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Resumo: O presente artigo se propoe a refletir sobre como a fungao social do contrato pode fundamen-
tar a revaloracao dos contratos de transferéncia de tecnologia. O recorte do presente trabalho € feito
nos contratos de licenca de uso de direitos de propriedade industrial. Considerando que os direitos
de propriedade industrial estao funcionalizados — nos termos da Constituicao Federal — ao desenvolvi-
mento social, econdmico e tecnoldgico do pais, o contrato de licenca de uso desses direitos que nao
atenda a essa finalidade viola o principio da fun¢éao social. Sendo o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, nos termos de sua lei de criagdo, a autarquia competente para a execugao das normas que
regulam a propriedade industrial, parece ser o mais adequado também ser ele o responsavel pela va-
loragao dos contratos de transferéncia de tecnologia, inclusive de modo que eles atendam ao principio
da fungao social dos contratos.

Palavras-chave: Novos principios contratuais. Contrato. Funcao social do contrato. Transferéncia de
tecnologia. Propriedade industrial.

Abstract: This article aims to reflect on how the social function of the contract can support the revaluations
of the technology transfer agreements. The focus of this paper is on the license agreements for the use
of industrial property rights. Considering that industrial property rights are functionalized — under the
terms of the Federal Constitution — for the country’s social, economic and technological development,
a license agreement to use these rights that does not meet this purpose violates the principle of social
function. As the Brazilian Patent and Trademark Office is, under the terms of the law that created it, the
competent authority for the enforcement of the rules that regulate industrial property seems to be the
most appropriate as it is also the one responsible for the valuing of technology agreements, including
so that they meet the principle of the social function of contracts.

Keywords: New contractual principles. Contract. Social function of the contract. Technology transfer.
Industrial property.

Revista Brasileira de Direito Civil — RBDCivil | Belo Horizonte, v. 31, n. 1, p. 231-254, jan./mar. 2022 231



LIVIA BARBOZA MAIA

Sumario: Introducéo — 1 Breves notas sobre o contelGdo de um contrato de transferéncia de tecnologia —
2 A fungao social dos contratos e 0 atendimento aos interesses socialmente relevantes — 3 A limitagcao
do conteldo do contrato de transferéncia de tecnologia sob o fundamento da fungao social — Conclusao
— Referéncias

Introducao

O presente trabalho busca investigar a forma pela qual os contratos de trans-
feréncia de tecnologia podem ser valorados, ou seja, 0 modo pelo qual devem
as partes ter seu ambito de atuagao limitado, com o fim de atender a interesses
outros que nao somente aqueles puramente patrimoniais das partes envolvidas.

Para a investigacao pretendida, foi necessario buscar na origem, afinal, qual
teria sido a finalidade de criacao desse tipo contratual tipico. Foi preciso entender
a importancia do contrato que, inclusive, permite ndo somente a remessa de
divisas ao exterior, como confere o beneficio da dedutibilidade fiscal. Para tanto,
apontou-se, no capitulo primeiro, algumas das clausulas tidas como relevantes ao
aqui proposto.

O capitulo segundo foi dedicado a verificar o percurso da fungao social dos
contratos de modo que pudesse ela ser um fundamento de valoragao — ainda que
nao o Unico — dos contratos objeto da pesquisa. Verificou-se que o0 “novo” conte-
Gdo da autonomia e da liberdade de contratar, revalorados pelos valores constitu-
cionais, devem perseguir, além dos interesses das partes, interesses socialmente
relevantes. Com o fim de afastar as criticas quanto a inseguranca juridica que tal
busca poderia parecer causar, 0s interesses socialmente relevantes nao estao
aguardando a criatividade do intérprete para sua criagao no caso a caso, mas sao
aqueles ja tutelados pela Carta Magna.

Os contratos de transferéncia de tecnologia, portanto, nao poderiam ser ne-
gocio juridico alheio aos preceitos e valores sociais. Recorda-se que, afinal, sua
criagdo esta diretamente relacionada a finalidade de desenvolvimento social, tec-
noldgico e econdmico do pais.

O capitulo terceiro traz justamente essa ideia, ao buscar a permissao de limi-
tacao e a delimitagcao desse tipo de contrato através do principio da fungao social
dos contratos. Ao permear cada clausula, a fungao social deveria ser o guia apto
a demonstrar se a clausula estaria suportada ou nao ao tipo contratual.

Por fim, cabe questionar a atual posicao do INPI de no ato de averbagao dos
contratos de transferéncia de tecnologia se postar como mera autoridade registral
burocrata que somente avaliaria quesitos estruturais do negdcio.
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1 Breves notas sobre o conteiido de um contrato de
transferéncia de tecnologia

Os contratos de transferéncia de tecnologia® foram originalmente regulados
na legislagao brasileira (em um formato mais proximo a contemporaneidade)?
no art. 126 do Codigo de Propriedade Industrial de 1971 — CPI/71 (Lei n2
5.772/1971). O suporte fatico contextual a essa legislacao adveio do art. 2¢
da Lei n? 5.648/1970, fonte normativa de criagao do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — Inpi,® em que expressamente conferiu-se a autarquia
federal* a atribuicao para — com vistas ao desenvolvimento econémico do pais —
realizar o0 seu servico publico® em prestigio aos negdcios que versassem sobre a
transferéncia de tecnologia.

A organizagao interna brasileira exposta acima refletia um momento histérico
em que se projetou uma politica plblica com objetivo de que o pais iria superar o
subdesenvolvimento econdmico e tecnoldgico e, para isso, era necessario inicio
da regulagcao das divisas ao exterior e uma série de cautelas quanto a propria
dominagao estrangeira de tecnologias tidas como estratégicas.

1 “[...] denominamos, grosso modo, de transferéncia de tecnologia a transferéncia de conhecimento técnico
e cientifico entre a sua formacao e o seu emprego, em uma dada reunido de fatores de produgao, me-
diante negdcio sujeito as condigdes legais” (FONTES, André R. Perfis da transferéncia de tecnologia. In:
DEL NERO, Patricia Aurélia (Coord.). Propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia. Belo Horizonte:
Forum, 2011. p. 276).

2 Importante o aparte, tendo em vista que ja na Lei n® 3.129, de 14.10.1882 (Disponivel em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3129.htm. Acesso em: 27 ago. 2018), o entao Imperador Dom
Pedro 1l promulgou lei que regulava licengas e transferéncias de patente. No entanto, a denominagao
“contratos de transferéncia de tecnologia” apenas surge na legislacao na lei de 1971.

3 “Brasil, 1958. Um minucioso trabalho (confidencial) do Ministério da Fazenda (Receita Federal), demons-
tra que as grandes empresas internacionais instaladas no Brasil remetiam para o exterior, a titulo de tec-
nologia (patenteada ou ndo), até 27% de suas vendas totais. Este documento de governo ird deslanchar
uma série de decisoes politicas, legais e administrativas na area de controle da importagao e selegao de
tecnologias, e da propriedade industrial como um todo, durante os 30 anos seguintes aproximadamente.
Estas medidas irao caracterizar um verdadeiro ciclo politico na area de propriedade industrial e transferén-
cia de tecnologia no Brasil, ciclo este que desembocara em duas decisoes institucionais/administrativas
significativas: (i), na criagao do INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 1970 (de fato, a rees-
truturagao administrativa e o reordenamento politico respectivo do ‘antigo’ DNPI - Departamento Nacional
de Propriedade Industrial); e (ii), na concomitante aprovacao do Codigo da Propriedade Industrial, Lei n.
5772, em 1971” (CRUZ, Murillo. Breve historia da administracdo da propriedade industrial e da transfe-
réncia de tecnologia no Brasil — Ciclos recentes: 1950/1997. p. 1. Disponivel em: http://www.ie.ufrj.br/
intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/historia_da_pi_e_da_tt_brasil.pdf. Acesso em: 20 set. 2019).

4 O STF ja confirmou a competéncia do INPI. “Isto tudo deflui da importancia vital da missao que a lei lhe
deferiu o desenvolvimento econdmico — no amplo e exato sentido, desenvolvimento humano, integrado,
repetimos, porque ndo se pode atingi-lo sem que seu beneficiario direto e Gltimo — o homem - se
desenvolva, no todo” (STF, 12 T. RE n2 95.382-5. Rel. Min. Oscar Corréa, publ. 5.8.1983).

5  “Assim, o que efetivamente ha de ser determinante para tanto sera o exame da Constituicdo, desde que
o intérprete tenha compreendido que, em verdade, servico pablico ndo € um conceito, mas uma nogao,
plena de historicidade [...]” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econémica na Constituicdo de 1988. 14. ed.
rev. e atual. Sao Paulo: Malheiros, 2010. p. 109).
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A mobilizagcao pulblica parece advir do fato de que estaria a tecnologia “na
raiz do progresso” bem como seria ela um “fator de competitividade”® e, portanto,
essencial ao desenvolvimento do pais. Se por sua natureza, entdo, esta voltada
ao desenvolvimento, deve-se extrair dai que se trata de um negbcio que deve
ser limitado no tempo. Isso porque, se adotada em sua literalidade, em algum
momento a tecnologia deve ser transferida. Mas, a realidade parece mostrar que
0s contratos cada vez mais buscam a permanéncia do licenciado como mero sub-
jugado e eterno dependente de uma transferéncia que nunca tem seu fim.

