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Em 16 de fevereiro de 2017 a 2° Turma do Superior Tribunal de
Justica decidiu um leading case no qual a Corte se pronunciou fa-
voravelmente a intervencio do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI nos contratos internacionais de transferéncia de
tecnologia, incluindo de licencas de marcas, patentes, desenhos
industriais, franquias e de assisténcia técnica. A seguir, transcrevo
a ementa deste recente acérdao:
Administrativo. Mandado de seguranca. INPI. Contrato de transfe-
réncia de tecnologia. Averbacéo. Alteracdo de clausula por parte da
autarquia. Descabimento. Lei n° 4.131/1962. Matéria nio preques-
tionada. Art. 50 da Lei n° 8.383/1991. Royalties. Dedugio e paga-
mento. Questdo de fundo. Atuagdo do INPI. Artigo 240 da Lei n°
9.279/1996. Interpretacio adequada. Valoragdo da clausula geral de
atendimento das fungdes social, Econdmica, juridica e técnica. Finali-
dades publicas Preservadas. Precedentes. Denegagdo da ordem. Re-
curso parcialmente conhecido e negado provimento.
. A¢ao mandamental impetrada na origem, na qual empresas volta-
ram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar
contratos de transferéncia de tecnologia por elas celebrados, alterou
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elaboracdo de laudos semidticos para subsidiar decisoes de
copia ou simulagdes de dress code, tais como simbolo, logo,
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clausulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para
gratuitos.

II. Auséncia de prequestionamento em relago as matérias constantes
nos invocados artigos da Lei n° 4.131/1962. Incidéncia das Siimulas
n®® 282/STF e 211/ST].

III. A discussio acerca de possivel violagdo do art. 50 da Lei n°
8.383/1991 diz respeito a questio de dedugdes de pagamento de
royalties, matéria de fundo dos contratos, que néo interfere na delibe-
ragio dos autos, restritos & anélise de limite de atuago administrativa
do INPI, matéria atinente & Primeira Segdo desta Corte.

IV. A supressio operada na redacio originéna do art. 2° da Lei n°
5.648/1970, em razio do advento do artigo 240 da Lei n°
9.279/1996, nao implica, por si 56, em uma conclusio mecénica res-
tritiva da capacidade de intervenio do INPI. Imprescindibilidade de
conformagio das atividades da autarquia federal com a cléusula geral
de resguardo das fungdes social, econdmica, juridica e técnica.

V. Possibilidade do INPI intervir no 4mbito negocial de transferéncia
de tecnologia, diante de sua misséo constitucional e infraconstitucional
de regulamentagéo das atividades atinentes & Propriedade Industrial.
Inexisténcia de extrapolagio de atribuigdes.
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VI. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado
provimento.

(Recurso Especial n° 1.200.528-R], da 2* Turma do STJ, J. em
16/02/2017, unanime, rel. Min. Francisco Falcio)

Antes de examinar os detalhes desta recente decisao, irel expor o
histérico da questio. Sabe-se que a validade dos contratos interna-
cionais de transferéncia de tecnologia ndo est4 sujeita ao dirigismo
contratual do INPI, mas a aprovagéo prévia pelo INPI de tais
contratos é indispensavel para a produgdo de diversos efeitos rele-
vantes, o que faz com que, na pratica, tal aprovagio seja indispen-
savel em um grande niimero de casos. Assim, a aprovagio pelo
INPI produz os seguintes efeitos: (a) autoriza a remessa de paga-
mentos ao exterior, habilitando o licenciado brasileiro a realizar os
contratos de cambio; (b) quando o licenciado é uma empresa tri-
butada pelo liicro real, a aprovagéo pelo INPI permite a dedutibi-
lidade fiscal dos pagamentos como despesas operacionais, dentro
de limites fixados pela Portaria n° 436, de 30/12/1958, do Minis-
tro da Fazendo (ainda hoje em vigor, com pouquissimas altera-
¢oes); (c) concede ao licenciado legitimidade ad causam ativa para
mover agdes contra terceiros infratores, desde que tal possibilidade
esteja prevista no contrato; e (d) cria uma presuncdo legal de pu-
blicidade, ou seja, de conhecimento erga omnes do contrato (ainda
que o INPI publique apenas um breve extrato do contrato, para
noticiar a sua existéncia e condicdes bésicas, e jamais forneca c6-
pias a terceiros).

