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RESUMO

O presente artigo aborda uma andlise sobre a exigéncia legal de averbagdo de contrato de transferéncia de tecnologia e franquia junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). O trabalho observa questdes relativas a inseguranca juridica, ao excesso de burocracia
gerado, a relagdo da questdo com o Sistema Brasileiro de Defesa Econdmica e a inexisténcia dessa realidade em outras sistematicas juridicas
de paises de maior relevo internacional. Por fim, tais procedimentos burocraticos passam a ser objeto de critica sob o olhar da adogdo de
medidas compativeis com o grau de abertura econdmica do Brasil, entendendo, com isso, que dita exigéncia legal contribui para o chamado
“Custo Brasil”.
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BUROCRACY IN AVERBATION OF TECHNOLOGY CONTRACTS IN BRAZIL

ABSTRACT

This article discusses the legal requirement to register a technology transfer and franchise contract with the National Institute of Industrial
Property (Inpi). The paper looks at issues related to legal uncertainty, the excess of bureaucracy generated, the relationship of the issue
with the Brazilian System of Economic Defense and the inexistence of this reality in other legal systems of countries of greater international
importance. Finally, such bureaucratic procedures are now subject to criticism from the viewpoint of adopting measures compatible with
Brazil’'s degree of economic openness, understanding that this legal requirement contributes to the so-called “Brazil Cost”.
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1 INTRODUCAO

A compreensao da burocracia envolvendo a averbacdo de contratos de transferéncia de tecnologia cons-
titui o objeto de analise do presente artigo. A anotacdo desses instrumentos, estabelecida originalmente pela
Lei n. 5772/71, constituiu um ponto inerente da politica econbmica entdo vigente, buscando a substituicdo
das importagdes e, com isso, promovendo o fechamento da economia brasileira. A ado¢do dessa medida, an-
tes coerente com a mencionada politica de industrializagdo promovida, portanto, acabou por se tornar ques-
tiondvel. Isso é, sobretudo, verdade nos tempos hodiernos, posto que a economia brasileira, desde o inicio
dos anos 90, inseriu-se na cadeia econ6mica global por meio de um modelo liberal, ainda que remanesgam
distorcbes decorrentes do elevado grau de intervencao do Estado, muitas vezes em favor de cartéis ou outros
grupos organizados, o que acaba por impedir o bom funcionamento de mecanismos de mercado.

No fundo, a manutencgao desse sistema, cuja finalidade poderia ser efetuada por outros 6rgaos da Ad-
ministracdo Publica, tornou-se igualmente ineficiente se examinada sob o olhar da repressdo ao abuso de
poder econémico, haja vista que ficam incélumes todos, para posterior exame, no ambito do Sistema Brasi-
leiro de Defesa Econdmica. Esse fato deve ser considerado como um custo adicional que acaba por onerar a
transferéncia de tecnologia para o Brasil. Deve ainda ser observado que dita transferéncia tem o potencial de
gerar empregos, embora resulte no pagamento de royalties, fato esse que ndo se vé quando analisados outros
valores decorrentes de direitos autorais. Estes, por sua vez, dada a sua singeleza, sdo efetuados por uma sim-
ples transferéncia bancaria, sendo assim desprovidos de qualquer repercussdo no mercado laboral. Por outro
lado, tal sistema, presente no Brasil, ndo vem a ser observado em nenhum dos grandes atores do mercado
internacional, o que levanta suspeitas sobre a sua real eficiéncia.

Visto isso, muito mais do que uma mera observagao procura-se, neste estudo, demonstrar que a atua-
lizacdo desses aspectos da legislacdo merece ser discutida, objetivando-se, com isso, contribuir juridicamente
para uma maior eficiéncia relativa a dindmica de transferéncia de tecnologia e, por conseguinte, para o cresci-
mento e competitividade nacional. A inclusdo de custos, no processo produtivo, de forma dissociada do grau
de liberacdo da economia do Brasil, acaba por criar entraves no desenvolvimento econémico e social do pais.

Neste sentido, aborda o presente estudo a sistematica de averbacdo de contratos perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), levantando-se observacGes criticas acerca de sua pertinéncia e ten-
do em consideracdo o atual estagio de desenvolvimento do Brasil. Tal processo econ6mico pauta-se na cele-
ridade dos atos e na obrigatoriedade de procedimentos burocraticos que encerram custos adicionais que, na
pratica, poderiam ser dispensados de forma a se obter uma melhor eficiéncia.

Dito isso, o problema que se coloca é um olhar sobre o processo administrativo de averbacao de contra-
tos de transferéncia de tecnologia a luz do fator econdmico e comercial, levando-se em conta o incremento de
custos incorrido nessa dindmica. Nesse contexto, é preciso frisar também que a previsdo de que haja mais um
procedimento burocratico perante érgdo Estatal deixa de garantir que outros questionamentos advenham,
em especial no que se refere a atuacao de 6rgaos de controle de concentra¢do e abuso do poder econémico.
Dessa forma, a abordagem deste texto analisa justamente o cabimento dessa regra de averbacdo, inclusive
devido a auséncia de outro modelo similar perante os demais escritérios de propriedade intelectual.

A hipodtese a ser analisada centra-se no questionamento da necessidade do processo de averbacao de
contratos de transferéncia de tecnologia junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), a luz de
uma abordagem de natureza juridico-econdmica. Isto é, dito processo poderia ser simplificado, ou evitado,
uma vez que na pratica é oneroso. Para tanto, foi utilizada, para fins metodolégicos, pesquisa doutrinaria e
constante em diversos bancos de dados pertinentes ao tema disponiveis na Internet.

O referencial tedrico utilizado decorre de pesquisa em doutrina nacional e internacional. Nesse ponto,
utiliza-se o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como outras fontes de natu-
reza econOmica, de forma a embasar a situagdo problema: o estabelecimento de procedimentos administrati-
vos sem a contrapartida de seguranca juridica para as partes envolvidas. Em termos de legislacdo, observa-se
os contornos pertinentes da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96), da Lei de Repressdo ao Abuso de Poder
Econdmico (12.529/2014) e a Lei de Registros Publicos (6015/73), como bases para a construgdo da ideia de-
senvolvida pelo presente trabalho.
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Dessa forma, a pesquisa fica estruturada em trés partes, ademais da presente introducdo. A primeira
parte discutird o marco regulatério que embasa a situagdo problema, indicando o arcabouco juridico e os
6rgaos envolvidos que sdo pertinentes a questdo. A segunda parte ira abordar a questdo da transferéncia de
tecnologia propriamente, ilustrando, assim, os impactos praticos do mencionado problema. Por fim, a ultima
parte traz conclusdes acerca do tema, destacando a incompatibilidade do modelo de averbagao de contratos
de transferéncia de tecnologia vigente com as necessidades atuais do pais e indicando a imprescindibilidade
de se criar uma maior celeridade nesses processos, a fim de que se alcancem resultados mais eficientes do
ponto de vista juridico-econémico.

2 DO MARCO REGULATORIO

O processo de internacionalizagdo da economia, com uma integragao maior do Brasil no circuito inter-
nacional de comércio e de investimentos, passa por uma reflexdao dos procedimentos adotados, que se refere
a transferéncia de tecnologia e demais pactos relacionados com esta tematica, como os contratos de franquia.
Em um primeiro momento, insta verificar o fundamento de viabilidade, sob o ponto de vista juridico, destas
transacGes, a maioria de natureza transnacional, quando diferentes culturas e sistemas juridicos se relacio-
nam.