Tem-se que, portanto, se trata de seara que nasce altamente funcionalizada.
O momento historico inaugural estava especialmente preocupado em fomentar o
desenvolvimento tecnoldgico no Brasil, eis que como consequéncia ele atrairia o
desenvolvimento econdmico e, também, o desenvolvimento social.

Os contratos de transferéncia de tecnologia’” contemplam — segundo classi-
ficagao atual do Inpi -8 (i) cessao e licenca de direitos de propriedade industrial
(patente, desenho industrial, e marca); (ii) cessao e licenga de topografia e circuito
integrado; (iii) fornecimento de tecnologia e de prestacao de servicos de assis-
téncia técnica e cientifica (também denominados know how? ou savoir faire); (iv)
franquia e (v) licenca compulséria para exploracao de patente.

Como recorte de interesse dos apontamentos desse presente trabalho,
tem-se que as consideragoes a serem feitas serao pertinentes — por serem mais
apropriadas nesse momento — ao grupo de contratos das licencas de direitos de
propriedade industrial. Entretanto, desde ja, deixa-se consignado que a fungado so-
cial dos contratos é principio que deve permear toda e qualquer relacao contratual.

Os contratos, de maior interesse e alvo dos apontamentos deste trabalho,
possuem conteldo similar. As clausulas que mais parecem interessar a essas
reflexdes sao: (i) objeto; (ii) vigéncia e (iii) preco (royalties).

O objeto desse tipo de contrato trata de um algum dos direitos de propriedade
industrial depositados junto ao Inpi (e.g., patente, desenho industrial ou marca).

6 FONTES, André R. Perfis da transferéncia de tecnologia. /n: DEL NERO, Patricia Aurélia (Coord.). Propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia. Belo Horizonte: Forum, 2011. p. 271.

7 “Atransferéncia pressupde, de um lado, a existéncia de um controlador da tecnologia e, de outro, de um
dependente que carece dessa tecnologia e a necessita. Portanto, a transferéncia de tecnologia compreen-
de, na realidade, as operacoes de aquisi¢cao e de disponibilidade” (ASSAFIM, Joao Marcelo de Lima. A
transferéncia de tecnologia no Brasil (aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial). Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 25).

8 Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-
informacoes. Acesso em: 12 out. 2019.

° “Adoutrina assinala que, se o termo know how é recente no ambito da propriedade industrial, o elemento
subjacente por ele expresso € muito antigo, cobrindo qualquer técnica de fabricacdo e venda nao
patenteével” (FEKETE, Elizabeth Kasznar. O regime juridico do segredo de inddistria e comércio no direito
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 26).
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E possivel a averbacdo do contrato de pedidos —1° e ndo somente dos direitos
concedidos — de patente, desenho industrial ou marca, ou seja, de uma mera
expectativa de direitos.'* Entretanto, no caso de pedidos, havera implicacoes na
clausula prego, conforme se vera oportunamente.

No que se refere a vigéncia de um contrato de licenca, este possui limitagoes
temporais maximas. Se estiver tratando de meros pedidos, a vigéncia finda quan-
do o Inpi conceder o direito. Se estiver tratando de direitos concedidos, a vigéncia
deve respeitar o tempo determinado da exclusividade. Uma vez a tecnologia em
dominio pablico, ndao pode o Inpi permitir a licenca a um ou alguns players ou mes-
mo permitir que o titular remeta ao exterior royalties e, ainda, tenha o beneficio de
dedutibilidade fiscal. Do contrario, nao se estaria prestigiando a clausula finalisti-
ca de atendimento ao desenvolvimento social, econdmico e tecnoldgico do pais.

A clausula de pre¢o, mais comumente chamada de royalties, hoje talvez seja
a que mais restricoes sofra por parte da legalidade constitucional. A primeira res-
tricao é fruto de interpretacao da portaria do Ministério da Fazenda — que dispoe
sobre percentuais maximos para dedugodes fiscais — como fixacao de percentuais
maximos do pagamento pela licenga em si. Com isso, as partes ficariam adstritas
aqueles percentuais prefixados a titulo de remuneragao.

A segunda restricao em relacao ao preco se trata das diferentes fases do
processo no Inpi. Quando ainda se esta em fase de processamento do pedido de
direito industrial, o Inpi nao permite a fixagcao de royalties.*? No caso das marcas,
uma vez o pedido se torne registro, a remuneracdo podera retroagir a data de
publicagao do registro da marca. No caso de patentes e dos desenhos industriais,
uma vez o pedido seja concedido, a remuneragao podera retroagir a data do inicio
do contrato ou do aditivo do Inpi.

A terceira restricao em relacao ao preco que se mostra relevante trata de
observagao similar aquela feita a clausula de vigéncia. A remuneracao de um di-
reito de propriedade industrial somente pode ser devida enquanto ele estiver sob
0 manto da exclusividade.

10 “Q direito de patenteabilidade nao é garantido com o simples depdsito, mera expectativa de privilégio, e ndo
direito adquirido” (Tribunal Federal de Recursos. AMS n? 88580 RJ de 27.3.85, em RTFR, v. 126, p. 327-
329). A observagao € idéntica ao pedido de desenho industrial ou ao pedido de marca.

11 “Mera expectativa de direito da demandante, porquanto apenas foi realizado o depdsito do requerimento
de patente junto ao 6rgdo competente (INPI). Assim, ndo ha falar, nesse momento, em protegao a pro-
priedade intelectual (arts. 42 e 44 da Lei 9.279/96), uma vez que a demandante ainda nao detém Carta-
Patente. Precedentes desta Corte” (TJRS, 122 C.C. Ap. Civel n? 70032477341. Des. Judith dos Santos
Mottecy, publ. 12.4.2010).

12 Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos. Acesso em: 30 set.
2019.
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2 A funcao social dos contratos e o atendimento aos
interesses socialmente relevantes

A funcao social é tida como um dos novos trés principios contratuais do Codigo
Civil de 2002, sendo os outros dois a boa-fé objetiva e o equilibrio contatual.*®* Os
novos principios sao tidos como uma releitura'* de forma que pudessem adequar
0S contratos no novo contexto historico-social no qual estavam inseridos. A pro-
posta dos novos principios, portanto, conflui no sentido de mitigar os contornos
inflexiveis®® verificados até entao.

Dessa forma, ndo mais se mostrava condizente a visdo classica do Codigo
Civil de 1916 fincada na autonomia da vontade. Portanto, revisitou-se e reconfor-
mou-se a autonomia para a chamada autonomia privada'® e, destarte, deveriam
também os principios refletir essa mudanca.

Assim, passou-se da liberdade contratual /ato sensu, em que as partes esta-
riam sujeitas apenas as normas de ordem publica e para a boa-fé objetiva — essa
com fungao tripartite'’ refletida nos arts. 113, 187 e 422, todos do Codigo Civil
de 2002 —, o que traz para a interpretacao contratual a necessidade de incorporar
dados nao somente da experiéncia juridica, mas também da historicidade, de
forma que possa impor condutas, acoes e sangoes etc.

Também a intangibilidade do conteldo, conhecida como pacta sunt servanda,
deu lugar ao equilibrio contratual.*® Esse introduziu o controle de proporcionalidade

13 “Por outro lado, um principio do equilibrio contratual, em ‘estado puro’, poderia ser visto como uma opo-
sicao mais frontal ao pensamento liberal, na medida em que nao incidiria sobre os comportamentos ado-
tados pelas partes no cumprimento do contrato, nem diria respeito a repercussoes externas da avenca,
mas atuaria sobre o proprio objeto do contrato, em uma intromissao considerada arriscada, porque apta
a gerar ‘um resultado desastroso para a seguranca das convengoes’” (SCHREIBER, Anderson. Equilibrio
contratual e o dever de renegociar. Sao Paulo: Saraiva Educacao, 2018. p. 36-37).

14 FACHIN, Luiz Edson. Direito civil: sentidos, transformagoes e fim. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 105.

15 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Codigo Civil interpretado
conforme a Constituigdo da Republica. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. v. 2. p. 8.

