® 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, Lei n®
8.955, de 15 de dezembro de 1994, e Decreto
Legislativo n® 30, de 30 de dezembro de 1994,
combinado com o Decreto Presidencial n®
1.355, da mesma data” (INPI, 1997).

Com isso, o INPI volta a controlar o cumpri-
mento das leis citadas no ato e, apesar da ausén-
cia de restrigdes explicitas, retoma, na pratica,
sua postura intervencionista e fiscalizadora dos
contratos de transferéncia de tecnologia.

O Ato Normativo n® 135/97 e todos os
demais atos publicados até 31/12/2012 foram
recentemente revogados pela Resolu¢ao n® 1,
de 18/3/2013. Nascia a esperanga, entre 0s ope-

”Em sentido oposto, Barbosa (2003, p. 983-984)
entende que as legislagdes cambiais e tributdrias conferem
competéncia delegada ao INPI para atuar como assessor,
ex ante, da Receita Federal e do Banco Central na anilise
dos contratos de transferéncia de tecnologia.

radores da propriedade industrial, de que o
INPI, finalmente, limitar-se-ia a apenas analisar
aspectos atinentes a propriedade industrial para
o registro/averbagao dos contratos.

A esperanga findou com a publicacdo da
Instru¢ao Normativa n® 16/2013, que traz
pouca alteracdo em relagdo ao conteudo de sua
antecessora.'® Ao invés de reduzir sua esfera de
atuacio, a normativa ampliou-a com a inclusdo
da necessidade de averbagéo de licenga compul-
soria para exploracio de patente.

Em suma, a despeito da falta de amparo na
legislagdo infraconstitucional, o INPI segue
adotando uma postura intervencionista, nos
moldes da praticada na década de 1970.

3.4. Fungoes da averbagao/registro; regras
escritas e nao escritas para aprovacao de
contratos de transferéncia de tecnologia pelo
INPI

Os contratos que envolvem transferéncia
de tecnologia estdo sujeitos a averbagiao ou ao
registro perante o INPI para produzirem efei-
tos em relagdo a terceiros. E o que determina
o art. 211" da Lei da Propriedade Industrial
(BRASIL, 1996).

'"Vale notar que a Instrugdo Normativa n® 16/2013
praticamente repetiu os dispositivos legais constantes
do Ato Normativo n® 135/97, sem sequer notar que a
Lei n° 8.884/94, Lei Antitruste, foi revogada pela Lei n®
12.529/2011: “Art. 1* Normalizar os procedimentos de
averbagdo ou registro de contratos de transferéncia de tec-
nologia, de franquia e de licenga compulséria de patente, na
forma da LPI e da legislagdo complementar, especialmente
a Lei n® 4.131, de 3 de setembro de 1962; Lei n® 4.506, de
30 de novembro de 1964, e normas regulamentares sobre
imposto de renda; Lei n° 7.646, de 18 de dezembro de 1987;
Lein®8.383, de 31 de dezembro de 1991; Lei n° 8.884, de 11
de junho de 1994, Lei n° 8.955, de 15 de dezembro de 1994,
e Decreto Legislativo n® 30, de 30 de dezembro de 1994,
combinado com o Decreto Presidencial n® 1.355, da mesma
data, Decreto n® 3.000, de 26 de marco de 1999, e Decreto
n° 3.201, de 6 de outubro de 1999 e Decreto n® 4.830, de 4
de setembro de 2003” (INPI, 2013).

YO artigo 211 da Lei da Propriedade Industrial foi
devidamente transcrito na nota de n® 16.
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Além do efeito erga omnes, previsto no
dispositivo legal acima mencionado, a averba-
¢do/registro de contratos no INPI possibilita a
remessa de royalties ao exterior — observadas
as disposi¢des legais vigentes, tais como a Lei
n® 4.131/1962 e a Resolugao n® 3.844/2010 do
Banco Central do Brasil -, bem como o enqua-
dramento dos pagamentos feitos pelo licenciado
para fins de dedutibilidade fiscal, respeitadas
as normas previstas nas legislacoes especificas,
Lei n® 4.131/1962, Lei n® 8.383/1991, Decreto
n°®3.000/1999 e Portaria MF n°®436/1958 (INPI,
2013b).2°

A averbagdo ou registro dos contratos ¢é
necessaria, assim, para oponibilidade contra
terceiros, obtenc¢do de autorizagdo do Banco
Central para remessa do pagamento & empresa
estrangeira detentora da tecnologia transferida
e para fins de dedutibilidade fiscal.

