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OS PRINCIPIOS DA LEGALIDADE E DA COMPETENCIA E OS LIMITES
DE ATUAGAO DO INPI NO DIREITO DA CONCORRENCIA

José Carlos Vaz e Dias*

O acompanhamento do processo de averbacdo dos contratos de trans-
feréncia de tecnologia2junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPD)3 constitui parte importante da assessoria legal prestada pelos advoga-
dos ligados a &rea de propriedade industrial. No entanto, essa participagéo
vem sendo acompanhada de apreensdo e questionamento sobre a legalidade de
atuacdo desse Orgdo no procedimento de averbagdo, principalmente quando
envolve assuntos do direito da concorréncia.

Mesmo com a liberalizacdo da area de transferéncia de tecnologia e a
reducdo significativa da interferéncia estatal, através da revogacéo de diversos
regulamentos do INPI que emperravam a entrada de investimentos sob a for-
ma tecnoldgica, esse 6rgdo emitiu o Ato Normativo n°. 135/974. Sob o pre-
texto de regulamentar o procedimento de averbagdo dos contratos de transfe-
réncia de tecnologia, conforme instituido pelo art. 211 da nova lei da proprie-

1 O autor é advogado do escritério Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira.
PhD em direito da propriedade industrial pela University of Kent at Canterbury (In-
glaterra).

2 A terminologia “contratos de transferéncia de tecnologia” compreende, para o pro-
posito desse artigo, os contratos de franquia além daqueles contratos que envolvem o
uso dos direitos da propriedade industrial, tais como licenca de marcas, patentes e
“know-how”(tecnologia ndo patenteada).

De acordo com o Ato Normativo no. 135 publicado em 15.04.1997, os contratos de
transferéncia de tecnologia englobam a aquisi¢do de conhecimento tecnoldgico
(“Contratos de Fornecimento de Tecnologia” e “Contrato de Prestacdo de Assisténcia
Técnica™) e a autorizagdo para o uso dos direitos da propriedade industrial (“Licenga
de Uso de Marca” e “Licenca de Exploragdo de Patentes”). Os contratos de franquia
sdo classificados como uma nova categoria de contrato envolvendo tecnologia.

3A averbacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia junto ao INPI tém trés
finalidades bésicas: (i) produzir efeitos perante terceiros; (ii) permitir que a remune-
racdo seja remetida ao exterior; (iii) permitir que a empresa local possa efetuar a de-
dutibilidade fiscal dos valores pagos a fornecedora da tecnologia.

4 Ato Normativo n°. 135 foi emitido em 15 de abril de 1997 e objetiva normalizar a
averbacdo e o registro de contratos de transferéncia de tecnologia e de franquia.
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dade industrial - Lei n°. 9.279/96 - ficou estabelecida de maneira genérica a
possibilidade de o INPI analisar as clausulas negociais e verificar a observan-
cia aos diversos dispositivos legais, quais sejam os regulamentos sobre o im-
posto de renda, a Lei n°. 4.506 de 30.11.1964, a Lei n°. 7.646 de 18.12.1987
substituida pela Lei n°. 9.609 de 19.02.1998, a Lei n°. 8.955 de 15.12.93 ¢,
mais importante para o presente assunto, a Lei n°. 8.884 de 11.6.1994.

Com base nesse ato administrativo, o INPI vem atuando, muitas ve-
zes, de maneira semelhante ao denominado 2°. Periodo da Politica de Substi-
tuicdo de Importacdo, durante as décadas de 70 e 80, onde prevaleceu a inter-
vengdo estatal nos assuntos comerciais. Essa interferéncia acontece, princi-
palmente, quando os contratos tém como partes contratantes empresas do
mesmo grupo econdémico ou quando envolvem aspectos ligados a propriedade
de tecnologia ndo patenteada, como a alienagdo do “know-how” e manuten-
c¢do de segredo industrial.

O INPI vem surpreendendo, ainda, com incursdes freqientes na area
do direito da concorréncia, especificando as clausulas dos contratos de trans-
feréncia de tecnologia que podem violar a ordem econdmica ou causar danos
a concorréncia. Em outros casos, o INPI vem solicitando das partes informa-
cOes sobre a participacdo das empresas e/ou grupos contratantes nos mercados
de atuacdo.