16 “A autonomia privada se afasta, assim, de conotacdes arbitrarias e voluntaristas, e assume feicdo so-
lidarista, a ser exercida em conformidade com o principio da solidariedade social. Ndo se esta diante,
evidentemente, de processo de erosao da autonomia privada, mas de readequacgao de seus contornos em
razao da alteragao qualitativa promovida pelos principios contratuais. [...] No Brasil, o processo de redefi-
nicdo da autonomia privada esta indissoluvelmente ligado aos novos principios contratuais [...]" (TERRA,
Aline de Miranda Valverde, KONDER, Carlos Nelson; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz (Org.). Principios
contratuais aplicados: boa-fé, funcao social e equilibrio contratual a luz da jurisprudéncia. Sao Paulo: Foco,
2019. p. 3-4).

17 Sendo (i) um instituto ou modelo juridico; (ii) um standard e (iii) um principio juridico: na qualificacao de
MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicagao. Sao Paulo: Marcial Pons,
2015. p. 263-266.

18 “[...] o principio em estudo dirige-se ao equilibrio do objeto do contrato. Por objeto do contrato nédo se
devem compreender tdo somente as suas prestagdes principais. Ao intérprete cumprird observar nao
apenas o somatorio das prestagoes principais e acessorias, mas todo o complexo conjunto de direitos,
faculdades, obrigagoes, dnus e outras situagoes juridicas derivadas do contrato — direitos e obrigacoes
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ao conteldo do contrato, sendo positivado nos arts. 157, 478, 479 e 480, todos
do Codigo Civil de 2002.

Por fim, na contemporaneidade contratual, passou-se da circunscricao da
relatividade®® para a oponibilidade.?® Se antes vigia o res inter alios acta, aliis
neque nocet neque prodest — o ato concluido entre as partes nem prejudica nem
aproveita aos outros —?* hoje vige uma maior amplitude da eficacia contratual. A
nova leitura permitiu espaco a fun¢ao social do contrato, positivada nos arts. 421
e 2.035, ambos do Cddigo Civil de 2002.

Ainda que a fungao social do contrato tivesse sido positivada somente no
Cadigo Civil de 2002, Fachin sinaliza que antes desse marco o principio da fungao
social ja poderia ser lido como presente no ordenamento juridico.?? Tal assertiva
deriva do fato de 0 mencionado autor entender que ele estaria assentado no prin-
cipio da solidariedade e na funcionalizagao da ordem econdmica.

Em que pese o tema fungdo social ja tivesse sido inserido no ordenamento
brasileiro desde a na Constituicdo da Republica de 1946, naquela oportunidade
como funcado social da propriedade,?® o principio da funcao social dos contratos
nao parece ter se beneficiado da trajetoria historica da funcao social da proprieda-
de.?* Para o novo principio, veja-se que nao foi atribuido, por exemplo, dispositivo
expresso na Constituicao Cidada.

em sentido /ato —, com vistas a identificar o seu reflexo concreto sobre os contratantes. O que ao principio
interessa nao sdo as situagoes juridicas em si, mas as suas consequéncias econdémicas” (SCHREIBER,
Anderson. Equilibrio contratual e o dever de renegociar. Sao Paulo: Saraiva Educagao, 2018. p. 54-55).

19 “Também consecutério 16gico da autonomia privada negocial, o principio da relatividade dos efeitos do
contrato significa que o contrato apenas obriga e vincula suas proprias partes, nao podendo ser oponivel
a terceiros” (LOBO, Paulo. Direito civil: contratos. 2. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2014. p. 62).

20 “partimos da premissa de que a fungao social do contrato, quando concebia como um principio, antes de
qualquer outro sentido e alcance que se lhe possa atribuir, significa muito simplesmente que o contrato
nao deve ser concebido como uma relagao juridica que so interessa as partes contratantes, impermeavel
as condicdes sociais que o cercam e que sao por ele proprio afetadas” (NEGREIROS, Teresa. Teoria do
contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 206).

21 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Principios do novo direito contratual e desregulamentagdo de mercado
— direito de exclusividade nas relagdes contratuais de fornecimento — fungao social do contrato e responsa-
bilidade aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. RT/Fasc.Civ, ano 87, v. 750,
abr. 1998. p. 115.

22 FACHIN, Luiz Edson. Direito civil: sentidos, transformagoes e fim. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 126.

23 “No entanto, para os fins da presente analise, & importante reconhecer como a funcdo social da proprie-
dade sempre foi tomada como um condicionamento ao atendimento de fins (juridicos) coletivos alheios
ao titular do direito de propriedade. Portanto, um postulado metodoldgico-hermenéutico que remete a uma
ponderagao entre os interesses do titular do direito e esses interesses da coletividade. Cabe comparar
esse percurso com o trajeto dado entre nos a fungao social do contrato” (KONDER, Carlos Nelson. Para
além da ‘principializacado’ da funcéo social do contrato. Revista Brasileira de Direito Civil — RBDCivil, Belo
Horizonte, v. 13, jul./set. 2017. p. 46).

2% KONDER, Carlos Nelson. Para além da ‘principializagao’ da funcéo social do contrato. Revista Brasileira de
Direito Civil — RBDCivil, Belo Horizonte, v. 13, jul./set. 2017. p. 46.
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2.1 Liberdade de contratar e a funcao social como uma
autonomia solidaria

Numa acepcao liberal, na forma das licoes de Darcy Bessone,?® o ato contra-
tual seria por si s6 sindbnimo de um ato justo. Isso porque nao haveria, segundo
o doutrinador, que se suspeitar de injustica advinda de uma convencao que o
proprio contratante aceitou. Eventual lesdo que dali pudesse advir deveria ser
encarada como previamente contabilizada em suas ponderacoes e, portanto, na
pior das hipoteses significaria uma espécie de renlncia a determinada posicao
que |he fosse mais privilegiada.

Entretanto, &€ o proprio Darcy Bessone, na mesma obra,?® que traz opiniao
diversa proveniente de Ripert. Para este Gltimo, a igualdade do ato contratual
deve ser civil, de condicao juridica, mas nao de forcas. Nesse ponto estaria o erro
apontado do liberalismo ao entender que todo contrato se formaria e se executaria
de forma livre. Para Ripert, a igualdade civil nao pode pressupor a igualdade de
forcas, e sem essa Ultima nao se pode ter um acordo como livre.

A defesa de ponto oposto aquele defendido por Darcy Bessone, sobre haver
necessariamente justica como sindnimo do ato de contratar, nao deve significar a
defesa de paternalismo na seara contratual.

Numa perspectiva atual, Judith Martins-Costa adota a liberdade como “valor
fundante, decorrente do reconhecimento da dignidade da pessoa humana que se
reconhece, pré-juridicamente, a autodeterminacao como valor ético fundante”.?” A
autora complementa, ainda, o conceito de liberdade atual como aquela eticamente
situada, eis que deve ela ser exercida na vida comunitaria, bem como deve ser mo-
dulada com a “incidéncia de outros principios e regras [...]".%2 Para ela, portanto, a
liberdade de contratar seria meramente instrumental® em relagdo a livre iniciativa
econdmica, por nao ser um fim em si mesma, mas conformada aos fins destinados
que devem materializar os principios estruturantes da Constituicao Federal.

Nao se pode perder de vista que o instrumento — liberdade de contratar — deve
ser interpretado dentro da ordem juridico-social solidaria. Esta imperativamente

25 ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Do direito do comerciante a renovagdo do arrendamento. Belo
Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1940. p. 16.

26 ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Do direito do comerciante a renovagdo do arrendamento. Belo
Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1940. p. 18.

27 MARTINS-COSTA, Judith. Novas reflexdes sobre o principio da fungao social dos contratos. Estudos de
Direito do Consumidor, Coimbra, 2005. p. 55.

28 MARTINS-COSTA, Judith. Novas reflexdes sobre o principio da fungao social dos contratos. Estudos de
Direito do Consumidor, Coimbra, 2005. p. 56.

29 MARTINS-COSTA, Judith. Novas reflexdes sobre o principio da fungao social dos contratos. Estudos de
Direito do Consumidor, Coimbra, 2005. p. 64.
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valoriza como valor fundante a dignidade da pessoa humana® e o livre desenvolvi-
mento de sua personalidade.

A liberdade de contratar, expressa no art. 421 do Cadigo Civil, ao que enten-
de a doutrina® abrange conteddo amplo. Ela ndo esta adstrita somente a decisao
sobre contratar ou nao, mas também significa a escolha sobre o conteldo do
acordo a ser firmado.

Portanto, tendo em vista a interpretacao através dos principios constitucio-
nais que deve ser conferida a liberdade de contratar, o conteldo do contrato de
transferéncia de tecnologia deve ser auferido através da verificagao de atendimen-
to aos valores do ordenamento juridico.

Para Judith Martins-Costa,*? a vida comunitaria exige o exercicio de uma auto-
nomia privada solidaria (esta fonte da liberdade de contratar) ja ressignificada, eis
que junto a funcao social do contrato afastaram a antiga perspectiva voluntarista
e individualista até entao entranhada no ato de contratar. Ao contrario, hoje, a so-
lidariedade - fruto da Constituicao Cidada — deve permear as relagoes negociais.