Em um nicho extremamente internacional,
em que o Brasil ainda ¢ dependente de tecno-
logia estrangeira, muitos — sendo a maior parte
— dos contratos de transferéncia de tecnologia
passam necessariamente pelo crivo do INPL

Dai comegam os problemas. O INPI possui
uma série de requisitos — alguns sem qualquer
amparo legal - para registrar/averbar os con-
tratos de transferéncia de tecnologia. Vejam-se
alguns:

(i) nos contratos envolvendo empresa bra-
sileira e sua controladora, para fins de deduti-
bilidade fiscal, a remuneragdo esta limitada ao
percentual de cinco por cento da receita bruta.
Nesse caso, nos termos do art. 1° de sua Instru-

* As fungdes de averbagao/registro dos contratos de
transferéncia de tecnologia mencionadas no presente artigo
sao as determinadas pelo INPI e corroboradas pela maior
parte da doutrina. No entanto, para Barbosa (2003, p. 993),
as fun¢des do registro saio muito mais amplas, incluindo
o reconhecimento do interesse publico na transferéncia
de tecnologia, a comprovagao de que a licenga de marcas
ou patentes apresenta condigdes legais para sua regular
exploragao, a legalidade dos contratos do ponto de vista
do direito dos consumidores, entre outras.

54 | Revista de Informagao Legislativa

¢ao Normativan® 16/13, a autarquia atuaria em
cumprimento a Lei n°4.131/1962, que disciplina
a aplicagdo do capital estrangeiro e as remessas
de valores para o exterior (art. 12).

Tal postura ¢é criticada pela doutrina espe-
cializada. Conforme analise de Viegas (2007,
p- 76), ao INPI ndo cabe o papel de impedir
registros com base na referida lei:

“A dedutibilidade fiscal é um direito, outor-
gado pela legislagdo do Imposto de Renda
as empresas, para que deduzam do seu re-
sultado financeiro determinadas despesas.
Somente uma fiscalizagdo da Secretaria da
Receita Federal podera, pois, determinar se
uma empresa abusou do direito de dedugio
legal. Como o processo de averbagao e regis-
tro de contratos por parte do INPI antecede,
necessariamente, qualquer pagamento ou
despesa relativa a royalties ou remuneragao
por transferéncia de tecnologia, ao INPI
cabe informar, as empresas que submetem
contratos de transferéncia de tecnologia a
averbagdo e registro, quais sdo os limites
de dedutibilidade que poderdo ser usados,
no futuro, por essas empresas licenciadas
ou adquirentes de tecnologia. A fun¢do do
INPI, nesse caso, pois, deve ser meramente
informativa”

(ii) nos contratos de fornecimento de tecno-
logia, a autarquia exige que a remuneragao seja
estabelecida de acordo com os niveis de pregos
praticados nacional e internacionalmente em
contratacdes similares. Essa exigéncia, sem
qualquer fundamento juridico, autoriza o INPI
a avaliar os valores negociados entre as partes,
de acordo com a sua discricionariedade;

(iii) o prazo de validade dos contratos de
know-how ¢é limitado a cinco anos, renovaveis,
de acordo com a discricionariedade do INPI,
por mais cinco. A entidade fundamenta essa
exigéncia no art. 12 da Lei n® 4.131/1962.*' No

2 “Art. 12. As somas das quantias devidas a titulo de
‘royalties’ pela exploragdo de patentes de invengao, ou uso



entanto, o referido dispositivo legal apenas trata do prazo de dedutibilida-
de fiscal que, por 6bvio, ndo tem o condao de limitar o prazo de contratos
celebrados entre partes privadas;

(iv) a autarquia néo registra licenca de know-how, alegando néo ser
possivel a devolugio de tecnologia ao fim do contrato, o que favorece o
receptor — empresa nacional — a continuar colhendo beneficios do objeto
do contrato sem o pagamento adicional de royalties, apos o periodo de
dez anos (conforme limita¢gio mencionada no item acima) (IDS, 2003,
p- 306). Em total descompasso com a realidade mundial, tal exigéncia
causa profundo desconforto a empresa estrangeira e, por vezes, acaba
por desestimular a celebragdo de contratos de know-how.