Assim, faz-se necessario verificar a questdo da estabilidade das rela¢des juridicas. O marco legal é indis-
pensavel para que os atores envolvidos se sintam em condi¢des de proceder a uma analise preliminar. Trata-se
de um exame prévio, em que as partes implicadas buscam a necessaria seguranca em razdo de investimentos
a serem feitos, evitando-se, desta forma, incertezas, que possam vir a fragilizar e gerar desconfiangca em me-
canismos de controle. Esta apreciacdo verifica dois aspectos iniciais: o primeiro, acerca da existéncia de um
regramento legal, e um segundo, pertinente a forma como este arcabouco juridico é aplicado.

De tal modo, busca o interessado obter informagées sobre o contelido do marco regulatério. Qual a sua
extensado e aplicabilidade e de que maneira vem a ser estabelecidos os requisitos substantivos e adjetivos com
vistas a obtencdo de protecdo juridica do bem a ser tutelado. Para tanto, sdo examinadas as condicionantes,
os requerimentos, o tempo de duragdo para a conclusao do procedimento administrativo respectivo, como
também a existéncia de critérios objetivos para embasar a decisdo a ser proferida. Neste diapasdo, entende-
-se que o marco regulatério deva estabelecer, de forma clara, estes pressupostos, permitindo, desta forma, o
seu entendimento. Igualmente, importa neste exame verificar a estabilidade do regramento normativo per-
tinente. A sua instabilidade e constante mutac¢do, sem a ocorréncia de fatores externos que as justifiquem,
resultam na compreensao de que a estabilidade procurada deixa de existir.

O marco existente parece estabelecer normas e condicGes visando a satisfacdo momentanea daqueles
gue tém acesso aos circulos de decisdo, deixando os demais atores alijados e com a devida desconfianca sobre
os rumos dos procedimentos, especulando-se na ocorréncia de surpresas indesejaveis, fruto desta instabili-
dade. A questdo passa, inclusive, pelo estabelecimento de modelos de Agéncias Reguladoras, como observa
Artur C. Guerra Sangreman Lima (2018, p. 215):

A criacdo de agéncias para desempenhar um papel regulatério buscava conferir maior estabilidade e credibili-
dade para o pais, haja vista o cardter técnico e a protecdo quanto a influéncias politico-partidarias, com o claro
intuito de atrair investimentos estrangeiros.

Ora, o que importa para a estabilidade do marco regulatdrio passa longe da falsa compreensao de imu-
tabilidade dos preceitos normativos vigentes. O Brasil possui, ainda, um marco regulatério instavel, quando
comparado com outros paises (BRAGANCA et al., 2018, p. 1). A atualizacdo de normas é sempre esperada
guando estas decorrem da mudanca de patamar de tecnologia, de forma a se evitar que estas se tornem ob-
soletas. Com o avancgo da tecnologia e a aplicacdo de novas ferramentas, evidencia-se a necessidade de uma
constante evolucdo da estrutura regulatoéria. Estas alteracdes sdo uma consequéncia do elemento externo que
se altera, e novas condicionantes acabam por implicar altera¢do da sistematica adotada.

Mudancgas casuisticas, entretanto, buscando a acomodacado de interesses ou a criagdo de mecanismos
de reserva de mercado e restricdo a concorréncia, evidenciam que a esperada neutralidade do marco regu-
latorio se consubstancia em um elemento teérico, na medida em que a sua alteracdo acaba por se revestir
de casuismo, ao buscar, destarte, o patrocinio e a garantia de um determinado interesse, muitas vezes disso-
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ciado daquele entendido como adequado pelos diversos atores sociais envolvidos. A norma, em seu carater
substantivo, transveste-se de subjetividade, mas em verdade o seu carater substantivo se transveste de sub-
jetividade ao se adaptar a designios privados, estranhos aos fins publicos do Estado. A importancia do marco
regulatério é mais evidente, como demonstra Braganca et al. (2018, p. 504):

Os fatores que influenciam o risco regulatério sdo complexos, mas é possivel diferencid-los em dois grupos: os
relacionados ao contexto politico-institucional e os relacionados a natureza técnica do processo de elaboragdo
e implementacdo de politicas publicas, inclusive as de cunho regulatério. De fato, boa parte das decises regu-
latdrias se insere num quadro maior, caracterizado por uma multiplicidade de partes relacionadas (stakehol-
ders), entre as quais podemos incluir representantes dos trés poderes (Executivo, Legislativo e Judiciario), além
de grupos de interesse e organiza¢Ges da sociedade civil organizada. Como é de se esperar, fatores como inde-
pendéncia do Judiciario, estabilidade politica, confiabilidade das institui¢cGes, qualidade dos drgdos de contro-
le, cultura de accountability, composicdo dos cargos de confianga ou estabilidade dos servidores publicos sdo
apenas algumas das dimensdes do contexto de imersdo politico-institucional que podem influenciar, de forma
direta ou indireta, a atuagdo das agéncias reguladoras, empresas estatais ou bancos publicos, impactando po-
sitiva ou negativamente a percepgao do risco regulatério.

O que se observa do autor supracitado acaba por me permitir a conclusao no sentido de que o grau de
institucionalidade e funcionalidade da maquina administrativa estatal apresenta papel vital na credibilidade
do sistema. Os atores envolvidos devem acreditar que a burocracia estatal estd apta a atender ao bem comum
e ndo estabelecer procedimentos com o Unico objetivo de justificar a sua existéncia. Nesse campo, ressalta-se,
ainda, que o exame feito analisa o Estado por meio de seus Poderes, sua funcionalidade e sua capacidade de
debater e instituir politicas publicas que gerem o bem-estar da sociedade, incluindo, neste diapasao, aquelas
necessdrias para o fomento do desenvolvimento econémico.

Na verdade, estes elementos, em muitos dos casos, deixam de se pautar por critérios objetivos. Deta-
Iham-se em expectativas de como os diversos participes vao compreender a acdo dos Poderes da Republica.
Apesar de mencionar a estrutura federal, deve-se considerar que a mesma analise se aplica a atuacao dos
agentes publicos em dmbito estadual e municipal. A atuagdo destes agentes deve ser previsivel. O sobressalto
e a adocdo de medidas inesperadas acabam por gerar instabilidade decorrente da auséncia de previsibilidade,
dando margem a especulagdes e, desta forma, elevando o grau de risco no processo de tomadas de decisdo.

