TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Os contratos que envolvem transferência de tecnologia encontram-se especificados no Ato Normativo n° 135, de 15 de abril de 1997, a saber:

· Contratos de Exploração de Patentes;

· Contratos de Uso de Marcas;

· Contratos de Aquisição de Conhecimentos Tecnológicos (fornecimento de tecnologia stricto sensu);

· Contratos de Prestação de Assistência Técnica e Científica; e

· Contratos de Franquia.

O contrato de transferência de tecnologia não patenteada (ou know-how) é o contrato pelo qual uma parte contratante, denominada cedente, transfere à outra, a cessionária, as informações técnicas necessárias para a fabricação de determinado produto, cuja tecnologia não é protegida por patente.
Os contratos que envolvem transferência de tecnologia precisam ser averbados no INPI e registrados no Banco Central.

Averbação no INPI

O INPI possui a prerrogativa de averbar contratos de transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares, que implicam na exploração de direitos da propriedade industrial (Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970). 

A averbação de contratos no INPI acarreta essencialmente os seguintes efeitos:

· produção de efeitos perante terceiros: embora o contrato já produza efeitos entre as partes desde o dia da formação do vínculo jurídico com o consentimento mútuo, só produzirá efeitos em relação a terceiros após a averbação junto ao INPI, que dará publicidade ao contrato.

· permitir a remessa de remuneração à parte estrangeira: a averbação do contrato perante o INPI permite ainda a remessa de remuneração à parte estrangeira. Não seria possível o registro do contrato perante o Banco Central do Brasil, para a emissão do Registro Declaratório Eletrônico (RDE), caso o contrato não estivesse previamente averbado junto ao INPI. 

· permissão para o franqueado efetuar a dedutibilidade fiscal dos valores remetidos, de acordo com os limites fixados na Portaria nº 436/58, emitida pelo Ministério da Fazenda. O Regulamento do Imposto de Renda que compila as leis fiscais aplicáveis no Brasil (Artigos 351 a 355 do Decreto 3.000/2000) estabelece que a dedutibilidade fiscal dos pagamentos remetidos ao exterior pelo licenciado só é possível após a averbação do contrato perante o INPI. 

Além dos efeitos apontados acima, existe ainda um outro efeito produzido indiretamente pela averbação de contratos no INPI, que diz respeito à presunção de que o contrato averbado não viola a legislação de defesa da ordem econômica (Lei 8.884/94).

Esse entendimento decorre de um Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre o INPI e o CADE em 1997, no qual foram conferidos poderes ao INPI para analisar os aspectos anti-concorrenciais dos contratos de propriedade industrial. Na cláusula 2.3 do referido Convênio, foi estabelecido que o INPI tem a atribuição de encaminhar ao CADE os contratos que contenham cláusulas limitadoras da livre concorrência.  

Diante disso, a averbação de um contrato perante o INPI cria a presunção de que aquele contrato não viola, em princípio, a Lei 8.884/94 (Lei de Defesa da Ordem Econômica).
Liberalização na Década de 90
A partir da década de 90, o país começou a experimentar a gradativa desregulamentação da área de transferência de tecnologia. 
A Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, veio permitir a possibilidade de remessa de pagamentos por transferência de tecnologia e licenciamento de marcas e patentes entre empresas estrangeiras e suas controladas brasileiras.

Não obstante, persiste a proibição de remessa de royalties entre a filial e sua matriz com sede no exterior.

Cumpre distinguir aqui entre controlada e controladora, que são empresas distintas, e filial e sua matriz, que representam a mesma empresa, com autorização para funcionar no Brasil. A proibição só alcança a segunda hipótese.
Entendimentos Consolidados do INPI para Averbação
Não Aceitação do Conceito de Licença
O INPI não aceita o conceito de “licença de tecnologia”, entendendo que se trata de transferência e aquisição de direitos, podendo a receptora da tecnologia utilizá-la livremente após o término do contrato.
Como a Lei 9.279/96 não trata especificamente da proteção ligada à tecnologia não patenteada, o INPI sustenta que o know-how objeto dos contratos de fornecimento de tecnologia não foi considerado como um direito de propriedade.  

