
Atualidades 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

NO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

HELENO TAVEIRA TORRES 

1. Introdução. 2. Os contratos de intangíveis patenteados. Publicidade da 
tecnologia e garantia estatal a exclusividade de uso: 2.1 Segredo industrial e 
os contratos de intangíveis não patenteados. "Know-how"; 2.2 Proteção ao 
segredo e os limites materiais do "know-how" no Direito brasileiro; 2.3 Os 
contratos de "know-how" e os serviços técnicos ou de assistência técnica — 
Impossibilidade de equiparação ou sujeição ao conceito de tecnologia pa-
tenteada. 3. Considerações sobre o regime tributário de patentes e de transfe-
rência de tecnologia: 3.1 Regime utilizado nos acordos para evitar dupla 
tributação internacional (art 12 e Protocolos); 3.2 Transferência de tecnologia 
e CIDE-"royalties". 4. Considerações finais. 

I. Introdução 

A inovação rompe com a continuida-
de das formas de produção e, pelo benefi-
cio que agrega, torna-se garantia de satis-
fação dos consumidores, em face da cria-
ção de métodos novos de produção, novos 
produtos ou mesmo melhoria dos já exis-
tentes, mas com economia de custos, redu-
ção do esforço laborativo ou aumento de 
lucratividade, decisivos componentes para 
a sobrevivência e crescimento das empre-
sas na sociedade competitiva em âmbito 
globalizado. 

Para alcançar tais critérios de supera-
ção tecnológica, os gastos com sua produ-
ção intensificaram-se sobremaneira, com 
forte incremento da chamada "propriedade 
industrial", formada essencialmente por 
intangíveis.' E com o termo "propriedade 

1. Como define Tulio Rosembuj, "Los intangi-
bles son factores no físicos que contribuyen o son 
empleados en la producciOn o provision de servicios 
o que se espera generen futuros beneficios produc-

industrial", apesar de criticável tal termi-
nologia, procura-se identificar as distintas 
figuras jurídicas que envolvem a criação 
humana, como a tecnologia patenteada, a 
marca, os signos distintivos, o know-how e 
outros. Um gênero, do qual estes são espé-
cies, mas cada um qualificado materialmen-
te em âmbito próprio, submetidos, ambos, 
a proteção jurídica. 

tivos a los individuos o empresas que controlan el 
uso de tales factores" (Tulio Rosembuj, Intangibles 
— La Fiscalidad del Capital Intelectual, Barcelo-
na, El Fisco, 2003, p. 37). 0 conceito de "bem jurí-
dico", apesar das diversas acepções, possui uma, no 
seu sentido estrito, que permite ao intérprete acomo-
dar a todos, sejam ou não materiais, a saber: "sintesi 
trai il particolare interesse tutelato e la situazione 
soggettiva predisposta dall'ordinamento giuridico 
come strumento di tutela destinato ad un soggetto 
particolare" (Salvatore Pugliatti, Beni e Cose in Senso 
Giuridico, Milão, Giuffre, 1962, p. 27). Destarte, 
como os bens intangíveis correspondem a interesses 
tutelados, formam uma espécie de direito subjetivo 
tutelado pelo Direito, justificando-se a proteção es-
tatal sobre tal direito subjetivo, desde a sua aquisi-
ção, pelo invento ou criação de uma marca etc. 
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Haja vista a infungibilidade que os 
caracterizam, pela carência de base mate-
rial, a ordem jurídica prescreve um meti-
culoso mecanismo de reconhecimento, 
mediante garantia de confidencialidade, no 
caso dos segredos industriais, ou com pu-
blicidade do conteúdo de cada tipo de in-
vento, marca ou modelo, como condição da 
afirmação juridica da respectiva existência, 
mediante ato administrativo constitutivo de 
direitos (patente ou registro), a exemplo do 
que se passa com a constituição formal das 
sociedades. 

Seja como for, o fato jurídico da inven-
ção, na qualidade de idéia nova, já confere 
direitos protegidos ao inventor, tutelando o 
próprio segredo; nenhuma sanção2 se veri-
fica para quem não providencia o paten-
teamento de invenção, sendo inclusive mui-
to atual o entendimento propenso à garantia 
no tempo, para proteção do know-how. Desse 
modo, para proteger o direito contra usos 
indevidos ou cópias não autorizadas, todos 
os inventores de utilidades industriais têm 
direito afirmado, por leis internas3 e trata-

2. Em sentido oposto, Comparato: "A partir 
do momento em que se instaura um mecanismo de 
acumulação do poder econômico em favor de um ou 
alguns agentes, apenas, a livre iniciativa se toma uma 
ficção e a livre concorrência um mito justificador do 
status quo". E, mais adiante, completa: "A sanção 
legal à exclusividade de exploração empresarial, por 
parte dos detentores dos conhecimentos técnicos, não 
constitui, assim, mera exceção ao principio da livre 
concorrência, mas a confirmação jurídica de uma 
desigualdade de fato já existente" (Fabio Konder 
Comparato, "A transferência empresarial de tecnolo-
gia para países subdesenvolvidos: um caso típico de 
inadequação dos meios aos fins", RDM 47/44, São 
Paulo, Ed. RI, ano XXI, jul.-set. 1982). 