Ultrapassada esta consideracdo, tém-se, para as partes interessadas, uma visdo sobre o elemento esta-
tico dos preceitos legais e regulamentares vigentes. Esta, desta forma, apto para uma analise referente aos re-
quisitos e condicdes fixadas, de modo a avaliar o que se pode esperar de um requerimento a ser apresentado
e se as condicdes fixadas sdo plausiveis de ser alcancadas. Como uma maneira adjetiva a este critério, passa-
-se ao exame do modus operandi que se estabelece no tramite dos processos e procedimentos administrati-
vos. Constitui-se em uma etapa intermedidria de exame, quando se busca averiguar a seriedade dos institutos
envolvidos e a ocorréncia de mecanismos, que, de forma ilegal, obtém vantagens indevidas, fruto de praticas
baseadas em diversas modalidades de corrupgdo. Preliminarmente, exponho o que Carvalhosa (2015) observa
como um dos efeitos desta pratica

Como resultado dessa pratica criminosa endémica, enfraquece-se o sistema republicano representativo, o de-
senvolvimento econdmico e os fundamentos do Estado Democratico de Direito e da justica social. A corrup-
¢do da qual o elemento fundamental é a pessoa juridica corrupta, toca perversamente toda a coletividade e
devasta a formacgdo e a preservac¢do da cidadania. O sentido da honra é abandonado, na medida em que os
governantes todos sdo presumivelmente corruptos. Falta o modelo de governo honrado, em que seus agentes,
pilhados em atos de corrupgdo, seriam execrados pelos seus superiores e subordinados. Pelo contrario, sdo
sempre acobertados. Dai decorre uma nagao sem modelo de conduta honrada de seus governantes, o que
forma uma sociedade sem referéncias principioldgicas. O desestimulo domina o exercicio das fung¢des dos ser-
vidores publicos, que ndo se sentem responsdveis perante a coletividade que atuam (p. 97-98).

A base do Estado Democratico de Direito é a sua capacidade em reprimir agdes que busquem viabilizar
o desvio de verbas publicas em beneficio de interesses escusos. Constitui, portanto, a base do sistema repu-
blicano, baseado no império da Lei, determinando a a¢do governamental em contraponto com o sistema des-
potico, no qual o préprio déspota estabelece a Lei para o seu préprio beneficio em detrimento dos interesses
de diversos atores sociais (KANT, 2018, p. 14). Entre estas atribuicGes, tem-se o combate do desvio de recursos
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publicos como uma das metas a ser alcangadas, que acabam por incluir todos os Poderes do Estado por in-
termédio da adocdo de procedimentos que tenham a necessaria agilidade, sem deixar de garantir a todos os
envolvidos o devido processo legal e o direito de defesa. Sem estes atributos, cai-se no arbitrio que desnatura
aspectos relevantes da estabilidade do marco regulatério.

A existéncia de praticas relacionadas a corrupgao faz parte do espectro a ser considerado, quando um
determinado sistema legal vem a ser analisado. O procedimento administrativo, mesmo o judicial, é exami-
nado como parte integrante da vida estatal, e a ocorréncia deste fendmeno, que se difunde em escala global,
vem a ser estimado, na medida em que este pode, dependendo do seu grau de abrangéncia, influenciar nas
tomadas decisdo. Estas podem impactar no processo de formulacdo da norma, comprometendo a sua lisura,
fazendo com que esta padeca de um problema de origem. Sua génese, ao contrario do que deveria ser, decor-
re da capacidade de grupos organizados fazerem prevalecer o seu interesse em desfavor do interesse publico,
utilizando, para tanto, meios ilicitos. A alteracdo do marco regulatério atende a estes interesses, sendo des-
provido de uma real necessidade de mudanga. Por outro lado, em situacdes endémicas esta pode ser consi-
derada, inclusive, com elemento de acréscimo de custo, dada a uma existéncia endémica, cabendo ao agente
econdmico a avaliacdo de riscos. O exame passa, portanto, a verificar o risco corrido e de que forma a estrutu-
ra estatal se corrompeu a tal ponto que a sensacdo de impunidade e a possibilidade de lucro faz com que este
ator desconsidere questdes de natureza ética e moral. Nesse sentido, observa José Matias Pereira (2002, p. 2):

Nesse contexto, a questdo da transparéncia passa a ter um lugar de destaque, visto que a corrupgdo apresen-
ta-se como um fendmeno que enfraquece a democracia, a confianga no Estado, a legitimidade dos governos
e a moral publica. No caso brasileiro é perceptivel que a corrupgao é um problema grave e estrutural de nossa
sociedade e de nosso sistema politico. Assim, diante da aceita¢do que existe uma corrupgdo sistémica no pais,
torna-se possivel apresentar algumas questdes analiticas chaves: os resultados obtidos com a reforma do Es-
tado no Brasil tém contribuido adequadamente para elevar o nivel de transparéncia no pais? Como ocorrem
as transagdes corruptas e como se mantém em segredo? Como sdo administrados os bens e servigos obtidos
de forma corrupta? Como ocorre associacdo dos agentes publicos e das pessoas ou grupos privados? Como
chegam aos seus acordos implicitos e como fazem para cumpri-los? Como contratam pessoas e se mantém a
disciplina? Como se poderia criar um maior risco e estabelecer sangdes mais graves?

A transparéncia é possivel quando os elementos primordiais do Estado Democratico de Direito s3o fun-
cionais. A acdo estatal torna-se impessoal, e este requisito, no caso do Brasil, encontra foro constitucional
ao se analisar o preceito da regra insculpida no artigo 37 da Constituicdo da Republica. Nesse preceito cons-
titucional restaram estabelecidos os pressupostos da Administracdo Publica, que, além da impessoalidade,
incluem os da legalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia. Nenhum destes principios vivem de forma iso-
lada, mas fazem parte de um todo, sendo interconectados na busca do estabelecimento de uma sistematica,
que, dentro do &mbito de uma visdo republicana, atenda ao interesse publico.

A corrupcdo, a despeito de questées morais e penais, passa, infelizmente, a ser contabilizada como um
“custo”. Legitimam-se praticas ilicitas, levando-se em consideracdo a realidade do mercado, seu potencial e os
ganhos derivados, incluindo-se a pratica do ilicito, como mais um componente estatal no que se refere ao alcance
das metas estipuladas. Trata-se de ponto sensivel que coloca em xeque a credibilidade do Estado e de seus agen-
tes, uma vez que estes inviabilizam, pelo uso de diversas artimanhas, que o aparelho de repressao ao ilicito atue.
Neste sentido, observa José Matias Pereira (2002, p. 3) a figura da corrupgao politica, que envolve a moralidade
dos agentes estatais dentro do esquema de apropria¢do indevida de verbas publicas, o que acaba por impactar na
capacidade de investimentos do Estado (CAMPOS; PEREIRA, 2016, p. 375). Esta, dependendo de sua implicacdo
sobre valores, pode levar a suposicdo de um impacto menor sobre a economia. No Brasil, entretanto, estudos
realizados evidenciam a perda provocada por este fenédmeno, como observam Campos e Pereira (2016, p. 377):

Especificamente para o Brasil, Silva et al. (2001) medem os efeitos da corrupgao sobre as varidveis econdmicas
no ano de 1998, encontrando que a corrupgdo seria responsavel por uma perda de renda per capita de USS
2,840.81, valor correspondente a algo em torno de 55% do PIB per capita deste ano. Carraro et al. (2006),
usando um modelo de equilibrio geral computavel, encontram que, para o ano de 1998, o nivel de corrupgao
(volume de recursos envolvidos com corrupgdo) equivale a 11,36% do Produto Interno Bruto, o que de acordo
com seu modelo implicaria um crescimento do PIB 1,1% menor que quando comparado com o resultado ob-
tido sem corrupgdo. Estudo da FIESP (2011), através de metodologia semelhante a Silva et al. (2001), estima,
como percentual do PIB, um custo maximo da corrup¢do no Brasil de 2,3%.
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As distor¢Oes do sistema, além de impactar em incertezas, tém o condao de viciar o funcionamento da
magquina publica, seja em decorréncia de seu aparelhamento seja também pela “normalizacdo” de comporta-
mentos aéticos, imorais e que deixam de perseguir o interesse publico. No ambito do mundo dos contratos,
acaba por se incorporar estes fatores como itens de custo, onerando o produto ou servico. Este acréscimo é
repassado para a sociedade, que se vé, desta forma, compelida a arcar com os custos da corrup¢do. O Estado
passa, desta forma, a ser capturado por grupos de interesse, e assim acaba por atender a propdsitos estra-
nhos ao bem comum.