Nesse contexto, 0 “Convénio INPI-CADE”, celebrado em 30 de maio
de 1997 com o proposito de estabelecer uma cooperagdo tecnica e troca de
informacgfes sobre as areas de competéncia desses 6rgdos passou a ser visto
como um mecanismo autorizando o INPI a investigar e decidir sobre a valida-
de das clausulas dos contratos de transferéncia de tecnologia, tal como fez
durante a vigéncia do Ato Normativo n°. 15/755.

O objetivo deste artigo €, portanto, examinar a legalidade e esclarecer
os limites de atuacdo do INPI na area do direito da concorréncia, durante o
processo de averbacéo dos contratos de transferéncia de tecnologia, tendo em
vista o que dispOe a Lei no. 9.279/96 e a Lei no. 8.884/94.

Com isso, procura-se estabelecer a possibilidade efetiva de participa-
cao desse 6rgdo na area do direito econdmico, através da exigéncia de elimi-

5 O Ato Normativo n°. 15 foi publicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI) em 11 de setembro de 1975 e foi revogado pela Resolugdo Normativa n°.
22 de 27.02.1991. Este ato administrativo é o resultado da politica de substitui¢do de
importacdo desenvolvida pelo regime militar, baseada na selecdo de tecnologia de
interesse nacional, conforme determinado pelo 1l Plano de Desenvolvimento Nacio-
nal (PND). No entanto, o Ato Normativo n°. 15/75 criou uma série de obstaculo as
partes contratantes deixando a impressdo que a importacéo de tecnologia ndo era
necessaria e desejada.
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nacdo de clausulas consideradas anti-concorrenciais ou da interrup¢do do
processo de averbagdo com o consequente envio do contrato ao CADE para
averiguar a existéncia de implica¢des negativas de clausulas comerciais a livre
concorréncia.

| - Convénio de Cooperacdo Técnica INPI-CADE

A assinatura de convénios dessa natureza encontra respaldo no inciso
XVI1 do artigo 7°. da Lei no. 8.884/946e pode ser justificado pela necessidade
de capacitar tecnicamente os conselheiros do CADE no exame de assuntos
relacionados, direta ou indiretamente, aos atos concentracdo ou condutas co-
merciais em exame e julgamento no plenario do CADE. Um exemplo foi o
julgamento do Ato de Concentragdo n°. 27/96, envolvendo as empresas reque-
rentes K & S Aquisi¢es Ltda. e Kolynos do Brasil S/A. O CADE, nesse caso,
estabeleceu condigdes para a aprovacdo do ato de concentragdo, através da
disponibilizacio da marca “KOLYNOS”, da seguinte maneira: (i) Suspensdo
temporaria do uso da marca “KOLYNOS”; (ii) Licenciamento exclusivo da
marca “KOLYNOS” para terceiros, por 20 anos e (iii) Cessdo da marca
“KOLYNOS” a um terceiro que ndo detenha participacdo maior que 1% no
mercado, para a producdo e comercializagio de creme dental voltado para o
mercado interno.

Em virtude do sistema legal brasileiro de prote¢do as marcas ser atri-
butivo, sendo indispensavel o registro de uma marca junto ao 6rgdo compe-
tente para o acerto de uma situagdo juridica e producgdo de efeitos em relacdo a
propriedade, acredita-se que 0 CADE examinou previamente a validade dos
pedidos/registros para a marca “KOLYNOS” junto INPI antes do proferimen-
to dessa decisao.

Cumpre ressaltar, também, que os direitos da propriedade industrial,
tais como marcas, patentes e desenhos industriais, sdo ativos empresariais
determinantes do grau de competitividade. Portanto, esses direitos podem ser
de interesse do CADE para determinar uma dominagdo de mercado relevante
ou o exercicio abusivo de posi¢cdo dominante de uma empresa.

Assim, nada mais razoavel do que o CADE estabelecer convénios de
cooperagdo com 0rgdos publicos e privados com o proposito de obter esclare-
cimentos técnicos e opinides legais de diferentes areas para dar suporte as
suas decisoes.