Dessa forma, o INPI vem adotando há anos uma posição restritiva no sentido de não considerar o know-how um direito passível de licença, sustentando que tecnologia não patenteada é objeto de simples divulgação e aquisição de direitos. 

Torna mais cara a aquisição de tecnologia.
Prazo Máximo de 10 anos
O INPI sustenta que contratos de transferência de tecnologia só podem ser averbados pelo prazo máximo de 5 anos, prorrogáveis por mais 5, desde que demonstradas as vantagens da contratação e a sua necessidade para a manutenção da competitividade da empresa brasileira.

Este entendimento decorre da aplicação do limite temporal máximo de dedutibilidade fiscal fixado no parágrafo 3° do artigo 12 da Lei 4.131/62. 

O prazo total de averbação desses contratos não poderá exceder o período de 10 anos.
O INPI sustenta que não pode conferir proteção maior a contratos que envolvem tecnologia não patenteada do que àqueles que incluem exploração de patentes, pois nestes a tecnologia cairá em domínio público e se integrará ao estado da técnica.
Na prática, a tecnologia acaba evoluindo após 10 anos, podendo as partes celebrar um novo contrato de transferência de tecnologia, desde que com tecnologia diferente da anterior.

Data de Protocolo
O INPI entende que a data inicial de averbação dos contratos deve ser a data de sua apresentação para averbação (e não necessariamente a data pactuada entre as partes).

Deste entendimento resulta para a empresa licenciada a impossibilidade de remeter pagamentos derivados de vendas ou faturamento compreendidos entre a data fixada no contrato e o dia de sua apresentação ao INPI para averbação.

Tal entendimento se encontra embasado na tese de que o ato praticado pelo INPI rege-se pela lei geral de registros públicos, que estabelece que o registro de documentos, depois de findo o prazo concedido para a solicitação do registro, produzirá efeitos a partir da data de apresentação perante o órgão competente para efetuar o registro. 

Com essa justificativa, o INPI vem estabelecendo a data de protocolo do pedido de averbação como marco inicial da averbação, quando o contrato não é apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua assinatura (prazo geral fixado no artigo 212 da Lei 9.279/96).
Como a Lei de Propriedade Industrial estipula que os atos do INPI só produzirão efeitos a partir da sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, o INPI sustenta que é inclusive benevolente ao retroagir a data inicial de averbação à data de protocolo do contrato.
Limites da Portaria 436/58

O INPI aplica os limites de dedutibilidade fiscal fixados na Portaria n° 436/58 do Ministério da Fazenda como limites de remessa de remuneração em contratos envolvendo empresas com vinculação societária, em que a parte estrangeira mantém, direta ou indiretamente, o controle do capital com direito a voto da contratante brasileira.

Tratando-se de empresas independentes e desvinculadas, o INPI concorda que não há limite legal para o estabelecimento da remuneração, mas em caso de contratos envolvendo a empresa brasileira e a sua controladora estrangeira, o INPI exige que a remuneração contratual não exceda o percentual fixado na Portaria n° 436/58 para a dedutibilidade fiscal.

Os percentuais de dedutibilidade fiscal da referida Portaria variam de 1 a 5%, dependendo da área tecnológica envolvida. Contudo, esses percentuais encontram-se absolutamente defasados, pois privilegiam setores econômicos que precisavam ser fomentados na década de 50, como a indústria naval e automobilística, bem como transportes em ferrovias, mas não se encontram em consonância com a realidade econômica atual.

Cumpre destacar que não há na lei qualquer dispositivo expresso impedindo a remessa de pagamentos acima de tais limites, quer entre contratantes desvinculadas ou com vínculo societário, representando esse entendimento uma posição restritiva do INPI.

Cláusulas de Confidencialidade

O INPI não aceita cláusulas de confidencialidade perpétua em contratos de transferência de tecnologia, admitindo em geral um período de até 5 após o término do contrato para a manutenção da obrigação de confidencialidade. 