Passadas as questdes referentes ao marco legal, sob foco de sua existéncia, avanca-se a mais um ele-
mento que completa a analise preliminar: quao efetivas sdo as normas previstas. A existéncia de preceitos
legais é importante, porém o tempo para a sua execuc¢ao, a transparéncia e a lisura deste ato, também sao
considerados como elementos de decisdo na pratica de atos de investimento relacionados com inovacgdo e
tecnologia. Reconhece-se, de um lado, a importancia da existéncia da norma regulamentar, porém esta de
pouco vale se a sua introdugdo ocorre de forma claudicante. A efetividade da aplicacdo dos preceitos legais e
administrativos deve ser conferido com a forma eficiente e segura de sua efetivacdo. Procedimentos adminis-
trativos e processos judiciais longos, sem a necessaria celeridade, tornam inepto o regramento; o momento
longinquo de um ato decisdério acaba por tornar incapaz a satisfacdo do anseio da parte que teve o seu direito
violado. A sua falta de atualidade importa em convalidar, de forma obliqua, a realizacdo de atos ilicitos, consti-
tuindo, desta forma, mais uma evidéncia da incapacidade do Estado em instituir uma agenda proativa no que
concerne a estabilidade e efetividade do marco regulatdrio.

O processo é o meio pelo qual se atinge um determinado fim. Caso a forma sobrevalorize-se a ponto de
impedir o alcance do fim proposto, tem-se a sua inviabilidade. Neste caso, o meio acaba por se transformar
em um empecilho no atingimento do fim a que deveria se propor. Esta incerteza, em caso de inviabilidade da
utilizacdo de mecanismos alternativos, pode implicar duas consequéncias. A primeira passa pela desconsi-
deracdo daquele mercado como local de investimento, ante a incapacidade dos Entes Estatais em fazer valer
direitos legalmente estabelecidos, o que é considerado um entrave, haja vista a existéncia da norma, porém
ha falta de disposi¢cdo de sua aplicagdo. A segunda leva em conta elementos de natureza financeira e sopesa
gue o entrave, apesar de real, deva ser considerado como custo, onerando a sociedade com este. Neste caso,
atenta-se para o potencial do mercado e a falta ou inexisténcia de mecanismos efetivos de repressdo ao abuso
de poder econbmico, cuja auséncia, neste caso, contrapde-se a dificuldade de ver efetivado um determinado
direito (enforcement). O uso de elementos da internet, dotando o Poder Judicidrio de mais efetividade do que
a existente em processos fisicos, abre o horizonte de melhoras nesta seara (BARBOSA, 2013, p. 103).

Todas estas questdes sdo consideradas quando da analise de um determinado mercado. A frieza dos
numeros e dados acaba por desnudar a realidade e evidenciar o grau de institucionalidade dos mecanismos
utilizados e de que forma a teoria, constante na norma genérica, tem meios de se tornar pratica na efetividade
da defesa de direitos e instituicdo de medidas assecuratdrias dos diversos direitos patrimoniais envolvidos. A
estrutura estatal passa a ser objeto de um crivo de credibilidade. Este passa pela consideracdo dos Poderes
envolvidos, seus mecanismos de atuacdo e escolha de seus integrantes, como também a correlacdo de forgas
de grupos de interesse e a forma com que estes conseguem pautar e influenciar nas ac¢Ges estatais. Dentro
desta visdo de credibilidade, levando em conta o tempo que se perde em procedimentos, deve ser avaliada a
possibilidade da solucdo de conflitos por mecanismos extrajudiciais. O procedimento judicial, como observa
Meirelles (2007), acaba por impactar negativamente na livre-negociagao:

Neste cenario, o Estado (especialmente em sua funcdo jurisdicional) revela-se como um obstéaculo a livre ne-
gociacdo, fendmeno decorrente do principio da autonomia da vontade. Quanto menos o Judiciario intervir,
melhor serd para a Economia. Assim, o estimulo as solugdes privadas se explica ndo sé pela eficiéncia e rapi-
dez, mas especialmente para que a mao invisivel do mercado possa ditar o ritmo das negocia¢cdes. Ndo é de se
estranhar que, em pesquisa realizada entre empresadrios, diante da afirmacdo os empresdarios costumam dizer
gue “é sempre melhor fazer um mau acordo do que recorrer a Justica”, 36,9% dos entrevistados concordaram
totalmente e 51,3% concordaram parcialmente (totalizando 88,2%)37. Por outro lado, a mesma pesquisa reve-
la reclamagdes por parte do patronato contra o excesso de controle do Judiciario, o qual impediria a expansao
dos meios alternativos:
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A estrutura legal foi apontada como uma razdo para a ndo utilizacdo de mecanismos de resolucdo de conflitos,
como a arbitragem, porque a lei ndo proibe a parte perdedora de recorrer aos tribunais num momento poste-
rior. Também foi mencionado o fato de as instituicdes publicas ndo se acharem autorizadas a propor ou aceitar
a solucdo de conflitos fora dos tribunais (p. 77).

Quando a forma ganha mais importancia que o conteldo, opera-se o travamento da capacidade estatal
na solucdo de conflitos. Trata-se de meios que confirmam ou desmentem a existéncia de seguranca juridica.
O Estado é composto pelos membros de uma sociedade, porém os mecanismos de atuacdo podem ser resul-
tantes muito mais da capacidade de articulacao e influéncia de grupos do que derivada da meta do alcance do
interesse publico.

A eficiéncia e celeridade dos procedimentos ganha nova dimensdo, como observa Barbosa (2013, p.
105):

Ao atribuir pleno status de garantia constitucional ao principio da brevidade, movido pelos percalcos sociais
da demora patoldgica do processo, o legislador constituinte buscou imprimir maior efetividade ao tramite
processual, tornando-o mais justo e consentaneo com as necessidades dos cidadaos, visto que, a época da ar-
caica sistematica processual fisica, era unissona a insatisfagao social acerca da morosidade do Poder Judiciario,
desafiando providéncias estatais para uma contraprestacao judicial célere; com esse mister, o liame definitivo
entre a prestacdo jurisdicional e internet tornou-se questdo de tempo, “uma tendéncia evidente, em razao das
inovagdes da tecnologia e dos anseios da sociedade moderna” (MARINONI, 2011, p. 115).