A funcdo social dos contratos é tema ainda bastante controvertido, além
das criticas®* que o principio recebe, a doutrina também diverge em outros pontos
como, por exemplo, quanto ao seu efeito sobre a oponibilidade.®®

%0 “Isto significa dizer que o valor da dignidade alcanga todos os setores da ordem juridica. [...] O substrato
material da dignidade assim entendida pode ser desdobrado em quatro postulados: i) o sujeito moral
(ético) reconhece a existéncia dos outros como sujeitos iguais a ele, ii) merecedores do mesmo respeito
A integridade psicofisica de que & titular; iii) & dotado de vontade livre, de autodeterminagéo; iv) é parte do
grupo social, em relagdo ao qual tem a garantia de ndo vir a ser marginalizado. Sao corolarios desta elabo-
ragcao os principios juridicos da igualdade, da integridade fisica e moral — psicofisica —, da liberdade e da
solidariedade” (MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos & pessoa humana: uma leitura civil-constitucional
dos danos morais. 2. ed. Rio de Janeiro: Processo, 2017. p. 84-85).

31 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Codigo Civil interpretado
conforme a Constituigdo da Republica. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. v. 2. p. 6.

32 MARTINS-COSTA, Judith. Novas reflexdes sobre o principio da funcdo social dos contratos. Estudos de
Direito do Consumidor, Coimbra, 2005. p. 5867.

38 “De fato, o sentido promocional da Constituicao impde, de um lado, a recusa a perspectiva individualista
formal forjada no modelo das codificacdes oitocentistas e, de outro, a incorporagao da concreta solidarie-
dade social como norte, sendo justamente o principio da fungao social do contrato, estabelecida ao longo
de um processo construtivo da relacao obrigacional, que se constitui como via de concretizagao, no ambito
negocial, do valor constitucional da solidariedade” (GONCALVES, Marcos Alberto Rocha. Fungdo social das
situagdes juridicas obrigacionais: da eficacia pos-contratual ao fim progressivo dos contratos. Orientador:
Gustavo Tepedino Tese (Doutorado) — Programa de Pés-Graduacédo, UERJ. p. 73. Ainda ndo publicada,
cedida graciosamente pelo autor).

34 Para Vergosa, o principio da fungdo social retira a seguranca juridica das relagdes negociais privadas
(VERGOSA, Haroldo M. D. Contratos mercantis e a teoria geral dos contratos. O Codigo Civil de 2002 e a
crise do contrato. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 120; 126-136). Ja para Timm, é o principio uma das
clausulas mais controvertidas no Codigo Civil, tido como um dos ditames da justiga social e utilizado como
uma das fontes de justica distributiva (TIMM, Luciano Benetti. Fungdo social do direito contratual no codigo
civil brasileiro: justiga distributiva vs eficiéncia econdmica. Revista dos Tribunais, v. 876, p. 11-28, out. 2018).

35 “Desse modo, em que pese existir um vinculo indissociavel entre a forga obrigatoria do contrato e a sua
oponibilidade, os dois nao se confundem” (MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria geral dos direitos reais.
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 164).
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Para Teresa Negreiros, a transi¢ao da relatividade para a oponibilidade seria
derivada do principio da funcao social dos contratos, ja que este deixa de repre-
sentar uma situagdo juridica que sé interessa as partes.* Com esse entendimen-
to, ha quem fundamente, portanto, a tutela externa do crédito como derivagao dos
principios da boa-fé objetiva e da funcao social do contrato.®”

No entanto, de outro lado, Gustavo Tepedino®® rechaga esse entendimento,
ao lecionar que a fungao social do contrato teria o condao de restringir a atuagao
da autonomia contratual e ndao de aumentar a tutela de interesses privados de
partes contratantes. No sentido de também rechacar a fundamentagao da tute-
la externa do crédito no principio da funcdo social do contrato esta Pianovski e
Blrger.*® Os citados autores adotam a definicao da funcao social do contrato
enquanto um contributo.*° De outro lado, a definicao adotada de tutela externa do
crédito trata de um limite ao terceiro diante de uma relagao obrigacional, havendo
de ter por parte deste terceiro um dever de abstencao.**

Portanto, seria a fungao social — enquanto contributo — uma consequéncia da
aceitacdo de uma eficacia externa da obrigacao e nao uma premissa. Pois, a efi-
céacia transpessoal do contrato ocorre através do momento em que se reconhece
que na obrigacao ha uma eficacia externa, ou seja, no momento em que ha uma li-
mitacao do terceiro para que ele nao interfira na relagao de crédito alheia.*? Sendo

% “A consagracao da fungdo social do contrato revela a impossibilidade de manter a concepcéo classica que
infere da atuagado do legislador e do judiciario apenas a possibilidade de impor alguns limites externos, negati-
VOS € sempre excepcionais ao exercicio da liberdade contratual” (KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos:
grupos de contratos, redes contratuais e contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 50-51).

87 SOUZA, Wagner Mota Alves. Tutela externa do crédito. /n: ANDRIGHI, Fatima Nancy (Coord.). Responsabilidade
civil e inadimplemento do direito brasileiro. Sao Paulo: Atlas, 2014. p. 77-85.

38 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a funcao social dos contratos. /n: TEPDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson
(Org.). O direito e o tempo: embates juridicos e utopias contemporaneas. Estudos em homenagem ao
Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 398.

39 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BURGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da obrigacao e sua
(des)vinculagdo a fungao social do contrato. Civilistica.com, Rio de Janeiro, ano 6, n. 2, 2017. Disponivel
em: http://civilistica.com/atutela-externa-da-obrigacao/. Acesso em: 26 jan. 2018.

40 “De qualquer sorte, ainda que haja divergéncia sobre o conteldo da fungdo social — se vinculada a
justica social, ou a eficiéncia das relagdes de mercado, com redugdo dos custos de transacdo, ou, ainda,
ao atendimento concreto de direitos fundamentais sociais e ampliagdo a liberdade substancial dos
individuos — ha implicito consenso sobre o carater da fungdo como contributo, coerente, inclusive com sua
construgao historica, desde lhering, passando por autores dispares como Duguit e Renner [...]" (RUZYK,
Carlos Eduardo Pianovski; BURGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da obrigacao e sua (des)
vinculagéo a fungdo social do contrato. Civilistica.com, Rio de Janeiro, ano 6, n. 2, 2017. p. 7. Disponivel
em: http://civilistica.com/atutela-externa-da-obrigacao/. Acesso em: 26 jan. 2018).

4 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BURGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da obrigagao e sua
(des)vinculagao a fungado social do contrato. Civilistica.com, Rio de Janeiro, ano 6, n. 2, 2017. p. 7. Disponivel
em: http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/. Acesso em: 26 jan. 2018.

42 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BURGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da obrigacédo e sua
(des)vinculagdo a fungdo social do contrato. Civilistica.com, Rio de Janeiro, ano 6, n. 2, 2017. p. 7-8.
Disponivel em: http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/. Acesso em: 26 jan. 2018.
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assim, o reconhecimento de uma eficacia externa nos contratos, com inspiragéo
na jurisprudéncia francesa, passa a conceber uma situagao juridica que nao deve
ser ignorada por terceiros.*®

Este texto adota a posicdo de Gustavo Tepedino quanto a funcdo social
dos contratos atuar delimitando a atuagao da autonomia das partes contratan-
tes. Do mesmo modo, é do professor o conceito que se adota como premissa
para a discussao: “A funcao social, em Gltima analise, importa na imposi¢ao aos
contratantes de deveres extracontratuais, socialmente relevantes e tutelados
constitucionalmente”.4*

A posicao doutrinaria adotada é tida como uma verdadeira aplicagdo autono-
ma*® do principio da funcao social dos contratos. Assim se entende devido ao fato
de se afastar, por exemplo, da protegao das partes. Isso porque, para tal prote-
¢ao, entende-se que o principio da boa-fé ja autonomamente poderia solucionar.

A restricao as partes contratuais, como disserta o professor, advém da obri-
gacao de que devem ser também perseguidos interesses extracontratuais que
sejam socialmente relevantes e dignos de tutela juridica — obviamente interesses
que sejam relacionados ao contrato ou por ele atingidos.

Portanto, quando se advoga a tese de que os contratos de transferéncia de
tecnologia podem (e devem) ter seu mérito valorado pelo Inpi, esta-se, em verda-
de, defendendo a delimitagao da autonomia das partes na contratacao, tendo em
vista valores outros — além daqueles das partes contratantes — que sejam também
albergados pelo ordenamento juridico.

Esses interesses, tidos como socialmente relevantes, conforme ja observa-
do, ndo sao de criagcdo do intérprete. Mas aqueles ja previstos no ordenamento.
No que tange a propriedade industrial, a Constituicao, em seu art. 52, inc. XXIX,
informa que a lei assegura as exclusividades tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnolégico e econémico do pais. Além, obviamente, de todos
0s outros interesses constitucionalmente relevantes que devem ser atendidos.