6 Art. 7°. Compete ao Plenario do CADE:

XVI - firmar contratos e convénios com 6rgaos ou entidades nacionais e submeter,
previamente, ao Ministro de Estado da Justica os que devem ser celebrados com or-
ganismos estrangeiros internacionais;
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Além disso, a clausula primeira do convénio é clara quanto aos seus
objetivos técnicos e ndo estabelece a prerrogativa de o INPI analisar os con-
tratos de transferéncia de tecnologia sob a perspectiva do direito econémico
ou mesmo envia-los para apreciacdo do CADE:

“Constitui objeto deste Convénio a cooperagao técnica
entre o CADE e o INPI, que se manifestara através de presta-
cao de consultoria, realizacdo de estudos setoriais, seminarios,
publicacédo de textos, disponibilizacdes de acervos de estudo e
troca de informacdes e de conhecimento técnico do seu pessoal

especializado.”

Mesmo acreditando que essas ponderacdes afastam uma participacédo
mais ativa do INPI no direito da concorréncia, persistem indagac6es sobre o
verdadeiro propdsito da assinatura desse convénio. O inciso IX do art. 7°. da
Lei no. 8.884/947 dispbe sobre a prerrogativa do plenario do CADE em re-
quisitar informacdes técnicas de qualquer érgdo do Poder Executivo Federal,
para instrucdo processual e cumprimento da lei antitruste, sem a necessidade
de assinatura de convénios.

Uma outra indagacdo refere-se ao fato de a cooperagdo técnica ser re-
ciproca. Ou seja, se 0 “Convénio INPI-CADE” objetiva prover informacdes
técnicas sobre a area da propriedade industrial ao CADE a serem utilizadas
em suas decis@es, qual a finalidade de se colocar o acervo de decisdes e julga-
dos do CADE a disposi¢do do INPI em contrapartida.

Haveria realmente necessidade de celebrar esse “Convénio de Coope-
racdo Técnica INPI-CADE” ou existem inten¢6es implicitas sobre uma parti-
cipacdo mais ativa do INPI no direito da concorréncia em um futuro préximo?

11 - As Prerrogativas do INPI Relativas ao Processo de Averbacdo
dos Contratos de Tecnologia

Cumpre ressaltar que mesmo existindo no “Convénio INPI-CADE”
algum propdsito de se consentir uma participagdo mais ativa do INPI no direi-
to da concorréncia, principalmente quanto a exigéncia de eliminar clausulas
gue possam violar a ordem econdmica ou envio dos contratos para analise do

7 Art. 7°. Compete ao Plenario do CADE:

IX - requisitar informacdes de quaisquer pessoas, 6rgdos, autoridades e entidades
publicas ou privadas, respeitando e mantendo o sigilo legal quando for o caso, bem
como determinar as diligéncias que se fizerem necessérias ao exercicio das suas fun-
coes.
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CADE, o INPI estd sempre adstrito a dois principios que regem o direito pu-
blico e garantem a validade e eficécia dos atos administrativos, quais sejam: o
“Principio da Legalidade” e o “Principio da Especialidade”.

O “Principio da Legalidade” resume-se na submissdo do poder estatal
aos mandamentos da lei. As atividades da administragdo submetem-se e auto-
limitam-se a determinacdo da lei, sendo que a atuacdo do poder publico sem o
encalco legal acarreta a ilegalidade do ato e esté sujeita a nulidade.

Em decorréncia do impacto politico, social e econémico que os atos
publicos apresentam na sociedade, regulando os atos juridicos privados, esta-
beleceu-se a necessidade de definir com precisdo a atuacdo do Estado. Com
isso, objetiva-se resguardar a certeza juridica dos atos e evitar os desmandos
do Estado e a consequiente violagdo as garantias constitucionais.

Nesse sentido, é valido o entendimento prevalecente no direito admi-
nistrativo, expresso pelo douto Didgenes Gasparini8, segundo a qual “se a
todo cidadao é garantido fazer tudo o que a lei permite e/ou néo proibe,
ao estado personificado na administracdo publica, somente é permitido o
gue a lei autoriza”.