A reforma constitucional alavancou o uso da tecnologia no processo judicial e legitimou a concepc¢ao contem-
poranea do desenvolvimento do direito processual com a modernizagdo da ciéncia juridica em prol do cida-
d3do. Deve-se ter em mente que, a medida que “um Estado passa a reconhecer e proteger Direitos Fundamen-
tais, tais direitos passam a demarcar o perfil desse Estado, prenunciando a sua forma de agir e de como ele se
relaciona com os individuos que, na sua dimens3o subjetiva, o integram” (ARAUJO; NUNES JUNIOR, 2012, p.
131-132).

A busca desta eficiéncia garante ao Estado os meios adequados para a correcdo de rumos e faz com que
possa ser estabelecido o ambiente favoravel para novos investimentos. Estes, por ébvio, incluem a transferén-
cia de tecnologia, quando os diversos atores administrativos devem pautar seus atos em elementos de andlise
econdmica, aliados aos ditames legais vigentes, de forma a dotar o Brasil de meios necessarios para o fomen-
to do desenvolvimento econdmico.

3 DA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

O ponto central a ser analisado refere-se a questdo da transferéncia de tecnologia. Trata-se de instru-
mento essencial no dmbito do processo de diversificacdo de negdcios e meio pelo qual parceiros buscam a
otimizacdo de processos. Tecnologia, nos dias de hoje, é considerada um bem que compde a cadeia interna-
cional de comércio. Para tanto, diversas formas de contratos sao utilizadas, citando-se, como exemplo, o de
transferéncia de conhecimento (know how), o fornecimento de mao de obra e, principalmente na 4rea de
prestacao de servicos em que as cadeias globais se estabelecessem, o contrato de franquia. A seguir, apresen-
ta-se um Quadro com os contratos de transferéncia de tecnologia reconhecidos pelo Inpi e seus respectivos
valores para averbacdo ou registro:

Quadro 1 — Contratos de transferéncia de tecnologia

Contratos de transferéncia de tecnologia — Inpi

Tipo de contrato Valor do pedido de averbagio/registro eletrdnico (em
Real e sem desconto) -2/10/2019
Licenca de Uso de Marca (UM) 2.250

Somar um valor adicional de RS 185,00 por pedido ou
registro de marca, mesmo nas inclusdes por meio de
aditivos quando, somados ao contrato original, exceder
a 15.

Cessdo de Marca (CM) 2.250
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Licenca para Exploracdo de Patentes (EP) 2.250

Somar um valor adicional de RS 185,00 por pedido ou
patente, mesmo nas inclusdes por meio de aditivos
guando, somados ao contrato original, exceder a 15.

Cessdo de Patente (CP) 2.250

Licenga para Exploracdo de Desenho Industrial (EDI) 2.250

Somar um valor adicional de RS 185,00 por desenho
industrial, mesmo nas inclusGes por meio de aditivos
guando, somados ao contrato original, exceder a 15.

Cessdo de Desenho Industrial (CDI) 2.250
Licenga Compulsdria de Patente 2.250
Licenga de Topografia de Circuito Integrado (LTCI) 2.250

Somar um valor adicional de RS 185,00 por desenho
industrial, mesmo nas inclusGes por meio de aditivos
quando, somados ao contrato original, exceder a 15.

Cessao de Topografia de Circuito Integrado (CTCI) 2.250
Licenga Compulsdria de Topografia de Circuito 2.250
Integrado
Fornecimento de Tecnologia (FT) 2.250 (registro)
Prestacdo de Servigcos de Assisténcia Técnica e Cientifica 2.250 (registro)
(SAT)
Franquia (FRA) 2.250 (registro)

Fonte: Autoria prépria com dados extraidos de Inpi (2019c).

Todos estes instrumentos pautam-se, para uma adequada aplicagdo, na existéncia da seguranca juridica.
Os atores envolvidos esperam a presencga de um sistema funcional otimizado quanto a aspectos burocraticos,
gue viabilize a realizacdo de sua atividade empresarial. Em uma analise destes mecanismos, entretanto, tem-
-se uma série de duvidas e considera¢des acerca de sua eficacia. Os procedimentos no Brasil dividem-se em
duas formas de controle. Uma primeira, para fins de validade perante terceiros, é feita junto ao Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial, autarquia federal, atualmente vinculada ao Ministério da Economia, criada
pela Lei n2 5.648/70. Nesse sentido, assim determina o artigo 211 da Lei da Propriedade Industrial (LPI — Lei
n29.279/96):

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

Paragrafo Unico. 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.

O exame perante o Inpi constitui em elemento distinto de uma possivel apuragao junto ao Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econdmica, autarquia vinculada ao Ministério da Justica e cuja competéncia centra-se
na verificacdo da ocorréncia de abuso do poder econdmico. Assim, surge a duvida acerca das atribuices do
Inpi, haja vista o siléncio da Lei. Observa-se que a mesma se limita a conferir a esta averbacgdo o efeito de ter
validade perante terceiros. Nesse ponto, cabe indagar qual a limitagcdo e a competéncia do ente autarquico.
Analisando a questdo, sustentou o desembargador federal Messod Azulay, do Tribunal Regional Federal da 2°
Regido:!

Ora, analisando-se os inimeros decretos referentes a lei que instituiu o INPI, desde a criagdo (Dec. 68.104 de
22 de janeiro de 1971) até a presente data, é de se notar que — os primeiros restringem-se a mera transcri¢ao
do art. 29, paragrafo primeiro da Lei n2 5.648/70; e os Ultimos a transcricdo da Unica atribuicdo dele restante

1 Apelagcdo em Mandado de Seguranca n® 2006.51.01.504157-8.
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mantido pelo art. 240 da n2 9.279/96 — ndo se vendo nenhuma indica¢do de parametros ou procedimentos
para tratamento das matérias, desprovidos de requisitos minimamente necessarios para legitimar o exercicio
daquelas atribuicdes de forma auténoma, confirmando, pois, 0 meu entendimento que acima expus.

De tudo quanto se viu, a primeira conclusdo que se extrai é que, diferentemente das denominadas Agéncias
Administrativas, carece o INPI do status de autarquia especial, sem regime juridico diferenciado, privilégios
especificos e autonomia politica em face do Poder Publico, requisitos que restringem sobremaneira a indepen-
déncia de sua atuagdo, por subsistir subordinado, deciséria e economicamente, ao Chefe do Poder Executivo
e ao Ministério a ele vinculante, conforme nos ensina o eminente constitucionalista acima citado no mesmo
trabalho académico.

Por fim, releva ndo esquecer que a intervengdo econdmica em excesso, por parte do Estado, ndo tem se mos-
trado a melhor estratégia para a captagdo de recursos estrangeiros, indispensaveis ao desenvolvimento de
gualquer pais, maxime em era de economia globalizada, fortemente protegida por blocos econémicos, que se
reagrupam ao sabor de novos interesses.

Como pode-se perceber acerca dos dados apresentados no Quadro 1, esse processo de exame é onero-
so e seus valores tém como média o montante de R$2.250,00, salvo nas hipdteses de desconto e quando se
tratando daqueles servicos isentos de averbacgdo por determinac¢do do artigo 211 da Lei n2 9.279/96. Isto é,
trata-se de um valor expressivo a se pagar. Ademais, o tempo de tramitacao do pedido é de 30 dias a contar
da data de publicacdo da peticdo ou pedido de averbacdo na Revista de Propriedade Industrial (RPI).2 Caso o
pedido sofra alguma exigéncia ou algum recurso seja interposto, esse periodo pode estender-se ainda mais.
Nota-se, com isso, que ndo se trata de um procedimento célere.