Neste aspecto, o INPI vem ignorando o disposto no inciso do XI do artigo 195 da Lei n° 9.279/96, que garante a manutenção de sigilo das informações transmitidas mediante relação contratual, mesmo após o término do contrato.

Retorno de Tecnologia
Não aceitação de cláusulas que importem em retorno da tecnologia após o término ou rescisão do contrato de transferência de tecnologia.

Como o INPI não entende o know-how como um direito de propriedade, a parte receptora adquire a tecnologia e, ao término do contrato, pode livremente continuar a utilizá-la. 

Conseqüentemente, cláusulas estipulando o retorno do know-how ou proibindo a parte receptora de utilizar a tecnologia após o término ou rescisão do contrato não são aceitas pelo INPI.

Remuneração de Vários Direitos Separamente
O INPI não aceita a remuneração por vários direitos separadamente para os mesmos produtos, como pagamentos pela licença de marca e por transferência de tecnologia, por exemplo. Entende que um direito seria acessório do outro.
Tal entendimento é sustentado sob a alegação de que a licença de marcas é acessória do fornecimento da tecnologia, havendo duplicidade de pagamento caso fossem remuneradas separadamente.  

O mesmo entendimento é aplicado pelo INPI na hipótese de remuneração pela licença de patentes e pelo fornecimento de tecnologia para os mesmos produtos.

Dedução de Partes e Componentes Importados
O INPI exige que o valor de peças, produtos, equipamentos e componentes importados seja deduzido do preço líquido de venda para cálculo dos royalties devidos.

Sustenta que seria indevida a cobrança de royalties sobre peças, produtos, equipamentos e componentes importados, já que houve pagamento e remessa no momento da importação destes produtos. Conseqüentemente, haveria duplicidade de pagamento caso os produtos importados fossem computados para o cálculo dos royalties.

Sob essa justificativa, é comum o INPI exigir que a definição do preço líquido de venda, ou da respectiva base de cálculo dos royalties no contrato, preveja a  dedução das partes e componentes importados para a fabricação dos produtos contratuais.

Limitações a Exportação
O INPI não aceita limitações a exportação pela empresa nacional, salvo com motivos justificados e em determinados casos concretos.

Apesar de legalmente questionáveis, todos esses entendimentos encontram-se consolidados pelo INPI e a averbação só é concedida quando o contrato está em conformidade com tais posicionamentos, que são de difícil negociação. 
Tributos Incidentes na Remessa de Pagamentos

· IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), cuja alíquota encontra-se atualmente reduzida a 0%, conforme disposto no Decreto nº 2.219, de 02 de maio de 1997; 

· CPMF (Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira), cuja alíquota atualmente é de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), nos termos da Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002.

· CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), instituída pela Lei 10.168, de 29 de dezembro de 2000, devendo ser calculada à alíquota de 10%.

· Imposto de Renda, cuja alíquota é em princípio de 15%.
CIDE

A CIDE foi instituída pela Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e objetiva financiar um programa de estímulo à interação Universidade-Empresa, bem como promover o desenvolvimento tecnológico brasileiro, por meio de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que gerenciará os recursos captados.

A novidade dessa contribuição está na modificação do quadro tributário relacionado aos contratos de transferência de tecnologia, na medida em que há a incidência de uma alíquota de 10% sobre os valores pagos, creditados, entregues e remetidos ao exterior em decorrência de contratos de transferência de tecnologia celebrados com empresas residentes ou domiciliadas fora do país. 

A própria Lei nº 10.168, em seu Artigo 2º, parágrafo 1º, estabelece a definição legal para os contratos de transferência de tecnologia, nos seguintes termos:

“Art. 2º (...)

 § 1º Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.” 

Note-se que tais contratos são aqueles especificados no Ato Normativo nº 135/96, emitido pelo INPI.
Para operacionalizar a contribuição de intervenção no domínio econômico, o governo emitiu a Medida Provisória nº 2.062-60, de 30 de novembro de 2000, que foi renumerada e atualmente corresponde à Medida Provisória nº 2.159-70, de 24 de agosto de 2001.