Desse modo, ndo ha que se falar na possibilidade de insegurancga juridica
que poderia trazer o principio da funcao social. Isso porque nao € o intérprete que
ird fixar o interesse socialmente relevante, mas apenas atender a prefixagao ja re-
alizada pelos valores constitucionais. De outro lado, tampouco pode ser a fungao

43 SOUZA, Wagner Mota Alves. Tutela externa do crédito. /n: ANDRIGHI, Fatima Nancy (Coord.). Responsabilidade
civil e inadimplemento do direito brasileiro. Sao Paulo: Atlas, 2014. p. 78.

44 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a fungao social dos contratos. /n: TEPDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson
(Org.). O direito e o tempo: embates juridicos e utopias contemporaneas. Estudos em homenagem ao
Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 398-399.

4 Em sentido contrario, a posi¢do que prega o espago da fungdo social através de outros institutos, de
THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e sua fungao social. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2014. p. 128129.
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social tida como instrumento para intervengao do Estado*® buscando perseguir
seus proprios interesses.*’

3 A limitacao do conteiuido do contrato de transferéncia de
tecnologia sob o fundamento da funcao social

Com a nova ordem instaurada a partir da promulgacao da Constituicao
Federal de 1988, o direito civil, as relagcoes patrimoniais e, portanto, também os
contratos, passaram a assumir ndo somente a posicao de subordinacao — ja que
€ a Constituicao que assume a posicao de primazia no sistema —, mas também a
posicao de promogao da dignidade da pessoa humana, dos direitos sociais e da
justica distributiva.*®

Verifica-se que a fungao promocional esta inclusive explicitamente informada
na Constituicdo Federal, também no capitulo dirigido a ordem econdmica (no art.
170) e, portanto, ndo ha motivos para permanecer a légica da mera maximizagao
de beneficios*® imediatos e pessoais através de tais liames relacionais. A ordem
econdmica nao deve existir como um fim em si mesmo, ela deve, também, aten-
der aos anseios de desenvolvimento da sociedade.®®

A maneira, portanto, de verificar essa adequacao sera por meio da possibi-
lidade de o Inpi analisar e, consequentemente, ter o poder-dever de limitar a au-
tonomia das partes contratantes. Nesse cenario, ndo mais sera possivel conferir
prestigio a vetusta da autonomia da vontade®* em que impera o (nico e supremo

4 Desse modo, seria impertinente a critica de VERCOSA, Haroldo M. D. Contratos mercantis e a teoria geral dos
contratos. O Codigo Civil de 2002 e a crise do contrato. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 120; 126-136.

47 Portanto, nesse ponto concordamos com Humberto Theodoro Junior: “O que justifica um direito pablico
impor restricoes a um direito individual é a realizacao pelo primeiro de algum direito fundamental [...]
Quando se protege um interesse geral, a norma atua como instrumento Gtil a sua perseguicdo sempre
com vistas a interesses pessoais, no campo do Direito Civil. [...] ha de prevalecer o principio constitucional
da solidariedade, mesmo quando esteja em jogo a livre iniciativa [...]” (THEODORO JUNIOR, Humberto. O
contrato e sua fungao social. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 134-135).

48 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodoldgicas para a constitucionalizagado do direito civil. /n: TEPEDINO,
Gustavo. Temas de direito civil. 3. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 13-22.

49 “Contrato sem as necessidades e gostos comuns criados somente pela sociedade é inconcebivel; contrato
entre individuos totalmente isolados, que buscam a maximizagao de seus beneficios ndo é contrato, mas
guerra; [...]" (MACNEIL, lan R. O novo contrato social: uma andlise das relacdes contratuais modernas. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 1).

50 MOREIRA, Vital. A ordem juridica do capitalismo. 3. ed. Coimbra: Centelha, 1978.

51 “Sob a influéncia dessas concepgoes, evolue a técnica contratual, em cuja contextura o principio da auto-
nomia da vontade vai perdendo a expressao, por forga da intervengao do Estado, preocupado em assegurar
o equilibrio dos interesses em presenga” (ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Do direito do comerciante
a renovagao do arrendamento. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1940. p. 22).
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animus dos individuos contratantes como manifestacao de liberdade,>? pois que
esta Ultima & maior que a autonomia. Também ndo mais se esta diante de uma au-
tonomia guiada apenas pelos estritos e puros limites legais — aquela em que o que
nao for permitido estaria liberado — ou mesmo moral que deveria guiar os individuos.

Tal premissa, nao poderia ser diferente, ja que se esta diante de um Estado®?
que ultrapassou sua fungao de ser um mero garantidor de liberdade e da autono-
mia contratual. Aplicando tais raciocinios a seara dos contratos de transferéncia
de tecnologia, deve o Inpi regular tais contratos com o intuito de conformar a
sua causa® aos nlcleos de interesse por eles impactados. Para tanto, mister
observar que tais contratos historicamente foram regulados de modo a minimi-
zar a dependéncia nacional de tecnologias controladas por estrangeiros e, desse
modo, o Brasil conseguisse® avangar na propria industrializacao e producao de
conhecimento tecnolégico.

Ou seja, tem-se como “forga motriz determinante” dos contratos de transfe-
réncia de tecnologia no Brasil o desenvolvimento econdmico e tecnolégico através
da incorporacao de tecnologias advindas de paises economicamente desenvolvi-
dos. Ocorre que em vista dos vultuosos royalties pagos e remetidos ao exterior, a
partir da década de 90, o Inpi foi legalmente designado para realizar o minus de
fiscalizador em um momento no qual a politica nacional era caracterizada como
protecionista. Portanto, o Brasil buscava com a substituicao das importagoes e o
controle minucioso sobre a remessa de divisas a possibilidade de se tornar um
pais desenvolvido, além de promover a capacitacao tecnologica de suas indlstrias
nacionais.

Ressalve-se que a esséncia de tal raciocinio nao foi alterada com o advento
do novo sistema constitucional. Em verdade, refor¢cou-se a busca desenvolvimen-
tista que conformasse a autonomia privada em tais espécies contratuais quando
o art. 172 da Carta Magna designou que o investimento estrangeiro e a regulagao

52 PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Edigoes Almeida, 2017. p. 13.

53 “Dando seguimento a profunda transformagao que em todos os lugares deu origem ao Welfare State, os
Orgaos publicos perseguem os novos fins propostos a acéo do Estado mediante novas técnicas de con-
trole social, distintas daquelas tradicionais. ‘Ndo é possivel’ — analisa Carrié — ‘que o aparato conceitual,
elaborado pela teoria geral do direito, persista e atravesse inalterado mudancgas tao radicais” (BOBBIO,
Norberto. Da estrutura a fungdo: novos estudos de teoria do direito. Tradugdo de Daniela Beccaccia
Versani. Revisao técnica de Orlando Seixas Bechara. Sao Paulo: Manoel, 2007. p. 2).

54 “[...] o direito brasileiro considera, mesmo sem o confessar, que a inexisténcia de causa pressuposta
acarreta a nulidade do negocio juridico” (AZEVEDO, Antonio Junqueira. Negocio juridico: existéncia, valida-
de e eficacia. 4. ed. atual. de acordo com o novo Cédigo Civil. Sdo Paulo: Saraiva, 2002. p. 161).

55 “E sobretudo por esta razdo, que perfilhamos a tese, de que a obtencdo do proveito do investimento
estrangeiro, se fara mais pela efectiva existéncia no pais receptor de uma determinada capacidade
de engenharia, que aproveite ao méaximo os conhecimentos transferidos [...]” (ANTUNES, José Manuel
Oliveira; MANSO, José Antonio Costa. Relagoes internacionais e transferéncia de tecnologia: o contrato de
licenca. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 13).
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da remessa de lucros deverao ser disciplinados pela lei. Ressalta-se que ha explici-
tamente uma funcionalizagao quando a Constituicao da RepuUblica informa que a lei,
responsavel pela disciplina, devera ser fundada no interesse® nacional e, portanto,
nao deve se admitir o investimento estrangeiro que também nao observe tal fim.

Na sequéncia, no art. 174, §1° da CRFB tem-se, ainda, que é o Estado o agen-
te regulador da atividade econdmica e possui como uma de suas fungoes o estabe-
lecimento de diretrizes das bases do planejamento do desenvolvimento nacional.
Desses dispositivos constitucionais citados, verifica-se que é possivel que o Inpi
mantenha a fungao de regulador dos contratos de transferéncia de tecnologia, sem
que tal legitime a extirpacao do contelido minimo de autonomia dos contratantes.

Diante, portanto, nao somente da finalidade dos contratos de transferéncia
de tecnologia, mas de sua insergao na nova ordem advinda com a Constituicao
de 1988, bem como do impacto nos interesses publicos®” primarios, mister que a
analise das clausulas contratuais mais relevantes de tais negocios juridicos seja
feita através do atendimento aos principios, postulados e valores do ordenamento.