Importante esclarecer que a Instru¢do Normativa n® 16/2013, que
dispde sobre a averbagdo e o registro de contratos de transferéncia de
tecnologia e de franquia, ¢ silente quanto aos requisitos acima mencio-
nados. Trata-se, assim, de um conjunto de regras ndo escritas, exigidas
pelos agentes publicos diante de casos concretos. Em outras palavras, ndo
ha hoje uma normativa que regule o procedimento interno do INPI na
apreciacao dos contratos.

A esse respeito, confira-se a critica nos comentdarios de Dannemann
(IDS, 2003, p. 301): “institucionalizou-se um modus operandi peculiar no
procedimento de averbagdo dos contratos chamado de ‘entendimento do
INPI" que sdo regras ndo escritas e obtidas do pensamento comum dos
examinadores sobre determinada matéria”.

Como se percebe, a despeito da auséncia de competéncia legal, o INPI,
na pratica, atua como 6rgéo fiscalizador dos contratos de transferéncia
de tecnologia.

Nesse sentido, Viegas (2007, p. 81) é enfatica ao afirmar que:

“Entende o INPI continuar autorizado, e, mais que isto, obrigado, por
forga legal, a controlar — além dos aspectos da propriedade industrial —
também os aspectos relativos a tributagao, os aspectos cambiais e os as-
pectos anticoncorrenciais dos contratos de licenciamento e transferéncia
de tecnologia submetidos a sua apreciagdo.”

A andlise do cendrio acima nao deixa maiores duvidas de que essa
politica intervencionista do INPI contribui para o baixo avango tec-

de marcas de industria e de comércio e por assisténcia técnica, cientifica, administrativa
ou semelhante, poderio ser deduzidas, nas declaragoes de renda, para o efeito do art. 37 do
Decreto n® 47.373 de 07/12/1959, até o limite maximo de cinco por cento (5%) da receita
bruta do produto fabricado ou vendido. [...] § 3° As despesas de assisténcia técnica, cientifica,
administrativa e semelhantes, somente poderao ser deduzidas nos cinco primeiros anos do
funcionamento da empresa ou da introdugao de processo especial de producdo, quando
demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por
autorizagdo do Conselho da Superintendéncia da Moeda e do Crédito” (BRASIL, 1962).
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nolégico nacional. A despeito de o Brasil ja ter ocupado posicdo de
destaque na propriedade industrial - em 1809, tornou-se o quarto pais
do mundo a ter sua propria lei de patentes (CERQUEIRA, 2010, p. 4) -,
hoje ocupa a acanhada 24* posi¢ao em dep6sitos de patentes de valida-
de internacional, atrds de outros paises do BRICS, como Russia, India
e China (WIPO, 2012) - muito pouco para um pais que figura como
a sexta maior economia do mundo, lado a lado com a Gra-Bretanha
(BACEN, 2013).

Dado sintomatico desse quadro é o numero de depositos de patentes
realizado por nacionais junto ao INPI, que se manteve praticamente
inalterado nos ultimos anos. Ao compararmos os dep6sitos de patentes
nos anos de 2001, 7.061 e 2011, 7.764, é possivel verificar apenas um
pequeno crescimento (INPI, 2013a).

Nio é diferente em relacdo ao niimero de contratos de transferéncia de
tecnologia levados a analise do INPI. Entre os anos 2000 e 2011 (primeiro
e tltimo anos disponibilizados no sitio eletronico da autarquia federal),
o INPI analisou aproximadamente o mesmo nimero irrisério de con-
tratos de transferéncia de tecnologia. Em 2000, foram 2.999 contratos;
em 2002, 3.173; em 2011, 2.660 contratos (INPI, 2013c). Praticamente
nao houve crescimento; ao contrario, ocorreu até uma pequena redugio
do nimero de contratos levados ao crivo do INPI no ano de 2011 em
comparagdo ao de 2000.

A auséncia de crescimento do numero de contratos destoa do cres-
cimento econdémico alcancado pelo Brasil na ultima década, com PIB
aproximado de 2,253 trilhdes de dolares (WORLD BANK GROUP, 2013).