No processo de aprovagao de um contrato pelo INPI, esta autar-
quia federal, desde sua criagio em 1970, sempre se considerou
autorizada a exigir modificagdes das condigdes contratuais, e caso
as partes nio acatem as exigéncias formuladas, o INPI pode recu-
sar o registro ou averbacio do contrato. Na lei que criou o INPI
(Lein® 5.648, de 11/12/1970), havia um dispositivo que parecia
dar ao INPI essa prerrogativa, ao estabelecer que o INPI poderia
adotar “com vistas ao desenvolvimento nacional, medidas capazes
de acelerar.e regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer
melhores condigdes de negociacio e utilizagio de patentes” (art.
2°, paréagrafo tnico).

Com base neste dispositivo legal, em diversas ocasides na década
de 1980 o Poder Judicirio nacional considerou valido o dirigismo
contratual exercido pelo INPI ao formular exigéncias a fim de su-
bordinar a aprovagio de contratos & modificagdo de cldusulas que
haviam sido anteriormente livremente negociadas pelas partes.

Posteriormente, quando dos debates legislativos que resultaram na
atual Lei da Propriedade Industrial - LPI (Lei n° 9.279, de
14/05/1996), percebeu-se a deliberada intengdo do legislador em
retirar essa prerrogativa do INPI, e o resultado foi a modificagio do
artigo 2° da lei que criou o INPI, para suprimir o trecho acima
transcrito, modificagio esta introduzida pelo artigo 240 da LPL.

Assim, desde 1996 h4 uma forte corrente doutrinaria (2 qual me
filio, j4 tendo mencionado isto em diversos artigos) que entende
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que foi revogado o poder do INPI de recusar a aprovago de con-
tratos de transferéncia de tecnologia, quando tal recusa se funda-
menta apenas em uma concep¢do politica ou discriciondria do
érgdo, e ndo possua fundamento em uma norma legal concreta.
Até mesmo por causa desta interpretagao da LPI, ou talvez porque
os tempos mudaram e a economia brasileira foi em grande parte
liberalizada, o fato é que depois da edigio da LPI as exigéncias do
INPI se reduziram drasticamente. Se, no passado (entre 1970 e
até fins da década de 1980), podia ser dito que o verdadeiro papel
do INPI era dificultar ou impedir a aquisigdo de tecnologia do
exterior, a partir de 1990 e principalmente nas dltimas duas déca-
das, em que pese tenham sido mantidos os procedimentos burocrd-
ticos, a rigor o INPI deixou de ser um entrave real as empresas
brasileiras e, em grande parte, as exigéncias formuladas pela autar-
quia nos processos de aprovacio dos contratos passaram a se res-
tringir a formalidades, normalmente superaveis pelas partes com a
apresentagéo de um simples aditivo contratual.

Sem embargo, apesar da progressiva liberalizagio dos procedimen-
tos do INPI, nos dltimos 20 anos houve, ainda, algumas ocasides
em que o INPI decidiu intervir em clausulas livremente negociadas
pelas partes. Em junho de 2008 e abril de 2009, em dois proces-
sos  distintos  (apelagies  2006.51.01.504157-8 ¢
2007.51.01.800906-6), o Tribunal Regional Federal da 2* Re-
gido (TRE-2) decidiu que tal intervengo era legftima, no primei-
ro, e ilegitima, no segundo (situagdo explicével porque diferentes
desembargadores participaram de cada um desses julgamentos).
Nesses dois casos discutia-se se o preco pela tecnologia (o royalty)
pode, ou nio, ser livremente contratado entre empresas ndo relacio-
nadas. Ainda estamos aguardando o posicionamento do ST] em
relagéio a esses dois casos.

Chegamos, enfim, A recente decisdo do ST] que desejamos aqui
comentar (REsp 1.200.528-R]), que trata de contrato entre duas
empresas do mesmo grupo, ou seja, uma empresa estrangeira e a
sua subsididria brasileira. Neste caso, segundo percebe-se pelas
pecas do processo, a subsididria brasileira desejava a aprovagao do
INPI para pagar royalties pela licenca de uso de marcas (1% sobre
as vendas liquidas), quando j4 estava pagando royalties pela trans-
feréncia de tecnologia (no caso, de 3%). O argumento da empresa
era que, sendo 5% o limite maximo legal de dedutibilidade fiscal
aplicavel aos contratos entre empresas relacionadas, ndo haveria
impedimento ao pagamento total, combinado, de 4% de royalties
em favor da sua matriz estrangeira, e, portanto, seria ilegal a recu-
sa do INPI em aprovar o contrato.