O “Principio da Especialidade”, por seu lado, consiste na efetiva divi-
sdo e especificacdo das atividades e competéncia da administracdo publica,
objetivando uma maior eficiéncia da maquina administrativa. Desse modo, 0
poder publico é dividido em 6rgdos com diferentes prerrogativas e diferentes
niveis.

A atuacdo do poder pablico, seguindo os preceitos da competéncia
especifica, esta intimamente relacionada com o “Principio da Legalidade”, na
medida em que o exercicio do poder publico é sempre determinado e delimi-
tado pela lei. Assim, conforme sabiamente disposto pelo jurista Caio Tacito,
reproduzido na obra “Direito Administrativo” de Didgenes Gasparini9, “nao é
competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma do direito”.
Dessa maneira, as intervencOes de 6rgdos publicos em areas fora daquela de
sua incumbéncia legal constituem desvio de finalidade do poder publico e sdo,
portanto, defeituosos em face da falta de legalidade.

Os dois principios acima citados sdo suficientes para afastar o argu-
mento comumente utilizado por autoridades publicas para justificar uma inter-
feréncia extensiva, segundo o qual os 6rgdos administrativos publicos tém o
poder-dever de atuacdo sobre os negécios juridicos privados para fazer valer
as normas de ordem publica.

8 Gasparini, Didgenes - Direito Administrativo. Editora Saraiva. 1993. Pag. 6.

9 Idem. Pag. 68.
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(a) O INPI e a Nova Lei de Propriedade Industrial - Lei no. 9.279/96 -

Tendo em vista o disposto na Lei no. 9.279/9610, principalmente em
seu arts. 211 e 240, a competéncia do INPI no processamento do pedido de
averbacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia é o de apenas averi-
guar certos aspectos formais dos contratos presentes no Codigo Civil e a vali-
dade dos direitos da propriedade industrial. Em termos praticos, isso significa
que o INPI averiguara, durante o processo de averbagdo, as formalidades que
revestem os contratos escritos, tais como as partes e suas qualificagdes, obje-
to, duracdo, obrigagdes contratuais dentre outros. Este examinard também a
validade dos direitos da propriedade industrial objeto do contrato, para que
possam produzir efeitos perante terceiros.11

Cumpre ressaltar, ainda, que o art. 240 da referida Lei no. 9.279/96
alterou o seu art. 2°. da Lei no. 5.648/70,12 dispositivo utilizado pelo INPI

10A Lei n°. 9.279 de 14 de maio de 1996, em vigor a partir de 15.05.1997, fortaleceu
os direitos da propriedade industrial (ex. patentes, desenhos industriais, marcas e
também o “know-how”) e igualou a protecdo conferida aquela existente nos paises
desenvolvidos.

11Ressalta-se, nesse ponto, que as legislacfes cambiais e fiscais estabelecem a neces-
sidade de o INPI averiguar alguns aspectos legais ligados a remuneracéo e averbar os
contratos de transferéncia de tecnologia previamente a remessa ao exterior e dedugéo
fiscal. No entanto, essa competéncia vendo sendo extrapolada pelo INPI, principal-
mente quando as partes contratantes da tecnologia sdo empresas coligadas. Um e-
xemplo dessa extrapolacdo de poderes € a utilizacdo dos limites de deducdo fiscal
estabelecidos na Portaria do Ministério da Fazenda n°. 436 de 30 de dezembro de
1958 como valores maximos para pagamento e remessa de royalties pelo uso dos
direitos da propriedade industrial, nos contratos de transferéncia de tecnologia entre
matriz-subsidiaria. Estes variam entre 1 a 5% do prego liquido de venda dos produtos,
dependendo da atividade industrial envolvida. No caso de licenca de marcas, 0 maxi-
mo a ser deduzido e, portanto, remetido é apenas 1% da venda liquida dos produtos
identificados pelas marcas.

12 A Lei no. 5.648 de 11 de dezembro de 1970 criou e estabeleceu a competéncia de
atuacdo do INPI. Esta lei tem como ponto controverso o paragrafo tnico do art. 2°.:

“O Instituto tem por finalidade principal executar, no &mbito nacional, as nor-
mas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funcéo social,
econdmica, juridica e técnica.