Duas conclusdes parecem possiveis. A primeira é que as empresas
néo tém celebrado tais contratos no Brasil. A segunda é que as empresas,
diante dos obstaculos impostos pela autarquia federal, tém evitado levar
0s seus contratos a registro ou averbagao.

O cenario acima narrado joga luz no fato de que o intervencionismo
estatal nos contratos de transferéncia desestimula o avango tecnoldgico
no Brasil e pode ser considerado um dos fatores a impedir seu maior
crescimento economico e social.

4. Custos de transacao nos contratos de transferéncia de
tecnologia

A escola da Analise Econdmica do Direito ou Law and Economics®
difundiu-se apds a publica¢éo, no ano de 1961, do artigo The Problem

*Néo ha uma nomenclatura unica que represente 0 movimento que ora se estuda.
Diversas sdo as possibilidades: Analise Econdmica do Direito (AED), Law and Economics,
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of Social Cost, de Ronald Coase, professor da Universidade de Chicago.
Também contribuiram, de forma importante para os primeiros passos
desse método, as obras Some Thoughts on Risk Distribution and the Law
of Torts (1961) e Economic Analysis of Law (1973), de Guido Calabresi e
Richard Posner, respectivamente (SZTAJN, 2005, p. 74).

Essa escola parte da aplicagdo de métodos econdmicos — em especial
da microeconomia - na avalia¢do das consequéncias das normas e insti-
tuicoes juridicas (RIBEIRO; GALESKI JUNIOR, 2009, p. 53-59). Como
explica Gico Junior (2011, p. 18), a analise econdmica do direito examina,
pois, o direito de acordo com suas consequéncias:

“A Anilise Econdmica do Direito é um movimento que se filia ao con-
sequencialismo, isto ¢, seus praticantes acreditam que as regras as quais
nossa sociedade se submete, portanto, o direito, devem ser elaboradas,
aplicadas e alteradas de acordo com as suas consequéncias no mundo real,
e ndo por julgamentos de valor desprovidos de fundamentos empiricos
(deontologismo).”

A mudanga de paradigma esta na analise dos problemas reais da
sociedade, ou seja, a analise econdmica do direito se preocupa com a
“aplicagdo dos conceitos da Economia ao mundo real” (ZYLBERSZTAJN;
SZTAJN, 2005, p. 5-6).

Um dos desdobramentos académicos da analise econdmica foi o
desenvolvimento da teoria da eficiéncia. De acordo com essa teoria,
o individuo racional tende a escolher, quando hd mais de uma opgo,
aquela que melhor atenda aos seus interesses, observada a relagéo custo-
-beneficio (BITTENCOURT, 2011, p. 29). A teoria da eficiéncia ganhou
adeptos, que buscaram fundamentar a edi¢do de toda e qualquer norma
juridica a partir de seu primado. Colecionou também inumeros outros
criticos por desconsiderar valores éticos na busca da eficiéncia, o que
poderia ensejar, por exemplo, a defesa do comércio de érgaos ou de outros
negdcios moralmente reprovaveis (RIBEIRO; GALESKI JUNIOR, 2009,
p. 55). Nesse contexto, a confusio entre principio da eficiéncia e andlise
econdmica acabou por estigmatizar esta ultima.

Tais criticas a andlise econdmica, porém, ndo se justificam. A questdo
é diferenciar a teoria da eficiéncia da analise econémica e compreender
0 escopo a que se presta esta tltima. Inegavelmente, ndo é uma analise
valorativa, mas sim analitica e, nesse estrito sentido, tem grande valor.

Veja-se, a esse respeito, o que pondera Salomao Filho (2002, p. 38-39):

Escola de Chicago, Nova Economia Institucional (NEI), Analise Econoémica do Direito e
das Organizagoes etc. A depender da teoria, método e do proprio académico, adota-se um
nome ou outro (RIBEIRO; GALESKI JUNIOR, 2009, p. 53-67).
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“Em especial a partir do final dos anos 70 e durante os anos 80, a anilise
econdmica do direito ganha uma distinta conotagao ideoldgica. Isso por
uma razdo muito simples. Grande parte, sendo a quase totalidade, de
seus seguidores faz parte da chamada Escola de Chicago, cujo idedrio
liberal é fartamente conhecido. Por essa razdo, a partir sobretudo desse
periodo, a Andlise Econdmica do Direito passa a ser identificada ou
talvez confundida com a chamada “Teoria da Eficiéncia”. Essa indevida
identificagdo responde por muitas de suas criticas e até por seu declinio
tedrico nos anos 90.