Através dessa medida provisória, a alíquota de imposto de renda incidente na fonte (IR) sobre os royalties remetidos ao exterior aumentou de 15 para 25%, equiparando-se, portanto, à alíquota incidente sobre os contratos de assistência técnica e serviços técnicos profissionais. 

No entanto, esse percentual voltou automaticamente para 15% com a aprovação da Lei 10.168/2000, pois o Artigo 3º da Medida Provisória estabeleceu a redução imediata da alíquota de imposto de renda a partir do início da cobrança da contribuição. Nesse sentido, seria cobrado 15% de imposto de renda da empresa estrangeira e 10% de contribuição da parte local.

A fim de diminuir a resistência dos empresários à nova cobrança, a segunda reedição da Medida Provisória nº 2.062 estabeleceu um crédito incidente sobre a CIDE, aplicável às importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties de qualquer natureza. 

Contudo, a partir da reedição que conferiu nova numeração à Medida Provisória nº 2.062 (atualmente nº 2.159-70), o crédito acima foi restringido apenas aos royalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas. Portanto, foi afastado o crédito em qualquer outra hipótese.

Ampliação do Âmbito de Incidência da CIDE pela Lei nº 10.332/2001

Mais recentemente, a Lei nº 10.332/2001 estendeu o âmbito de incidência da CIDE a contratos técnicos e de assistência administrativa e semelhantes.

Tais contratos estão inseridos na categoria de “serviços técnicos profissionais”, que são caracterizados exatamente pelo fato de não envolverem transferência de tecnologia e, por isso, não serem objeto de averbação perante o INPI ou registro junto ao Banco Central.

Nesse sentido, a Lei nº 10.332 foi promulgada em absoluta dissonância com o tratamento da matéria até então, além de conter os mesmos vícios de constitucionalidade referentes à Lei nº 10.168/2000. 

Tendo em vista que a CIDE foi instituída com o objetivo de financiar um programa de estímulo à interação universidade-empresa e promover o desenvolvimento tecnológico brasileiro, há um nítido desvio das finalidades de uma contribuição interventiva. É indispensável a existência de uma correlação lógica entre a atividade de quem possui o encargo de recolher a contribuição e a finalidade que esse tributo pretende alcançar. 

Não existe, no caso, nenhuma garantia ou sequer indícios de que as empresas que suportarão o ônus da contribuição em casos de serviços técnicos profissionais serão de alguma forma beneficiadas. Ao contrário, é evidente que o fato gerador da contribuição não tem qualquer correlação lógica com a finalidade de incentivo à inovação.  

Regulamentação da CIDE

O Decreto nº 4.195, de 11 de abril de 2002, regulamentou a CIDE e estabeleceu no seu artigo 10 os contratos sujeitos à sua incidência:

“Art. 10.  A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: 

I - fornecimento de tecnologia; 

II - prestação de assistência técnica: 

a) serviços de assistência técnica; 

      b) serviços técnicos especializados; 
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; 

IV - cessão e licença de uso de marcas; e 
V - cessão e licença de exploração de patentes.”

Argumentos de Inconstitucionalidade

Não obstante, existem diversos aspectos inconstitucionais na Lei nº 10.168, que vêm sendo motivo de ações judiciais que resultaram em liminares suspendendo a exigibilidade da CIDE, tendo por base principalmente os seguintes aspectos:

· Necessidade de Lei Complementar – a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei 10.168/2000 decorre do disposto no Artigo 149 da Constituição Federal (CF), que estabelece a competência da União para determinar contribuições de intervenção no domínio econômico e os requisitos para a sua instituição, observando-se o disposto nos Artigos 146, III e 150, I e II, sem prejuízo do previsto no Artigo 195, § 6º.