Entre os tipos contratuais elencados no capitulo primeiro, vé-se que pode
haver especial necessidade de estudo entre aqueles sobre as licencas de direitos
de propriedade industrial firmados entre agentes econdmicos brasileiros e estran-
geiros, especialmente aqueles provenientes de paises economicamente desenvol-
vidos. Isso porque a literatura narra a existéncia de significativas diferengas entre
contratos de transferéncia de tecnologia firmados entre paises desenvolvidos e
outros firmados entre pais desenvolvido e pais em desenvolvimento.58

5% “Ma la stessa concezione pura del diritto non pud non riconoscere — sono parole di Kelsen — che <Orgni
norma giuridica serve sempre all’interesse collettivo e a — quello individuale allo stesso tempo; perché
I'interesse collettivo non & um interesse diverso dall’individuale. Propriamente, vi sono soltanto interessi
individuali> nonostante che <pud essere diverso il grado, in cui I'interesse individuale concreto & preso
in considerazione” (PERLINGIERI, Pietro. // diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto
civile. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 2003. p. 57). Traducao livre: “Mas a concep¢ao muito pura
da lei ndo pode deixar de reconhecer — estas sé@o as palavras de Kelsen — que a norma juridica original
serve sempre ao interesse coletivo e individual ao mesmo tempo; porque o interesse coletivo ndo € um
interesse diferente do individuo. Corretamente, existem apenas interesses individuais, embora o grau
possa ser diferente, em que o interesse individual concreto é levado em consideragao”.

57 “Discorrere quindi di incidenza dell’interesse pubblico sulla negoziazone privata significa innanzitutto
interrogarsi sulla stessa legittimazione costituzionale dell’autonomia privati. E la risposta non puo essere
né elusiva né univoca: non pare, dopo quanto precisato, che I'autonomia negoziale non abbia alcuna
rilevanza costitutzionale”. Tradugao livre: “Portanto, discutir o impacto do interesse pUblico na negociagao
privada significa antes de tudo questionar a mesma legjitimacao constitucional da autonomia privada. E
a resposta nao pode ser elusiva ou ndo ambigua: nao parece, depois do que foi dito, que a autonomia
da negociacao nao tem relevancia constitutiva” (PERLINGIERI, Pietro. /I diritto dei contratti fra persona e
mercato. Problemi del diritto civile. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 2003. p. 59).

5% Como é o caso do que vem acontecendo na india, onde o governo constatou excessivo pagamento
de royalties, o que pode afetar as reservar cambiais e a arrecadagao de impostos do governo. Tal
constatacao trouxe discussao da possibilidade de limitar o percentual de pagamento de royalties (GOVT
considering restrictions on royalty payments. The Times of India, 31 jul. 2018. Disponivel em: https://
timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/govt-considering-restrictions-on-royalty-payments/
articleshow/65212638.cms. Acesso em: 30 set. 2019).
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Verifica-se que tais contratos sao tratados com cautela em paises de perfil
econdmico caracterizados pela maior dinamicidade. A titulo exemplificativo, os
Estados Unidos da Ameérica,®® sob a perspectiva da fiscalizacdo antitruste, ja na
década de 1970, elaboraram uma lista com nove praticas em licenciamentos de
patentes que eram tidas como altamente alarmantes para a concretizagao de
praticas que engendram a aglutinagdo de poder econdmico.®°

Em geral, acredita-se que naqueles primeiros referidos tipos contratuais, ou
seja, em que ambos 0s contratantes sao provenientes de paises economicamente
desenvolvidos, o pais receptor utiliza a tecnologia recebida como ponto inicial do
desenvolvimento de novas outras tecnologias. Ja no segundo tipo, no qual se
encontram os contratantes brasileiros e, a origem de interesse desse trabalho,
em que ha um fornecedor advindo de pais tecnologicamente desenvolvido e um re-
ceptor de pais subdesenvolvido, basicamente o bem intangivel transferido passa a
ser utilizado meramente como fator de produgao de bens e servigos.®*

Nessa mesma posi¢cao enfraquecida diante de investimentos estrangeiros,
na década de 90, Portugal promulgou o Codigo de Investimentos Estrangeiros
(CIE). Naguela oportunidade, o Codigo tratou de tentar mediar a situagao dicotomi-
ca em que ha necessidade de investimentos estrangeiros com o fim de estimular
a economia. Mas sem que tal necessidade pudesse se sobrepor a identidade e a
soberania nacional lusitana.®?

Partindo, portanto, dessas consideragoes, deve-se analisar o imbroglio con-
tratual sob o ponto de vista das clausulas finalisticas esculpidas na Constituicao
Federal. Se ja foi verificado que o Estado é plenamente competente para organi-
zar, regular e “intervir” mesmo na ordem econdmica, deve-se passar a perseguir
em qual extensao tal contraird o campo da autonomia privada neste contexto.

Para o presente estudo, importara a faceta de liberdade econdmica®® da
autonomia privada enquanto essa puder e estiver atendendo aos principios gerais

59 GILBERT, Richard; SHAPIRO, Carl. Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-
no’'s meet the nineties. Brookings Papers: Microeconomics, 1997. p. 284. Disponivel em: https://www.
brookings.edu/wp-content/uploads/1997,/01/1997_bpeamicro_gilbert.pdf. Acesso em: 3 out. 2019.

60 COMPARATO, Fabio Konder. O poder de controle na sociedade anénima. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais,
1976. p. 8893.

61 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual: desenhos industriais, cultivares, segredo
industrial, contratos de propriedade industrial e de transferéncia de tecnologia. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2015. t. IV. p. 442-443.

62 ANTUNES, José Manuel Oliveira; MANSO, José Antonio Costa. Relacoes internacionais e transferéncia de
tecnologia: o contrato de licenca. Coimbra: Livraria Aimedina, 1993. p. 15-16.

63 “Esta concepcdo mudou radicalmente na hierarquia constitucional dos valores, onde a liberdade ndo se
identifica com a iniciativa econdmica: a liberdade da pessoa, e a consequente responsabilidade, ultrapassa
e subordina a si mesma a iniciativa econdomica. [...] Ndo é possivel, portanto, um discurso unitario sobre a
autonomia privada: a unidade é axiologica, porque unitario € o ordenamento centrado no valor da pessoa,
mas € justamente essa conformacdo do ordenamento que impde um tratamento diversificado para atos
e atividades que em modo diferenciado tocam esse valor e regulamentam situacdes ora existenciais, ora
patrimoniais, ora umas e outras juntas” (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdugao ao direito
civil constitucional. 3. ed. Tradugado de Maria De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 17; 276-277).
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do ordenamento: a liberdade mediante a liceidade (legalidade constitucional € le-
gitimidade). O contrato de transferéncia de tecnologia, como 0s demais contratos
previstos, devera atender a sua fungao social.

Veja-se, por exemplo, o caso de um contrato ficticio, em que o objeto fosse a
licenga de uma patente de invencao de processo®* e o know how contemplando o
modus operandi para que o licenciado fosse capaz de manusear e conseguir éxito
no processo. Nao se pode perder de vista que uma patente de invencao tem como
requisito a suficiéncia descritiva® justamente para que através do documento de
redagdo da patente qualquer técnico médio no assunto seja capaz de executa-la.
Ou seja, o documento de patente deve ser suficiente a um técnico no assunto,
sem que seja necessario adquirir o know how.

Ao se permitir o objeto do contrato acima, estar-se-a permitindo que o inte-
resse econdmico da parte licenciante se sobreponha a finalidade de desenvolvi-
mento prevista para os direitos de propriedade industrial. Isso porque, enquanto a
patente de invengao tem sua exclusividade limitada no tempo, o know how — como
um segredo de negdcio — sera protegido enquanto de fato for caracterizado como
um segredo. Aqui, também a clausula da vigéncia tende a ser alterada para ten-
der dependendo do objeto que se entenda como conformado a fungdo que deve
desempenhar o contrato.

Portanto, o licenciante, nesse caso ficticio, ou possui uma patente nula —
por nao suprir o requisito da suficiéncia descritiva e somente em seu know how
apresentar o famoso pulo do gato para a execugao da patente — ou simplesmente
inseriu um know how qualquer como uma forma de receber royalties mesmo apos
a vigéncia da patente.

Desse modo, afronta a fungdo social dos contratos, eis que nao ha desen-
volvimento tecnoldgico, por exemplo, seja na aquisicao de patente nula (se a
patente € nula o conhecimento estara no dominio pablico) ou seja pelo fato de o
licenciante, na verdade, tentar que o licenciado fique ad eternum dependente de
seus conhecimentos. Neste Ultimo caso, ha clareza ofuscante que a dependéncia
de tecnologia jamais conseguira atender ao desenvolvimento do pais.