Neste ponto, vale lembrar que a nossa legislagdo cambial trata de
forma diversa os pagamentos entre empresas independentes, de um
lado, e as relacionadas, de outro. Com efeito para contratos entre
as primeiras jamais houve um limite legal de valores que poderiam
ser remetidos a titulo de pagamentos para o exterior, mas havia (e
continua a haver), isto sim, apenas limites de dedutibilidade fiscal.
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Por seu turno, para contratos entre empresas do mesmo grupo
(como é o caso aqui comentado), havia uma proibicéo absoluta de
remissibilidade entre 1962 e 1991, institufda pelo artigo 14 da Lei
n°4.131, de 03/09/1962, a qual foi mitigada pelo paragrafo tinico
do artigo 50 da Lei n° 8.383, de 30/12/1991, o qual passou a
permitir a remessa de royalties apenas nos estritos limites em que
os pagamentos fossem também dedutivels para o imposto de renda.

Para os leitores que nio sio versados na sistematica do imposto de
renda farel uma breve digressdo a respeito da dedutibilidade fiscal,
apenas para fins didéticos, e desde & peco desculpas pela excessiva
simplificacio do tema. Entre os dois principais métodos de apura-
¢do do imposto de renda estdo os métodos do lucro real e 0 do lucro
presumido. Para apurar o imposto segundo o lucro presumido
(método adotado pela maioria das empresas brasileiras) basta
apurar o faturamento da empresa e, a partir deste, “presume-se”
que o lucro é um determinado percentual e, uma vez calculado o
lucro (sob esta metodologia de “presungdo”), aplica-se a aliquota
do imposto de renda e se calcula o valor do tributo devido. Por sua
vez, na apurago segundo o lucro real ocorre um célculo efetivo do
lucro sujeito & tributagéo, deduzindo-se todos os custos e despesas
da receita, até se chegar ao “lucro real”.

Empresas de maior porte sio obrigadas a calcular o imposto segun-
do o lucro real e, para estas, é evidente que quanto maiores forem
as despesas dedutiveis, menor seré o imposto a pagar. Por isto, é
muito importante para tais empresas que os seus desembolsos pos-
sam ser classificados como “despesas operacionais” e, portanto,
dedutiveis na apuragio do imposto; do contrério, a empresa terd
sofrido o desembolso financeiro, mas ndo tera a respectiva redugao
do imposto devido.

Com relagdo as restrigoes a remissibilidade, por seu turno, vale
lembrar que a referida Lei n° 4.131/1962 era conhecida como “a
lei da remessa de lucros”, e a mesma foi aprovada durante o gover-
no Jodo Goulart (considerado de esquerda, posteriormente inter-
rompido pelo Golpe Civil-Militar de 1964) a fim de restringir as
remessas ao exterior de lucros das multinacionais instaladas no
Brasil. Por esta lei, as multinacionais com operagdes no Brasil de-
veriam trazer “de graca” (ou seja, sem cobrar & parte por isto) o
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direito de uso de suas patentes, marcas e know-how. Esta foi a
origem da proibicio da remessa de royalties entre as subsididrias
instaladas no Brasil e as suas matrizes no exterior, que vigorou por
quase 30 anos entre nés.

Retornando a nossa analise: viu-se, portanto, para contratos entre
a subsididria brasileira e a sua matriz no exterior o limite de remes-
sa é também o limite de dedutibilidade. Errou, portanto o acérdao
comentado ao afirmar que o artigo 50 da Lei n° 8.383/1991 trata
apenas de dedutibilidade fiscal. A discussdo, no caso concreto,
dizia respeito a uma norma cambial que limita a remissibilidade de
divisas, apenas tomando emprestado, para tanto, o critério da de-

dutibilidade fiscal.

Quanto a dedutibilidade, as leis fiscais efetivamente fixam para a
dedutibilidade um teto maximo de 5% das vendas, mas a Portaria
do Ministro da Fazenda n°® 436, de 1958, j4 mencionada acima,
estabeleceu limites menores, que variam de 1% a 5%, dependendo
da 4rea da indistria em que a tecnologia va ser aplicada. No caso
submetido a0 STJ, aparentemente o INPI entendeu aplicavel ao
caso o limite de 2%, que o item 12 da referida portaria estabelece
para os “artigos de higiene e cuidados pessoais”.