Parégrafo Unico. Sem prejuizo de outras atribuic¢des que lhe forem cometidas, o
Instituto adotara, com vistas ao desenvolvimento econémico do pais, medidas
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como argumento legal para a emissédo do Ato Normativo no. 15/75 julgamento
da validade de clausulas contratuais envolvendo assuntos tributéarios, cambi-
ais, concorrenciais, do direito do consumidor e responsabilidade civil.

“Art. 2°. - O_INPI tem por finalidade principal execu-
tar, no ambito nacional, as hormas gue requlam a propriedade
industrial, tendo em vista a sua funcéo social, econdmica, juri-
dica e técnica, bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia
de assinatura, ratificacdo e denuncia de convengdes, tratados,
convénios e acordos sobre propriedade industrial.”

Com esse novo texto, dirimiram-se as indagacdes até entdo existentes
sobre a prerrogativa desse 6rgdo em decidir sobre assuntos fora do ambito
estabelecido pela lei de propriedade industrial.

N&o obstante esse entendimento, os pronunciamentos do INPI sobre o
direito a concorréncia nos processo de averbacdo e o seu movimento de apro-
ximagdo ao CADE ja tém originado teorias de acomodacédo referentes a uma
participacdo mais ativa do 6rgdo nessa area. Dentre elas encontra-se aquela
que inclui como efeito da averbacdo dos contratos de transferéncia de tecno-
logia a conformacao das clausulas contratuais a livre concorréncia, o que afas-
ta alegacOes posteriores de infragdo & ordem econdmica.13

De acordo com esse entendimento doutrinario, a averbacdo desses
contratos dispensaria a necessidade de as partes cumprirem o disposto no art.
54 da Lei n°. 8.884/94 que obriga a apresentacdo dos contratos a apreciacéo
do CADE, no prazo maximo de 15 dias da data de sua validade, quando hou-
ver indicios que clausulas contratuais limitam ou possam de qualquer forma
prejudicar a livre concorréncia ou resultar na dominacdo de mercados relevan-
tes de bens e servicos.

(b) A Lei no. 8.884/94 e a Atuacdo do INPI como Orgdo de Monitoramen-
to da Livre Concorréncia

capazes de acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer me-
Ihores condicBes de negociagdo e utilizagdo de patentes, cabendo-lhes ainda pro-
nunciar-se quanto a conveniéncia da assinatura, ratificagdo ou dentincia de con-
vengdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial.”

13 Conforme anteriormente especificado, as finalidades béasicas da averbagdo no INPI
sdo: producdo de efeitos perante terceiros; remessa da remuneragao a empresa licen-
ciante da tecnologia e deducéo fiscal dos valores remetidos.
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As funcgdes de monitoramento da ordem econdmica e julgamento so-
bre a validade das condutas comerciais e represséo ao abuso do poder econo-
mico encontram-se distribuidas entre os trés 6rgdos governamentais, especifi-
camente criados pela Lei n°. 8.884/94, quais sejam a Secretaria de Direito
Econdmico (SDE), a Secretaria de Acompanhamento Econémico do Ministé-
rio da Fazenda (SEAE) e o Conselho Administrativo de Defesa Econdmica
(CADE). Ainda, compete a Secretaria de Comércio exterior (SECEX) realizar
as investigagdes necessarias e promover 0 processo administrativo relativo as
préticas anti-dumping.

Conforme pode-se observar na referida Lei no. 8.884/94, inexiste
competéncia para o INPI pronunciar-se sobre assuntos do direito econémico,
durante o processo de averbacdo, seja alertando as partes quanto a possiveis
efeitos anti-competitivos de clausulas, exigindo a eliminacéo dessas clausulas
ou mesmo interrompendo o0 processo de averbacdo para solicitar um parecer
do CADE.

A Lei no. 8.884/94 faculta, no entanto, que quaisquer terceiros solici-
tem dos 6rgaos competentes a averiguacao anti-competitiva de atos ou condu-
tas comerciais em processos administrativos. Analisando os mecanismos de
intervencdo disponiveis pela referida lei, constata-se que apenas 0 processo de
oficio, instaurado por iniciativa da SDE e regulado pelo artigo 30 da Lei no.
8.884/96, pode vir a ser iniciado pelo INPI.