64 “Assim, o conjunto de agdes humanas ou procedimentos mecanicos ou quimicos necessarios para se
obter um resultado (aquecer, acrescer um éacido, trazer o produto a zero absoluto) serdo objeto desse tipo
de patente” (BARBOSA, Denis Borges. Tipos de patentes. 2002. p. 2. Disponivel em: http://denisbarbosa.
addr.com/paginas/200/propriedade.html. Acesso em: 10 out. 2019).

65 Art. 24 da Lei n? 9.279/1996.
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Diante das reflexoes, considerando-se que nao basta a /ivre®® declaragao de
vontade®” das partes para que haja a producao de efeitos do contrato de trans-
feréncia de tecnologia, delimita-se o tema da verificacdo do Inpi nas clausulas
contratuais dos negbcios juridicos versando sobre transferéncia tecnologica com o
fim de verificar o atendimento de interesses socialmente Uteis,®® desenvolvimento
social e econdmico e, portanto, da funcao social do contrato.®®

A verificacdo desses diversos nicleos de interesses se da justamente porque
eles contemplam, em verdade, clausulas finalisticas dispostas na Constituicao
Federal. No que concerne, por exemplo, as patentes,’® a clausula finalistica foi
determinada no art. 52, XXIX, da CRFB, de que a exclusividade temporaria (e sua
legitimagao) deve considerar o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do pais. Portanto, consequentemente, todo e qualquer contrato que te-
nha patentes como objeto também devera estar atrelado a tal clausula finalistica,
que é mais especifica e densificada do que o preceito do art. 52, XXIIl da CRFB.

Por fim, a propria transferéncia de tecnologia surge como hipotese de in-
cidéncia na CRFB em seu art. 219 com a obrigagao de o Estado funcionalizar a
atuacao do mercado interno de modo a viabilizar’* o desenvolvimento cultural e
socioecondmico, o bem-estar da populagao.

66 “A prevaléncia de um conceito formal de liberdades, tomada como abstragao, pode ser fonte de eliminacao
de liberdades substanciais, ou liberdades tomadas como efetividade — e, nessa medida, pode ser fonte
de privagoes, ou, ao menos, de submissao concreta do mais fraco ao mais forte; a afirmagao da liberdade
como auséncia de coercao pode deixar a margem a normatividade que emerge da vivéncia da liberdade
positiva” (RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Institutos fundamentais do direito civil e liberdade(s): repen-
sando a dimensao funcional do contrato, da propriedade e da familia. Rio de Janeiro: GZ, 2011. p. 13).

67 “Nem o mais ferrenho defensor do liberalismo juridico contenta-se com a mera declaragao de vontade dos
contraentes para assegurar validade e eficacia aos contratos” (SCHREIBER, Anderson. Equilibrio contra-
tual e o dever de renegociar. Sao Paulo: Saraiva Educagao, 2018. p. 62).

%8 MORAES, Maria Celina Bodin de. A causa do contrato. Civilistica.com, Rio de Janeiro, ano 2, n. 4, out./
dez. 2013. p. 6-7. Disponivel em: http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/. Acesso em: 26 ago. 2018.

69 “De fato, sao significativas as correntes de pensamento juridico que identificam na vontade nao apenas
um elemento essencial do contrato, mas precisamente a razao de ser da sua forca obrigatéria, decorrendo
dessa premissa uma concepg¢ao ainda predominantemente subjetivista do principio da relatividade. Ocorre
que, como se procura demostrar a seguir, o principio da fungéo social pode alterar esse quadro, desafiando
as categorias dogméticas classicas e enfatizando os contornos sociais do contrato — aqueles que o tornam
um fato social diante do qual os terceiros nao estao, nem devem estar, indiferentes” (NEGREIROS, Teresa.
Teoria dos contratos: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 216-217).

0 “Na presente obra se adotara a perspectiva da patente de invengao (logo um locus patrimonial) enquanto
modalidade constitucional inserida dentro da matriz proprietaria movel, no seu viés imaterial e resolGvel,
sem se olvidar da sua seara existencial atinente aos valores da personalidade” (BARBOSA, Pedro Marcos
Nunes. Direito civil da propriedade intelectual. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 58).

7 “A constituicao expressa adesao ao regime capitalista, rejeitando o modelo de economia planificada e de
apropriagao coletiva dos meios de produgao. Porém, o capitalismo que resulta do texto constitucional nao
€ 0 do laissezjaire e do Estado absenteista, mas uma formula intermediaria, que aposta na forga criativa e
empreendedora da iniciativa privada, mas nao foge a sua responsabilidade de disciplinala e limité-la, ndo
s6 no interesse da higidez do proprio mercado, como também com o objetivo de promogao da igualdade
material e da justica social” (SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Claudio Pereira de. Direito constitucional:
teoria, historia e métodos. 2. ed. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 175).
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Portanto, propoe-se nada mais do que uma analise funcional,”? incluindo
a verificacao do atendimento da funcao social dos contratos, e zetética dos
contratos de transferéncia de tecnologia, de modo que tal estudo possa guiar a
concretizagao de limites a serem verificados/implementados pelo Inpi, enquanto
autoridade competente.

3.1 Controvérsias sobre a intervencao do Inpi na valoracao
dos contratos de transferéncia de tecnologia

Com a edigao da atual Lei de Propriedade Industrial — Lei n? 9.279/1996
(LPI), originada de compromissos internacionais assumidos em TRIPS —,”® uma
parcela da doutrina especializada tende a defesa da 6tica de que ndo mais com-
petiria ao Inpi a pretérita atribuicao de regular as clausulas de contratos de trans-
feréncia de tecnologia. Sob tal lente caberia a autarquia — tdo somente — uma
analise de formalidades burocratas e legais no negocio juridico. Alias, tal compre-
ensao doutrinaria pareceu se confirmar com a edigao do instrumento normativo,
pelo Inpi, n2 70 de 11.4.2017.

Curiosamente, a mencionada instrugao normativa acima citada adveio logo
apos decisao do Superior Tribunal de Justica™ que, em um importante precedente,
dirimiu o conflito entre uma sociedade empresaria e a autarquia. Neste feito, a Corte
Superior acolheu a tese da Advocacia-Geral da Unido sobre a plena competéncia
do Inpi para “intervir’’® em questoes meritdrias sobre as principais clausulas dos
contratos de transferéncia de tecnologia. A decisao final, e unanime da 22 Turma
do Tribunal da Cidadania, teve como fundamento juridico o atendimento a clausula
geral do art. 22 da lei de criagcao do Inpi (nova redagao conferida pelo art. 240 da
LPI) que informa o atendimento das fungoes social, economica, juridica e técnica.

0 julgamento acima citado tratou de sociedades empresérias de um mes-
Mo grupo econdmico que requereram averbagao de contrato de licenga de marca

2 BETTI, Emilio. Interpretacdo da lei e dos atos juridicos: teoria geral e dogmatica. Tradugdo de Karina
Jannini. Sao Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 240-241.

7 Trata-se do primeiro acordo internacional para a protecdo e uniformizagdo da propriedade industrial
(Disponivel em http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf. Acesso em: 11 ago. 2017). O Decreto n®
1.355 de 30.12.1994 que incorporou o TRIPS esta disponivel em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-
1/27-trips-portuguesl.pdf. Acesso em: 11 ago. 2017.

74 STJ, 22 T. REsp n? 1.200.528. Rel. Min. Francisco Falcao, publ. 8.3.2017.

s “Insisto, neste ponto, em que a ideia de ‘intervengdo’ tem como pressuposta a concepgao da existéncia
de uma cisao entre estado e sociedade civil. Entdo, ao ‘intervir’, o estado entraria em campo que nao é o
seu, campo estranho a ele, o da sociedade civil — isto €, 0 mercado. Essa concepgdo €, porém, equivocada.
Familia, sociedade civil e Estado sdo manifestacoes, que nao se anulam entre si, manifestagoes de uma
mesma realidade, a realidade do homem associando-se a outros homens” (GRAU, Eros Roberto. A ordem
econbémica na Constituicdo de 1988. Sao Paulo: Malheiros, 2010. p. 19).
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contendo clausula com previsao de pagamento de royalties. Entretanto, o Inpi, ao
expedir o certificado de averbagao, o fez sem a cobranga e, portanto, transformou
0 contrato em gratuito.

Em sede de julgamento ainda no Tribunal Regional Federal da 22 Regiao,’®
entendeu-se que teria poder o Inpi de adentrar no mérito dos contratos. Havendo
apenas restricao, com a revogacao do paragrafo Unico do art. 22, da Lei n2
5.648/1970, de nao mais a autarquia poder realizar um juizo de conveniéncia e
oportunidade de contratagao. O que significou dizer que o Tribunal entende que
nao pode o Inpi intervir sobre quais tecnologias poderiam ser objeto desse contra-
to, ou seja, nao pode mais a autarquia realizar juizo de valoracao de quais seriam
tecnologias adequadas ao desenvolvimento econdmico do pais.