A razdo para isso é simples. Essa teoria nao pretende ser apenas anali-
tica, como ¢ a andlise econdmica do direito. Pretende isso sim erigir a
pardmetro de orientagdo das normas juridicas o chamado “principio da
eficiéncia” Segundo esse principio, as normas juridicas sdo eficientes
“quando permitem a maximizagdo de riqueza global, mesmo que isso
seja feito a custa de prejuizo a um agente econoémico especifico”

[...]

E, portanto, necessario restringir a analise econdmica do direito a um
instrumento exclusivamente analitico, sem atribuir-lhe qualquer carater
valorativo. Entdo, sim, a teoria tem verdadeira utilidade, inclusive no

»

campo societario, como se vera.

Entre varios conceitos econdmicos, como eficiéncia, escolha racional,

falhas de mercado, assimetria de informacao e externalidades, a escola

Law and Economics também trabalha com a teoria dos custos de transacao.

Coase, em seu artigo The Nature of the Firm (1937), foi o primeiro a

chamar atengdo para o conceito de firma ligado aos custos de transagao.

Segundo o autor, em clara oposi¢ao a teoria neoclassica — fundada na

prevaléncia do mercado de concorréncia perfeita, em razdo do equilibrio

entre oferta e demanda —, hd sempre custos nas relacdes entre os agentes
econdmicos (COASE, 1937, p. 5-7).
Conforme assinalam Zylbersztajn e Sztajan (2005, p. 1-2):

“Segundo o Teorema de Coase, em um mundo hipotético sem custos de
transagéo (pressuposto da Economia Neocldssica), os agentes negociarao
os direitos, independentemente da sua distribui¢do inicial, de modo a
chegar a sua alocagéo eficiente. Nesse mundo, as instituigdes ndo exercem
influéncia no desempenho econémico.

[...]

Ao criticar a andlise econdmica ortodoxa, Coase enfatizou que, no mundo
real, os custos de transagdo sao positivos e, ao contrario do que inferem
os neocldssicos tradicionais, as instituigdes legais impactam significati-
vamente o comportamento dos agentes econdmicos.”

Décadas mais tarde, os estudos de Coase serviram de base para o

desenvolvimento da Nova Economia Institucional, cujos grandes tedricos

sao Douglass North e Oliver Williamson.
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North (1990, p. 12), ganhador do prémio Nobel de 1993, desenvolveu
seus estudos focado na ideia de que as institui¢des — por ele conceitu-
adas como as “regras do jogo” - sdo pontos chave no desenvolvimento
econdmico de uma nagio.

Williamson, também economista americano, ganhador do Prémio
Nobel de 2009, desenvolveu a Teoria dos Custos de Transagdo, compo-
nente importante da Nova Economia Institucional - NEI

Para o economista, as institui¢des e firmas sdo resultado da busca
pela minimizagdo dos custos de transa¢do. Williamson (1985, p. 20-21)
define custos de transagdo como “costs of running the economic system”
(ou, em traduqéo livre, custos para a manutengao do sistema econdmi-
co) e divide tais custos em dois momentos distintos: (i) ex ante, ou seja,
antes da celebragdo do contrato; e (ii) ex post, como sendo custos para
implementa¢do, manutencgdo e eventual correcdo do contrato. Como
consequéncia, contingéncias ndo previstas ex anfe significardo custos
ex post de renegociagao de desvios do contrato, que as partes terdo que
administrar.

Cada doutrinador, no entanto, apresenta sua propria no¢ao dos custos
de transagdo. Para Cooter e Ulen (2010, p. 120-124), por exemplo, os
custos de transagdo estdo divididos em custos de busca, custos de arranjo
ou acordo e custos de execugio.