O processo voluntario, regulado pelo art. 54 da Lei no. 8.884/94, de-
termina a obrigatoriedade de apresentacdo ao CADE, dos atos e contratos “
gue possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorréncia”,
previamente ou no prazo maximo de 15 dias de sua realizagdo. Em decorrén-
cia do curto prazo determinado pela Lei n°. 8.884/94 e o fato de a apresenta-
cdo ser obrigatdria, sob pena de pagamento de multa pecuniéria, entende-se
que somente as partes contratantes ou que firmaram o ato juridico tém legiti-
midade para fazé-lo. Nesse sentido, a interveniéncia de terceiros na instaura-
cao desse processo administrativo voluntario encontra-se vedada.

No processo de oficio, ao contrario, é permitido que qualquer terceiro
solicite da SDE a abertura de averiguacdo preliminar, que tomar conhecimen-
to de ato ou conduta configurada como infracdo a ordem econdémica. Desse
modo, a interveniéncia do INPI no direito antitruste poderia estar legitimada
pelo artigo 30 e seguintes que compde o Capitulo | e Capitulo 11 do Titulo VI
da Lei no. 8.884/94 (Das AveriguacBes Preliminares), podendo ainda instruir
a SDE com copia do contrato de transferéncia de tecnologia em andlise para
averiguacdo da conduta considerada anti-concorrencial.

Nessa hipotese, a iniciativa do INPI devera estar em estrita observan-
cia a lei da concorréncia, que ndo prevé a hipdtese de interrup¢do de um pro-
cesso de formacgdo de atos e contratos antes de concluidas as averiguacdes
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preliminares e uma vez instaurado o processo administrativo ou o seu arqui-
vamento.

111 - Pontos Conclusivos

Mesmo sendo inegavel a aproximacdo do INPI ao CADE e o forte in-
teresse em manter o poder de examinar e julgar a validade de clausulas contra-
tuais, depreende-se da leitura da Lei n°. 9.279/96 e do novo art. 2°. da Lei n°.
5.648/70 que o INPI ndo esta legitimado a realizar incursdes em assuntos rela-
tivos ao direito econdémico. Eventuais atuacdes do INPI nessa area, seja inter-
rompendo o processo de averbacdo para solicitar informac6es sobre a partici-
pacdo das partes contratantes no mercado relevante ou para enviar o contrato
para apreciacdo do CADE, ou exigindo a eliminagdo de clausulas contratuais
séo consideradas contra legem e sujeitas ao remédio constitucional do manda-
do de seguranca.

Nessa perspectiva, deve-se também indagar sobre a legalidade do IN-
Pl em identificar clusulas que podem ser consideradas anti-competitivas e
alerta-las as partes contratantes pois a matéria da concorréncia esta fora de seu
ambito. Essa identificacdo e constante pronunciamento do 6rgdo, durante o
processo de averbacdo, sdo considerados despropositados e ndo levam as par-
tes a nenhum resultado préatico, pois ndo produzem efeitos legais. Ainda,
cumpre ressaltar que as partes ja estdo sujeitas aos procedimentos administra-
tivos da Lei n°. 8.884/94. Na verdade, esses pronunciamento produzem apre-
ensdo e inseguranca aos agentes econdmicos em virtude do impacto econémi-
co e politico das decisdes do INPI.

Finalmente, deve-se lembrar que os érgdos incumbidos de defender a
ordem econdmica e a livre concorréncia sdo, até o presente momento, o SDE,
a SEAE e o CADE, conforme dispde a Lei no. 8.884/94. O INPI ndo encon-
tra-se listado pela referida lei. Alias, uma eventual inclusdo de um érgdo a
apresente estrutura adminsitrativa, com atuacdo direta nos assuntos da concor-
réncia e com a prerrogativa de investigacdo ou julgamento, seria considerado
um contra-senso. As recentes discussdes na area do direito econémico apon-
tam para a necessidade de restruturacdo da organizacdo administrativa com a
presenca de apenas um Orgdo para instrucdo e julgamento dos processos na
area do direito e concorrencial.
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