Por outro lado, como uma segunda possibilidade, temos o exame perante o Conselho Administrativo de
Defesa da Economia (Cade). Essa autarquia tem por competéncia a prevencao ao abuso de poder econémico.
Nesse sentido, aqueles contratos que importarem em abuso, ou tenham o potencial para tanto, passarao pelo
crivo do Cade. Dessa forma, observo a regra dos incisos XIV e XIX, do §32 do artigo 36 da Lei n® 12.529/2014,
gue expressamente determina:

Art. 36. Constituem infracdo da ordem econémica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que ndo sejam alcanca-
dos:

§ 32 As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipdtese prevista no caput deste
artigo e seus incisos, caracterizam infragao da ordem econ6mica:

XIV — agambarcar ou impedir a exploragao de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnolo-
gia;

XIX — exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

Tem-se que a regra supra deva ser examinada na medida em que ocorra alguma das hipdteses do caput
do artigo 36 da Lei n2 12.529/2014. Isso deixa de ser um comportamento isolado, pois deve estar inserido em
conduta considerada risco aos principios bdsicos que norteiam a livre-iniciativa e concorréncia. Em regra, o
exame pelo Cade é posterior ao fato, com exceg¢do da hipotese do ato referente ao controle de concentragdo.?
O que parece ocorrer é um duplo exame. Inicia-se no Inpi, sem nenhuma garantia de um outro pelo Cade,
guando as decisdes possam ser contraditérias, o que, mais uma vez, conduz a inseguranca juridica.

Verifica-se pelo exposto a confirmacgao de que efeitos lesivos a livre-iniciativa e concorréncia devem ser
analisados pelo Cade. Ao abrir, entretanto, a possibilidade de uma intervencdo maior do Inpi, ancorado nos
preceitos da Lei n. 5.648/70, chancela-se um campo de maior discricionariedade por parte do Instituto.

O que se verifica decorre da propria norma legal. Esta é silente e limita-se em atribuir ao Inpi, por meio
de registro, o poder de dar conhecimento a terceiros. O ato administrativo, como sabido, deve ser vinculado e
somente é discricionario quando submetido ao julgamento de conveniéncia da Administracdo. Esta, todavia, é
incapaz de gerar direitos frutos de um procedimento administrativo vinculado, que, para a seguranca juridica
das partes, depende de uma prévia normatizacao legal, estabelecendo as normas a serem seguidas.

2 Conforme artigo 211 da Lei n2 9.279/96.
3 Artigo 88 Lei n? 12.529/2014.
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Outra, no entanto, veio a ser o entendimento da Relatora do processo, a desembargadora federal Liliane
do Espirito Santo Roriz de Almeida, que assim concluiu:

No Brasil, a intervencao estatal nos contratos de transferéncia de tecnologia é regulada em um conjunto dis-
perso de normas, de natureza tributaria, cambial e de intervengéo direta no dominio econémico. Essa ultima,
a meu ver, envolve ndo sé o CADE — Conselho Administrativo de Defesa EconGmica, mas também outros 6r-
gdos, como o INPIl. Com efeito, a atua¢do do INPI, ao examinar os contratos que lhe sdo submetidos para aver-
bagdo ou registro, a meu ver, pode e deve avaliar as condi¢gdes na qual os mesmos se firmaram, em virtude da
missdo que lhe foi confiada por sua lei de criagdo, a Lei n2 5.648, de 11/12/1970.

Submetida a questdo ao Superior Tribunal de Justica, este, quando do julgamento do Recurso Especial
N2 1.200.528-RJ, em que foi relator o ministro Francisco Falcdo, em decisdo monocratica® entendeu:

Ainda assim, todavia, persiste o dever de o INPI adotar medidas capazes de estabelecer melhores condicées de
negociacdo e utilizacdo de patentes e de intervir nas condi¢bes contratuais estabelecidas para a transferéncia
de tecnologia, visto que tal dever estd contido naquele maior de executar as normas que regulam a proprieda-
de industrial, atendendo, ao mesmo tempo, sua fungdo social e econémica.

Retirada do INPI tal atribuicdo, a atua¢do da autarquia, em matéria de transferéncia de tecnologia e dos de-
mais contratos expressamente mencionados na Lei, estd hoje limitada a simples averbacdo do contrato para
permitir o pagamento previsto nos contratos e a dedutibilidade fiscal, nos termos da legislacdo especifica.
Apesar disso, o que se tem visto, na pratica, é que o drgdo mantém sua intervencdo na vontade contratual
das partes, ndo admitindo determinadas clausulas. Ouso, porém, discordar de tdo eminentes doutrinadores.
A meu ver, a nova lei somente retirou do INPI, ao revogar o paragrafo Unico do art. 22 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, é unicamente das partes contra-
tantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cldusulas 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.

Ora, esta decisdo do STJ acabou por atribuir competéncia ao Inpi que deixou de ter um fundamento le-
gal que estabeleca os parametros, abandonando as partes ao alvedrio dos humores do momento vivido pela
autarquia, o que vulnera a no¢ao de seguranga juridica, elemento fundamental para a estabilidade de relagées
contratuais desta natureza. De forma a nortear um pouco o processo, baixou o Inpi a Resolugdo n. 199/2017,
que, em seu artigo 3°, determina:

Art. 32 O exame técnico analisara os seguintes aspectos:

| — O objeto e as condigdes dos contratos de fornecimento de tecnologia e servigos de assisténcia técnica e
cientifica, quanto ao enquadramento como transferéncia de tecnologia nos termos do artigo 211 da Lei n?
9.279, de 1996;

Il — A analise da situagdo dos pedidos de direito de propriedade industrial e de vigéncia dos direitos de pro-
priedade industrial objeto dos contratos de licenca e sublicenga de direito de propriedade industrial e de to-
pografia de circuito integrado e dos contratos de franquia para a emissdao do Certificado de Averbagdo ou de
Registro;

IIl — A vigéncia do contrato de cesséo, licenga e sublicenca dos direitos de propriedade industrial e de topogra-
fia de circuito integrado limitado a sua vigéncia no INPI para a emissdo do Certificado de Averbacdo;

IV — A natureza da licenga ou sublicenga exclusiva ou ndo exclusiva objeto do contrato de licenc¢a ou sublicenga
do(s) direito(s) e pedido(s) de propriedade industrial e de registro(s) e pedido(s) de topografia de circuito inte-
grado para a emissdo do Certificado de Averbacao;

V — O objeto do contrato de franquia quanto ao requisito do artigo 29, da Lei n2 8.955, de 1994 e do artigo 211,
da Lein29.279, de 1996.

E possivel perceber uma interferéncia incabivel no &mbito da liberdade das partes contratadas. Uma
argumentacdo para dar suporte a esta regra pode ser o inciso | do artigo 13 do Decreto 5.147/204:

4 DJE 13/12/2017.
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Art. 13. A Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros compete:

| — analisar e decidir quanto a averbagdo de contratos para exploracdo de patentes, uso de marcas e ao que
implique transferéncia de tecnologia e franquia, na forma da Lei n2 9.279, de 1996, de modo alinhado as dire-
trizes de politica industrial e tecnolégica aprovadas pelo Governo Federal.