Pinheiro e Saddi (2005, p. 61), por sua vez, ligam os custos de tran-
sagdo a cinco atividades necessarias para a viabiliza¢ao de transagoes:
(i) busca de informagao acerca das regras, comportamento dos agentes
e situagdes em que funcionam; (ii) negociagéo; (iii) realizagdo e for-
malizagdo dos contratos, inclusive o seu eventual registro nos érgaos
competentes, de acordo com as disposi¢des legais; (iv) monitoramento
para fins de verificagdo do cumprimento do contrato; e (v) aplicagdo
do contrato.

Importa-nos, para o presente artigo, principalmente o terceiro item
mencionado acima - realiza¢do e formalizagdo dos contratos, inclusive
o seu eventual registro nos 6rgaos competentes.

Os contratos de transferéncia de tecnologia, com vistas a cumprir
uma série de fun¢des analisadas anteriormente, devem ser levados a
registro/averbagao no INPI. O registro em si ja gera custos, uma vez que
¢ necessario o pagamento de taxas para que a autarquia federal exami-
ne o instrumento. Afora tal pagamento, interessa analisar os custos de
transagdo provenientes justamente das descabidas exigéncias do INPI.

A primeira vista, para aqueles que ndo militam na 4rea, até poderia
parecer que, cumpridas as formalidades previstas na Instru¢ao Normativa
n?16/13, o contrato seria automaticamente registrado ou averbado pelo
INPI. O que ocorre na pratica ndo é assim. O INPI limita a liberdade
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contratual das partes, por meio da exigéncia de clausulas ou exclusdo
de outras para aprovag¢éo de contratos de transferéncia de tecnologia.

Diante desse cendrio, as partes tém custos que extrapolam suas legiti-
mas expectativas. Para além da natural contratagdo de advogados especia-
lizados e compreensdo do quadro legal, a empresa estrangeira detentora
de tecnologia se vé envolvida em um intrincado procedimento que tolhe
a forma usual com que costuma realizar seus negdcios mundo afora.

Apds compreender as limitagdes que lhe serdo impostas para celebra-
¢do do contrato pela entidade publica, a negociagdo com o empresario
brasileiro fica dificilima. O poder de barganha, que normalmente jé pende
para o estrangeiro, fica ainda maior, ou seja, as condigdes de negdcio terdo
de lhe ser muito mais favoraveis para haver acordo.

Afora tais questdes, Ribeiro e Czelusniak (2013, p. 22) alertam que as
caracteristicas do negdcio envolvendo tecnologia - e a possibilidade de
sua rapida obsolescéncia — exigem que tais contratos sejam celebrados
de forma rapida. Contudo, considerando as exigéncias e intervengdes do
INPI, dificilmente as partes conseguem realizar contratos dessa natureza
de forma célere.

Aligdo classica de Coase (2008, p. 12) é a de que esses custos precisam

ser levados em consideracio — e podem até mesmo inviabilizar o negdcio:

“Para que alguém realize uma transagao, ¢ necessario descobrir quem é a
outra parte com a qual essa pessoa deseja negociar, informar as pessoas
sobre sua disposi¢ao para negociar, bem como sobre as condigdes sob
as quais deseja fazé-lo, conduzir as negociagdes em dire¢do a barganha,
formular o contrato, empreender meios de inspe¢do para se assegurar que
os termos do contrato estio sendo cumpridos, e assim por diante. Tais
operagées sdo, geralmente, extremamente custosas. Custosas o suficiente
para evitar a ocorréncia de transagdes que seriam levadas a cabo em um
mundo em que o sistema de pregos funcionasse sem custos.”

Nesse sentido, Pinheiro e Saddi (2005, p. 64) concluem: “o aumento
dos custos de transacdo afeta as decisdes dos empresarios”

Some-se a isso o fato de que os custos de transa¢ao da propriedade
imaterial sdo invariavelmente superiores aos da propriedade fisica, como
destacam Landes e Posner (2003, p. 8, tradu¢ao nossa):

“A principal diferenca entre o direito da propriedade intelectual e o direito
da propriedade fisica (direitos reais) é que os custos de transa¢do tendem
a ser muito maiores no primeiro. Essa diferenca advoga em favor de uma
menor fixa¢do de direitos (ou regras) na propriedade intelectual””