Mais grave ainda, quanto aos pagamentos por licenca de uso de
marcas, a mesma portaria cria uma restricao abusiva quando esta-
belece que é permitida a dedutibilidade do montante de 1% das

vendas quando tal uso “ndo seja decorrente da utilizaco de paten-
te, processo ou formula de fabricacdo” (Portaria n® 436/1958,

item “a”, II). Essa redagéo é de diffcil compreensdo, mas ha déca-
das a interpretacio a contrario sensu dada pelo INPI - a0 meu ver
uma interpretacéo possivel, embora ndo a melhor — é a de que se
uma empresa ja estd pagando por transferéncia de tecnologia, a
licenca da marca deve vir “de graga”, como um “brinde”, nao
sendo possivel realizar pagamentos simultaneos por contratos que,

a rigor, possuem natureza e objetos diversos.

Entendo que a discussdo no ST] néo deveria ter sido em torno dos
poderes do INPI, mas sim quanto & vigéncia da Portaria n°
436/1958. Neste ponto, parece-me, data venia, inadequada a
afirmativa feita no acérdo no sentido de que estio mantidas as
prerrogativas do INPI para “Intervir no ambito negocial de trans-




ORECENTE LEADING CASE DO STJ A RESPEITO DA ATUAGAO DO INPI NA ANALISE DOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

feréncia de tecnologia”, pois, a rigor, néo se cuidava, nos autos, de
saber se o INPI poderia “intervir” no contrato, ou néo, mas sim
da verificagio se a Portaria do Ministro da Fazenda (que ndo
possui forca de let) poderia restringir a dedutibilidade fiscal para
limites inferiores a 5% (este, lembre-se, é o limite méximo fixado
em lei) tal como ela o fez. Esta analise da vigéncia da Portaria,
ainda nos dias de hoje, deveria ser feita a luz do artigo 25 do Ato
das Disposi¢oes Constitucionais Transitérias - ADCT da Consti-
tuigao de 1988, que revogou as normas exaradas pelo Poder Exe-
cutivo com base em delegacbes de competéncia normativa feitas sob
a égide da Constituicio anterior.

Da mesma forma, parece-me desnecesséria a afirmagao do acérdao
de que a modificagdo feita pela LPI de 1996 no artigo 2° da lei
que criou 0 INPI ndo implicou em uma restrigio da capacidade de
intervencio do INPI, pois, no caso concreto, em que a exigéncia
foi formulada para cumprir as normas fiscais (ainda que se trate de
norma infralegal, como uma Portaria), no é necessario reconhecer
qualquer poder discricionério do INPI para se admitir que ele
tinha o dever de agir da forma que fez, simplesmente aplicando
uma norma cambial.

E um infortdnio para as empresas nacionais que o primeiro caso a
ser decidido pelo ST] a respeito dessas questdes nao tenha sido um
caso entre empresas nao relacionadas (como seriam os dois casos
acima mencionados, decididos pelo TRF-2 em 2008 e 2009),
pois, af sim, poder-se-ia testar adequadamente os limites do dirigis-
mo contratual do INPI. No caso agora decidido pelo ST], parece-
me que o INPI estava apenas aplicando a legislacéo cambial e
fiscal aplicavel aos contratos entre empresas do mesmo grupo, a
nigor sem qualquer discricionariedade ou juizo de valor, seguindo
uma interpretacao constante, que est4 inalterada hé vérias décadas,
e obedecendo 2 letra expressa da malsinada Portaria n° 436/1958.

Esperamos, portanto, que em ocasido futura o ST] tenha oportu-
nidade de revisitar a questdo, e que oxald o faga sem prender-se ao
precedente recém-prolatado o qual, como demonstramos acima, na
realidade simplesmente limitou-se a coonestar o poder-dever do
INPI de aplicar a Portaria n° 436/1958 aos contratos entre empre-
sas relacionadas, algo que me parece formalmente acertado, ao
menos enguanto ndo ocorrer — como propugno — a declaracio ju-
dicial da revogacao integral da referida Portaria n” 436/1958 pelo
artigo 25 do ADCT.

Mais de 100 anos de
tradicdo, qualidade e seguranca.
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