Deve-se observar, porém, que esta norma regulamentar ndo se destina a complementar uma Lei; ela
vem a disciplinar a estrutura do Inpi. Mesmo que tivesse este carater regulamentar, estaria ampliando com-
peténcias sem uma prévia previsdo legal. E uma cldusula genérica, varidvel de acordo com a diretriz governa-
mental, o que, mais uma vez, vulnera a concepgao de seguranca do marco regulatério.

Trata-se de fungao cartorial, passivel de ser efetuada por Cartério de Titulos e Documentos, com base
na Lei de Registros Publicos (Lei n2 6.015/73). Por outro lado, é uma pratica pouco usual entre a maioria dos
grandes Escritérios de Propriedade Industrial no mundo. Na Nigéria esta atividade é exercida pelo National
Office for Technology Acquisition and Promotion. Publicacdo da OCDE de 2017 em “Paper n° 206", com o ti-
tulo International technology transfer measures in an interconnected world: lessons and policy implications,
esclarece as diversas formas de controle desta modalidade de contrato, posto que em alguns procede-se a um
exame antecipado, citando-se, como exemplo, Brasil e Tailandia. Observa-se que a andlise destes contratos
na Unido Europeia e nos Estados Unidos da América se da posteriormente, isto é, durante a sua execugdo. O
guantitativo dos contratos averbados, por exemplo no caso das franquias, parece pifio se comparado com o
guantitativo de titulos existentes no Brasil.

Em todo o caso, urge encontrar medidas para o equacionamento dos problemas do Inpi. O atraso contu-
maz nas decisdes administrativas constitui um embaraco nos investimentos dada a incerteza que traz, e a de-
mora na obtencado do direito impede a adocdo de medidas que visem o combate da pirataria. Por outro lado, a
unicidade do procedimento de averbacdo de contratos de transferéncia de tecnologia, que tinha uma redacao
muito mais minudente na Lei n. 5.772/71, merece uma reflex3do.

Os cartorios de titulos e documentos podem outorgar a validade perante terceiros e fogem da com-
peténcia do Inpi na esfera tributdria, decorrente do controle das deduc¢des autorizadas em Lei, como outras
medidas de natureza cambial na alcada do Banco Central. Tal disposicdo ndo era prevista no Decreto-lei n.
7.903/45, no Decreto-lei n. 254/67 e no Decreto-lei n. 1.005/69, que regulavam a propriedade industrial até
o advento da Lei n. 5.772/71. Esta disposi¢do constitui em uma intervencdo na liberdade de as partes pactua-
rem antes mesmo da existéncia de qualquer suspeita de abuso de direitos. Neste caso, a competéncia encon-
tra-se no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia, nos termos da Lei n. 12.559/2011. O que se verifica,
portanto, é a existéncia de uma instancia preliminar, que, porém, deixa de atestar a inexisténcia de infracdo a
ordem econdmica, na medida em que examina os procedimentos contratuais sob a ética da forma de sua ins-
tituicdo; assim, eventual repressdo a este se abuso se dd em momento posterior, até porque o ato de averbar
ndo importa na isencdo das obrigacGes estabelecidas pela Lei n. 12.559/2011.

Trata-se de mais um custo para o setor produtivo, que, desde 1996, foi denominado pelo Banco Mundial
de “custo Brasil” (BARBIERI; SILVA; SILVEIRA, 2014, p. 9). Igualmente, Barbieri, Silva e Silveira (2014) observam:

O Doing Business, em seu relatério de 2009, fez uma mensuragdo como esta considerando uma amostra de
183 paises. O Brasil encontra-se em ultimo, levando as empresas a gastarem 2600 horas por ano para arcar
com suas obrigagdes, um nimero astronémico se comparado ao primeiro do ranking: as Ilhas Maldivas, com 0
(zero) horas gastas, isto é, tempo nenhum.

Em relatdrios posteriores com énfase no Brasil, o Doing Business (2012; 2013) relata que 2600 horas conti-
nuam sendo o tempo gasto pelas empresas para ficar em dia com a legislagdo tributaria. Este nimero perma-
nece constante desde 2006, ano em que o Doing Business comecou a fazer esse tipo de mensuragdo (p. 9).

O ponto a ser considerado centra-se no estabelecimento de um procedimento burocratico com finali-
dade, ao que tudo indica, inécua, que poderia ser efetivada por outros 6rgaos administrativos no ambito de
suas atribuicdes. O controle de cambio exercido pelo Inpi, como também em matéria tributdria, relacionado a
deducgdes decorrentes da averbacdo requerida, encontra-se mais afeta ao Banco Central do Brasil e a Secreta-
ria da Receita Federal.
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Isso tanto é verdade que, em 2017, por meio da Instrucdo Normativa n2 70 (IN 70/2017), o Inpi trouxe
importantes modificacdes para a questdo. Uma das mudancas mais significativas foi a inclusdo nos certifica-
dos de averbacdo ou registro de contratos de uma nota informativa dispondo que ditos certificados deverdo
conter uma nota com o seguinte aviso: “O INPI ndo examinou o contrato a luz da legislagdo fiscal, tributdria e
de remessa de capital para o exterior” (INPI, 2017).

Isso quer dizer que o Inpi ndo mais intervira no mérito dos contratos a serem averbados ou registrados
em clausulas que versem, por exemplo, sobre remuneracao contratual, vinculacdo entre as empresas e perio-
do de deducdo fiscal. Ou seja, o Instituto ndo observara os contratos a luz da legislacdo fiscal, tributaria e de
remessa de capital ao exterior, mesmo tendo em vista a recente decisdo do STJ. Dessa forma, o Banco Central
e a Receita Federal deverao realizar essas andlises que sairam da competéncia do Inpi, o que pode ser um
problema, posto que n3o houve alinhamento prévio entre os Orgdos antes da emissdo da referida Instrucdo
Normativa (TERUYA apud TISSOT, 2019, p. 101). Por outro lado, a responsabilidade das informacdes contidas
nos contratos levados a registro ou averbag¢ao, notadamente com relagao ao prazo e valor, serdo da parte re-
querente.

Outras mudancgas trazidas pela Instrucdo Normativa foram a inclusdo da competéncia do Inpi para aver-
bacdo de contratos que versem sobre sublicencas e subfranqueamento, a dispensa de averbacdo ou registro
no Inpi dos contratos de exportacdo de tecnologia e a ndo limitagdo da vigéncia dos contratos de forneci-
mento de tecnologia ao prazo maximo de 5 anos, prorrogdveis por mais um periodo de 5 anos, sendo o Unico
requisito, agora, que o contrato seja por prazo determinado. Ou seja, optou-se por uma postura de maior
flexibilidade. O Inpi, promulgou, ainda, a Resolugdo n2 199/2017, dispondo sobre as Diretrizes de Exame para
averbacdo e registros de contratos, sinalizando as questdes formais que devem ser seguidas.

Nessa linha, o Banco Central do Brasil (Bacen) emitiu a Circular 3.857/2017, regulamentando o processo
administrativo para aplicacdo de penalidades, medidas coercitivas e métodos para solu¢do de controvérsias.
Assim, as remessas irregulares de royalties estdo sujeitas a dito processo administrativo sancionador (TISSOT,
2019, p. 101), bem como indica a postura do Bacen em assumir a responsabilidade que |he foi atribuida.