O Tribunal entendeu também que haveria vedagcao de onerosidade simulta-
nea, na forma da Portaria n? 436/58 do Ministério da Fazenda, pela licenca one-
rosa de marca quando ja houver licenga onerosa decorrente de patente, processo,
formula e/ou fabricacdo do mesmo produto. Sob o fundamento de que o Inpi
deveria se restringir a sua fungao registral, as sociedades empresarias de direito
privado interpuseram recurso especial ao Tribunal Superior.

No que tange a mencionada portaria do Ministério da Fazenda, primeiro é
necessario assentar constante confusao feita sobre o tema. A portaria, na forma
de suas nogoes introdutdrias, trata somente de disciplinar os “coeficientes per-
centuais maximos para a deducao de Royalties”.”” Ou seja, esse trabalho entende
que ela ndo estabelece percentuais dos royalties que as partes poderiam firmar a
titulo de remuneracao pela licenga. Mas, ao contrario, a portaria fica adstrita a seu
campo de competéncia — que é disciplinar o incentivo (no caso, a dedutibilidade)
que o Estado conferird aquele que estiver enviando remessa ao exterior através
de contratos de transferéncia de tecnologia.

Conforme ja mencionado, os contratos de transferéncia de tecnologia surgi-
ram como forma de acelerar o desenvolvimento tecnoldgico do pais. Para tanto,
o Estado elaborou um sistema de incentivos — desenho pela concessao de dedu-
tibilidade fiscal.

A medida que é feita a licenca de patente ou desenho industrial, acredita-se
que ja se esta promovendo (ao menos em abstrato, ja que para o caso concreto
seria necessario analisar cada objeto dos contratos) o desenvolvimento social, tec-
noldgico e econdmico do pais. Ou seja, a licenga atua como uma forma de conferir
a sociedade o0 acesso a tecnologia, bem como — por que nao?! — a oportunidade de

6 TRF2, 22T. Ap. em Mandado de Seguranga n2 0511670-96.2006.4.02.5101. Des. Rel. Liliane Roriz, publ.
21.10.2008.

7 Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-
tecnologia/portaria436.pdf. Acesso em: 10 out. 2019.
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aquele licenciado, a partir daguela tecnologia, adquirir conhecimento o suficiente
para futuras inovagoes. Neste Gltimo ponto, andou bem a lei,”® ao determinar que
nos contratos de licenga de patente eventual aperfeicoamento sera de titularidade
do licenciado. E, portanto, a lei — ao menos no que concerne as patentes e aos
desenhos industriais =’ andou bem ao vedar a clausula grant back.®°

Com essas consideracoes, a licenca posterior da marca (referente a um
mesmo produto/processo/desenho ornamental) nao tem o condao de realizar a
fungao social pretendida pelo contrato. Mas tao somente atender a interesses
particulares, que, apesar de também tutelados pelo ordenamento, ndao podem se
sobrepor a outros interesses socialmente Uteis. Portanto, nao deve o Inpi permitir
a fixagao, basicamente dupla, de royalties que poderao culminar no beneficio da
dedutibilidade para contratos que nao atendam ao fim posto pela Constitui¢cao. Tal
conclusdo, entretanto, ndo advém da portaria do Ministério da Fazenda, mas do
atendimento ao principio da fungao social dos contratos.

Ainda sob o fundamento de atendimento a clausula geral de atendimento
das fungoes social, economica, juridica e técnica expressa no art. 22, da Lei n2?
5.648/1970, outras decisoes foram proferidas por Tribunais Regionais®' ao per-
mitir que o Inpi adentrasse no mérito dos contratos.

Entretanto, em que pese o dissenso da doutrina especializada® e do novo
direcionamento do Inpi, através de recente confeccao de instrugao normativa data-
da de 2017, certo é que nao se pode ignorar a unidade®® do ordenamento juridico.
Portanto, a analise adequada desta fattispecie negocial deve compreender nao

8 Art. 63 da Lei n2 9.279/1996.

7 Art. 121 da Lei n? 9.279/1996.

8 A clausula costuma indicar que eventual aperfeicoamento devera ser transferido do licenciado ao licen-
ciante.

8 TRF2, 22 T. Ap. em Mandado de Seguranga n? 2006.51015041578. Rel. Des. Liliane Roriz, publ.
4.12.2008; TRF3, 52 T. 12 Secao, Cautelar Inominada n® 0049987-73.2006.4.03.0000. Rel. Des. Suzana
Camargo, publ. 10.10.2006.

82 “Fjca claro, pois, que o legislador retirou do INPI exatamente aquelas funcdes a que nos referimos ante-
riormente, de ‘acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores condi¢des de
negociagao e utilizacao de patentes’. Diante dessa nova definicdo das suas atribuicdes, parece-nos que o
INPI deveria limitar-se a averbar ou registrar contratos de licenciamento ou de transferéncia de tecnologia,
verificando simplesmente as normas aplicaveis de propriedade industrial” (VIEGAS, Juliana L. B. Contratos
tipicos de propriedade industrial: contratos de cessdo e de licenciamento de marcas e patentes; licengas
compulsorias. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pereira. Contratos de propriedade indus-
trial e novas tecnologias. Sao Paulo: Saraiva, 2007. p. 75).

8 “pPosto um ordenamento de normas de diversas procedéncias, a unidade do ordenamento postula que
as normas que o compdem sejam unificadas. Essa reductio ad unum nao pode ser realizada se no apice
do sistema nao se pde uma norma Unica, das qual todas as outras, direta ou indiretamente, derivem”
(BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento juridico. 10. ed. Tradugdo de Maria Celeste C. J. Santos.
Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 1999. p. 59).

250 Revista Brasileira de Direito Civil — RBDCivil | Belo Horizonte, v. 31, n. 1, p. 231-254, jan./mar. 2022



A FUNGAO SOCIAL COMO FUNDAMENTO DE REVALORAGAO DO CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

somente o enunciado normativo,® mas contemplar outras fontes, como os valores,
os postulados e os principios —® como o da fun¢ao social dos contratos — que
informam tais relagoes juridicas.

Conclusao

O trabalho desenvolvido ao longo dessas linhas buscou contabilizar os con-
tratos de transferéncia de tecnologia com os valores do ordenamento juridico
brasileiro. Isso porque, ao que parece, na pratica desse tipo contratual ele vem
sendo pactuado com vistas aos simples e puros interesses das partes contratan-
tes, sem que os valores sociais sejam observados. A recente posi¢cao do Inpi ao
optar, através de uma instrugao normativa, por seguir com apenas a fiscalizagao
estrutural, formal e burocratica corrobora essa visao.

Ao se adotar o conteldo amplo da liberdade de contratar exposta no art. 421
do Cadigo Civil, tem-se que a escolha sobre o conteddo do contrato também esta-
ria abrangida. No caso em comento, portanto, & possivel a limitagao da autonomia
das partes ao dispor sobre licengas de uso de direitos de propriedade industrial.

A defesa da possibilidade de limitagdo do conteldo do contrato nao significa
simplesmente conferir ao Inpi carta branca para que faga juizo de valor como lhe
convier. Mas para que a autarquia verifique se os contratos atingem a funcao so-
cial perquirida, que é o desenvolvimento social, tecnologico e econdmico do pais.

Desse modo, deve-se questionar se um contrato ficticio, cujo objeto se trate
de tecnologia obsoleta, deveria ser averbado. Entende-se que um contrato que
tenha como objeto tecnologia obsoleta nao tem capacidade de atingir a fungao
social pretendida. Da mesma forma, como se deve questionar se nao deveria o
Inpi verificar se 0s objetos dos contratos pactuados podem, de alguma forma, ter
potencial de atingir a clausula finalistica.

Nao se ignora que pode ocorrer uma série de fatores — inclusive que sejam
totalmente alheios ao controle das partes — que nao torne aquele contrato habil
ao desenvolvimento pretendido. Nao se propoe analise de mercado ou de lucro,
nao se esta tratando de meros interesses patrimoniais de titulares de direitos de
propriedade industrial. Mas o que aqui se propoe € que o Inpi deva analisar se,

8 “Normas nao sao textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construidos a partir da interpretacao
sistematica de textos normativos. Dai se afirmar que os dispositivos se constituem no objeto da interpre-
tacdo; e as normas, no seu resultado” (AVILA, Humberto. Teoria dos principios. Da definicdo & aplicacdo
dos principios juridicos. 14. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2014. p. 33).

8 “Os principios remetem o intérprete a valores e a diferentes modos de promover resultados” (AVILA,
Humberto. Teoria dos principios. Da definicdo a aplicagao dos principios juridicos. 14. ed. Sao Paulo:
Malheiros, 2014. p 70).
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ao menos, 0 contrato possui minima possibilidade de concretizar algum tipo de
desenvolvimento que ndo o mero lucro do licenciado.
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