Conforme disposto no caput do Artigo 146, em relação ao qual o inciso III está subordinado, um dos requisitos de legalidade da instituição desse tributo é a existência de uma lei complementar.
A Lei nº 10.168/2000 não observa os requisitos estabelecidos nos Artigos 146, III e 149 da CF, na medida em que foi instituída por lei ordinária. Dessa forma, está violando os dispositivos da Constituição, o que dá ensejo a ações argüindo sua inconstitucionalidade.

Não obstante, algumas decisões judiciais vêm dispensando a exigência de lei complementar neste caso, por entenderem que este requisito formal só seria necessário quando se trata de competência residual da União. Como a competência da União Federal para instituir a CIDE está expressa na CF, há quem sustente a dispensabilidade da lei complementar, apesar de discordarmos dessa posição. 

· Natureza do Tributo – Toda contribuição de intervenção no domínio econômico tem como característica primordial fomentar determinada atividade econômica e estimular o seu desenvolvimento. A intervenção no domínio econômico só se justifica se demonstradas as razões para a instituição do tributo. 

O Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituído pela Lei 10.168/2000, tem como objetivo o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, sem qualquer finalidade econômica que justifique precisamente a criação de uma “contribuição de intervenção no domínio econômico”.

No plano constitucional, a instituição de uma contribuição de intervenção no domínio econômico propriamente dita deve ter como base um setor econômico que esteja, de algum modo, em desconformidade com os princípios da ordem econômica previstos no Artigo 170 da Constituição Federal. Sempre que determinada atividade econômica não esteja se desenvolvendo de acordo com esses princípios, a União deverá intervir.

Conforme disposto no artigo 174 da CF, o Estado poderá atuar no setor econômico fiscalizando, incentivando e planejando determinadas áreas econômicas. No entanto, o programa previsto na Lei tem respaldo constitucional diverso, na medida em que se refere à ciência, à pesquisa e à tecnologia.

Portanto, qualquer contribuição criada pelo governo para o desenvolvimento do programa instituído pela referida lei estará fora do escopo de uma verdadeira contribuição de intervenção no domínio econômico, que deverá fiscalizar, incentivar e planejar determinado setor econômico, o que certamente não ocorre no caso em questão.

· Princípio da Isonomia – diante do princípio da isonomia, não pode haver diferença  no tratamento de contribuintes em situação idêntica. 

A Lei nº 10.168/2000 viola este princípio na medida em que licenciados que pagam royalties a licenciantes locais não estão sujeitos ao pagamento da contribuição. Apenas quando o licenciado precisa remeter royalties ao exterior é que a contribuição passa a ser devida.

Além disso, por ser destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CIDE beneficia toda a coletividade, indistintamente, sem qualquer benefício específico para as empresas contribuintes.

· Princípio da Isonomia em relação ao Crédito – a violação ao princípio da isonomia abrange ainda o crédito tributário estabelecido na medida provisória nº 2.159-70, que foi limitado apenas aos casos de licença de marcas e patentes.

Não há qualquer respaldo jurídico para sustentar essa restrição do crédito e justificar o tratamento distinto concedido aos contratos de transferência de tecnologia em relação aos de licença de marcas e patentes, na medida em que não há qualquer critério lógico que justifique essa distinção.

Quadro comparativo de valores – em MILHÕES DE DÓLARES
	Ano
	Fornecimento de Tecnologia
	Licença de Marca
	Franquia
	Assistência Técnica
	Licença de Patente

	1990
	32
	---
	---
	---
	3,1

	1991
	26
	---
	---
	---
	1,8

	1992
	31
	---
	---
	---
	2,9

	1993
	40
	01
	---
	---
	41,3

	1994
	48
	02
	---
	---
	79,1

	1995
	222
	05
	---
	---
	138,6

	1996
	379
	14
	---
	---
	200,3

	1997
	514
	14
	---
	---
	167

	1998
	597
	13
	3
	387
	218

	1999
	480
	37
	4
	426
	97

	2000
	619
	31
	12
	401
	94

	2001
	505
	28
	10
	429
	75