Essas flexibilizagdes, ainda que ndo solucionem por completo os problemas, foram um grande avango
para o atual processo de transferéncia de tecnologia. Apesar de o Inpi estar mais rigoroso quanto aos aspectos
formais dos contratos, essa menor rigidez trouxe uma redugao substancial do tempo do processo de averba-
cdo e registro dos contratos, posto que a maior parte dos certificados passou a ser emitida entre dois e trés
meses, isto é, em metade do tempo que se levava anteriormente (SWISSCAM BRASIL, 2019).

Ademais, quando paramos para verificar o nimero de pedidos de averbacgdo de contratos de tecnologia
por categoria, temos o seguinte perfil:

Quadro 2 — Perfil do nimero de pedidos de averbagao de contratos por categoria

Periodo Uso de Exploracao Fornecimento | Servicode | Franquia | Altera¢ées | Outros
marcas de patentes de tecnologia | assisténcia de
e desenhos técnica certificado
industriais
Anual
2014 225 35 174 768 78 404 26
2015 188 37 152 555 36 401 31
2016 170 13 145 234 393 393 46
2017 204 20 144 175 499 499 30
2018 228 23 142 191 465 465 33
Acumulado 218 24 92 106 72 327 15
no ano de
2019

Fonte: INPI (2019a).

164 Editora Unijui — Revista do Departamento de Ciéncias Juridicas e Sociais da Unijui



Direitof
Debate

A BUROCRACIA NOS CONTRATOS DE AVERBACAO DE TECNOLOGIA NO BRASIL

E perceptivel, de uma forma geral, que depois do ano de 2014 houve uma queda nos indices de aver-
bacgdes, algo que retomou crescimento no ano de 2017. Ainda que isso ndo necessariamente queira dizer que
haja uma relagdo entre a flexibilizacdo trazida pela IN 70/2017 e o maior interesse em se averbar ditos contra-
tos, é evidente que o aumento da demanda por esse procedimento enseja uma maior celeridade que atenda
suficientemente aos pedidos de averbacdao em tempo habil e com a devida seguranca juridica.

Deve-se salientar, contudo, que historicamente o Inpi alternou entre periodos de maior e menor inter-
vengao sobre contratos de transferéncia de tecnologia, o que ndao impede que futuramente desfaga-se essa
flexibilizacdo. Esse movimento de alternancia pode ser vislumbrado na Figura 1 a seguir:

Figura 1 — Alternancia de intervencdo sobre contratos de transferéncia de tecnologia
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Fonte: TISSOT (2019, p. 104).

Essa movimentagao em direcdo a uma maior intervencao, como ja sinalizado, ndo é benéfica, uma vez
gue pode gerar os seguintes pontos negativos (VOSGERAU; CZELUSNIAK, 2013, p. 13 apud TISSOT, 2019, p.
109-110): a obrigatoriedade de o Inpi figurar como parte nas demandas que buscam a revisdo da analise de
contratos trazidos a registro ou averbacdo; a falta de competéncia técnica, sendo incertas as consequéncias
de sua intervencdo; a inseguranca juridica, tendo em vista a auséncia de normas claras e objetivas sobre os
supostos abusos; e a reducdo de investimento do exterior no Brasil.

Observado tudo isso, é de se perceber que a existéncia deste procedimento nos tempos atuais, ainda
que com a introducdo da IN 70/2017, encontra-se defasado. Fato é que essa sistematica foi consistente com
a politica de substituicdo de importacdes e restricoes cambiais existentes no Brasil nos anos 70 do século 20,
mas perdeu o seu sentido de ser quando da liberacdo da economia a partir dos anos 90. Assim, portanto, ndo
se trata mais de um modelo coerente com a atual dindmica de transferéncia de tecnologia no Brasil, mas, sim,
configura-se como um grande empecilho a seguranca juridica e desenvolvimento nacional.

4 CONCLUSOES

A sistematica brasileira, ao impor a averbacdo de contratos de transferéncia de tecnologia e congéneres
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), encontra-se incompativel com o grau de abertura
da economia do pais. Neste ponto, impende observar que o estabelecimento desse procedimento burocratico
nao somente deixou de alcangar os objetivos propostos, mas importou em mais custos a todo o procedimento
nacional de producdo e protecdo de tecnologia. Isto é, tal mecanismo é desprovido de qualquer vantajosida-
de, além de deixar de atribuir a necessaria seguranca juridica proposta, haja vista as brechas legais que per-
mitem diversos questionamentos. Ademais, deve-se levar em consideracdo que dito procedimento questiona
aspectos negociais do contrato, deixando de ter um cardter de simples averbacdo, sendo, deste modo, um
exame substantivo na pratica. Essa analise, como observado, importa em um aumento de custos do contrato
que acabam por ser repassados ao consumidor.

Destaca-se que esse procedimento junto ao Inpi torna-se supérfluo, algo que poderia ser evitado ao se
buscar alternativas, como uma amplia¢do desse papel aos 6rgdos de registro publicos. De fato, a IN 70/2017,
como retratado, facilitou alguns aspectos pertinentes ao tema, porém ainda sdo visiveis diversos custos tanto
financeiros quanto burocraticos, o que indica a insuficiéncia da medida.

Sobre esse ultimo aspecto é importante lembrar que a celeridade e a economicidade sdo vitais para
a competitividade, sobretudo em razdo da cada vez maior participa¢cdao da economia mundial nos mercados
nacionais. Essa interligacao, acrescida do constante e veloz aparecimento de novas tecnologias, torna-se in-
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compativel com sistemas burocraticos em decorréncia dos entraves regulatérios que estes apresentam. Ditos
entraves burocraticos, que ndo geram ganhos para a economia nem otimizam custos, tornam o produto “Bra-
sil” caro, diminuindo sua almejada competitividade.

A introducdo de novas tecnologias advindas de fora, bem como a insercdo dos préprios produtos brasi-
leiros no mercado nacional, constituem elemento fundamental no fomento ao desenvolvimento econémico.
Por seu turno, atores globais levam em conta fatores relacionados a estabilidade do marco regulatério e a
proporcionalidade do custo, levando em consideragdo os ganhos possiveis para decidirem em que investir.
Quando se alia incerteza a custos desproporcionais, transforma-se um mercado, por maior que seja, em um
elemento inseguro e de menor atratividade. E exatamente essa incerteza que deve ser combatida por meio
de uma maior funcionalidade dos procedimentos, o que requer a devida simplificacdo e erradicacao desses
controles inécuos.

E de se notar, portanto, que o mercado brasileiro se torna inseguro em razdo de entraves burocraticos
criados pelo préprio Estado, como é o caso da averbagao dos contratos de transferéncia de tecnologia. Esses
empecilhos, ao deixarem de garantir a necessdria seguranca juridica, acabam importando em um acréscimo
de riscos e incertezas, fatores estes considerados quando se faz uma analise estratégica sobre um determina-
do mercado a se adentrar. Dessa forma, mercados menos estratégicos, isto é, mais custosos, sdo deixados de
lado, acarretando numa perda de competitividade nacional e, como consequéncia, impactando negativamen-
te na esfera econdmica e social de um pais.
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