*No original: “The principal difference between the law of intelectual property and
the law of physical property is that transactions costs tend to be much higher in the former

60 | Revista de Informagao Legislativa



A nefasta consequéncia é que as partes
passam a repensar a viabilidade do negocio.
E aqui se trata do recuo de ambas as partes. O
estrangeiro descobre estar diante de um negdcio
em que sua assimetria informacional é enorme
(regras ndo escritas e grande casuistica) e sua
forma de contratar estd limitada. Como resulta-
do, seu preco se eleva e a margem de lucro pre-
tendida sobe. Da parte do empresario brasileiro,
o esforgo para obter aquela tecnologia precisa
aumentar; logo, o preco a pagar sera maior e
sua margem de lucro, menor.

Nesse cenario, é natural que o cooperati-
vismo das partes seja muito baixo e as partes
negociem de forma acirrada. A estrangeira -
principalmente a norte-americana, forte na po-
litica do “not giving in anything”** - adota uma
postura mais bélica e pouco aberta a ceder. Um
contrato pouco vantajoso para ambas as partes
possivelmente ndo gerara novos negdcios no
futuro. E, na linha do que ensina Axelrod (2010,
p- 121-122), o cooperativismo passa necessaria-
mente pela valorizagdo do futuro, pela crenca
de formacio de uma relagdo mais duradoura:

“A maneira mais direta de fazer com que a co-
operagdo seja duradoura ¢ incentiva-la. [...]
Outra maneira de aumentar a importancia
do futuro é fazer com que as interagdes sejam
mais frequentes. Nesse caso, a interacao se-
guinte ocorre mais rapidamente e, portanto,
a proxima jogada tem grande importancia.
Esse aumento da taxa de interagdo seria,
portanto, refletido num aumento de p, a
importancia da proxima jogada em relagdo
ajogada atual”

case. This difference argues for less extensive propertization
of intelectual than of physical property”.

**Essa postura muito combativa e pouco cooperativa
em negociagdes muitas vezes acaba por prejudicar os norte-
-amercianos em algumas situagdes. Bem por isso, ganhou
muitos adeptos a teoria da negociagdo mais cooperativa
desenvolvida na Universidade de Harvard (FISCHER; URY,
PATTON, 2011, p. 53).

E importante notar que o parametro de des-
conto p, baseia-se na importancia de uma joga-
da, e ndo no tempo, com a seguinte. Portanto, se
os jogadores considerarem que uma recompen-
sa no prazo de dois anos valeria apenas metade
do que no presente, uma forma de promover
a cooperagdo seria tornar as interagoes mais
frequentes. Com base na teoria desenvolvida
por Williamson e nas ligdes sobre cooperagio,
percebe-se que o INPI ndo desempenha papel
de instituicdo minimizadora dos custos de
transagdo. Pelo contrério, sua postura leva ao
aumento consideravel dos custos de transagao
até o ponto de impedir a celebragdo dos nego-
cios envolvendo transferéncia de tecnologia.

5. Possiveis solugdes para promogao
do desenvolvimento

Diante do que foi apresentado até aqui,
parece claro que hd necessidade de se pensar
em alternativas para corrigir o problema. Apre-
sentam-se aqui duas possiveis solucdes, a fim
de estimular o debate na comunidade juridica.

A primeira esta relacionada a mudanca da
pratica do INPI em controlar e fiscalizar o conte-
udo de contratos de transferéncia de tecnologia.
O excessivo dirigismo estatal aumenta os custos
de transacio e reduz a transferéncia de tecnolo-
gia, o que, em ultima analise, ndo condiz com
a politica econdmica adotada hoje pelo Brasil.

Nas palavras de Zylbersztajn e Sztajan (2005,
p. 6), “o Estado tem o papel fundamental de
garantir as institui¢des, dar-lhes seguranca,
criando as condi¢des para o funcionamento
dos mercados” Como ensinam Ribeiro e Alves
(2013, p. 11), “[d]o Estado, especialmente a
partir da competéncia normativa, depende o
estabelecimento de um sistema suficientemente
simples e claro [...]".

No Brasil, como demonstrado, o sistema
de registro de contratos de transferéncia de
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tecnologia no INPI nédo é simples nem claro, o que gera inseguranca
para os contratantes.

Nao se defende que os contratos de transferéncia de tecnologia sejam
excluidos da fiscalizagdo estatal. A questdo é que ja ha seguro aparato
normativo — a Lei Antitruste e o CADE - para atender a esse fim. Con-
forme ensina Timm (2009, p. 106):

“Hodiernamente, o controle da ordem ptblica nas operagoes de trans-
feréncia de tecnologia deve ser realizado pelo Conselho Administrativo
de Defesa Economica (CADE), a Autarquia vinculada ao Ministério da
Justica, que tem por finalidade orientar, fiscalizar e prevenir o abuso do
poder econdmico, conforme as justificativas que seguem.”

O CADE aplica a Lei n® 12.529/2011 no combate a praticas anticom-
petitivas. A referida lei contém, inclusive, previsdo expressa de que o
exercicio abusivo de direito da propriedade intelectual pode caracterizar
infracdo a ordem econdmica (art. 36, § 3%, XIV e XIX). Em suma, o Brasil
ja dispoe de importante e eficaz mecanismo legal para exame da matéria
- a Lei Antitruste — e de entidade publica aparelhada e competente para
a fungdo, o CADE.

A segunda proposicao ¢é a de reforma da Lei n® 4.131, datada da dé-
cada de 1960, totalmente ultrapassada para tratar do percentual passivel
de remessa ao exterior. Certamente, o aumento de tal percentual podera
representar um estimulo a transferéncia de tecnologia. Ja vai longe o
periodo em que o Brasil possuia poucas reservas cambiais e precisava de
um controle rigoroso de remessa licita de dinheiro ao exterior.

O papel da regulagio juridica deve ser o de promover o desenvolvi-
mento, nio fred-lo (DAVIS; TREBILCOCK, 2009, p. 218).

6. Conclusao

Decerto, a transferéncia de tecnologia por meio da celebragdo de
contratos com empresas estrangeiras ndo é a unica féormula que leva ao
desenvolvimento tecnoldgico nacional e & conquista do tdo sonhado
posto de pais desenvolvido.

Ha varias formas de se incentivar o processo de inovagéo tecnoldgica,
como, por exemplo, o programa Ciéncia Sem Fronteiras, que promove
o intercambio de estudantes como forma de incentivar a internaciona-
lizacdo da ciéncia, tecnologia e inovagao brasileiras, e a promulgacido
da Lei n® 10.973/2004, que estabelece medidas de incentivo a inovagédo
e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo. Na esfera
privada, chamam a atenc¢éo os investimentos de empresas em pesquisa
e desenvolvimento (P&D).
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Contudo, outro caminho relevante para o desenvolvimento tecno-
logico, o da transferéncia, esbarra em obstaculos impostos pelo Estado.

Verificou-se, no presente artigo, a postura ultrapassada de intervencéo
estatal na liberdade de contratar das partes, somada a auséncia de regra-
mento claro quanto ao procedimento do INPI para registro e averbacgéo
de contratos de transferéncia de tecnologia.

Ficou demonstrado que a falta de previsibilidade das leis aplicaveis
e 0 excesso de intervencdo estatal geram riscos juridicos e altos custos
de transagdo para os players do mercado de transferéncia de tecnologia.

Esse cenario - nada atraente para empresas estrangeiras — impede o
acesso a tecnologia de ponta pelas empresas nacionais, o que dificulta
a independéncia tecnoldgica a longo prazo, bem como o crescimento
econdmico e o desenvolvimento social.

Algumas reformas legislativas e alteragdes nas préticas adotadas pelo
INPI seriam um caminho para a mudanga do cendrio atual. Como possi-
veis solugoes, destacaram-se, assim, a atualizagdo da ultrapassada lei de
capital estrangeiro e remessa de valores para o exterior (Lein®4.131/1962),
bem como a mudanga da postura do INPL E imprescindivel que o INPI
deixe para trds a politica protecionista de controlar e fiscalizar os contratos
de transferéncia de tecnologia.

Em suma, a tarefa precipua do administrador putblico é desenvolver
suas a¢des voltadas para a melhoria das condi¢oes de vida da sociedade
brasileira. A promo¢do do bem-estar social exige o desenvolvimento
econdmico, e um dos pilares desse desenvolvimento é a tecnologia.
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