3. A Constituição de 1988 contempla em várias 
disposições uma rigorosa proteção e fomento h cria-
cão humana, em todas as suas expressões, o que se 
aplica perfeitamente a produção e uso de tecnologia. 
De início dispõe, no art. 35, constituir objetivo fun-
damental da República Federativa do Brasil: "II — 
garantir o desenvolvimento nacional". Em seguida, 
no art. 45, entende que as suas relações internacio-
nais regem-se, dentre outros, pelo principio de "coo-
peração entre os povos para o progresso da humani-
dade" (IX). Pela definição destes como princípios 
fundamentais, desvela-se, desde logo, o dever que a 
Constituição confere ao Estado para proteger e ga-

dos internacionais' (Unido de Paris, TRIPS 
etc.) ao privilégio temporário para seu uso 
exclusivo, acompanhado da devida proteção 
sobre suas criações. 

E sobre todos esses tipos, assiste ao 
detentor um direito de propriedade, dai sua 

rantir o desenvolvimento da tecnologia no Pais, em 
todas as suas possibilidades, como instrumento im-
prescindível para alcançar tais objetivos. E a prote-
ção do bem jurídico "tecnologia", haja vista seu pa-
pel social de extrema relevância. Mas os inventores 
também estão resguardados dos seus direitos, com 
princípios fundamentais, presentes no art. 5, da 
Constituição, no inciso XXIX: "a lei assegurará aos 
autores de inventos industriais privilégio temporá-
rio para sua utilização, bem como proteção às cria-
ções industriais, à propriedade das marcas, aos no-
mes de empresas e a outros signos distintivos, tendo 
em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do Pais". 

Em vista de tais direitos fundamentais, mais 
adiante, a Constituição busca garantir sua efetividade 
em diversos dispositivos, ao tratar da Ciência e Tec-
nologia, a exemplo: "0 Estado promoverá e incenti-
vará o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a 
capacitação tecnológicas. § 1°. A pesquisa cientifica 
básica receberá tratamento prioritário do Estado, ten-
doem vista o bem público e o progresso das ciências. 
r. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponde-

rantemente para a solução dos problemas brasileiros 
e para o desenvolvimento do sistema produtivo na-
cional e regional. § 3°. 0 Estado apoiara a formação 
de recursos humanos nas areas de ciência, pesquisa 
e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem 
meios e condições especiais de trabalho. 45. A lei 
apoiará e estimulará as empresas que invistam em 
pesquisa, criação de tecnologia adequada ao Pais, 
formação e aperfeiçoamento de seus recursos huma-
nos e que pratiquem sistemas de remuneração que 
assegurem ao empregado, desvinculada do salário, 
participação nos ganhos econômicos resultantes da 
produtividade de seu trabalho. § 55. E facultado aos 
Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua 
receita orçamentária a entidades públicas de fomen-
to ao ensino e a pesquisa cientifica e tecnológica". 
Em vista disso, declara, no art. 219: "0 mercado in-
terno integra o patrimônio nacional e sell incentiva-
do de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural 
e sócio-econômico, o bem-estar da população e a 
autonomia tecnológica do Pais, nos termos de lei fe-
deral". 

Para um estudo a respeito, v.: J. X. Carvalho 
de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasi-
leiro, v. III, t. I, Campinas, Russell, 2003, pp. 117-
460. 

4. Sendo a matéria dotada de um caráter trans-
nacional, faz-se mister que esse sistema seja consti-
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aproximação com os direitos reais, mesmo 
que com tais modalidades não se possam 
confundir, pela temporalidade da exclusi-
vidade daqueles. De qualquer modo, en-
quanto durar o privilégio, a oponibilidade 
erga omnes, característica inerente aos di-
reitos reais, estará presente nos direitos de 
propriedade industrial,' com a faculdade de 
opor-se a quaisquer intromissões ou turba-
ções no uso e gozo desses direitos; bem 
como o poder de reivindicá-los a qualquer 
tempo, na hipótese de uso indevido sem ti-
tulo hábil de cessão ou licença. 

Ern vista dessas peculiaridades, a ob-
jetividade reclamada pela tipologia tribu-
tária impossibilita, por meio de ato admi-
nistrativo, o uso de presunções, analogias 
ou de qualquer propósito de ampliação dos 
limites para o exercício da tributação. Des-
se modo, somente em presença de efetivo 
pagamento de royalties, devidos em razão 

tuido e aplicado de modo harmônico com o que se 

verifica em outros países, formando uma teia global 

de proteção. Lembre-se aqui, de imediato, a Con-

venção de Paris para a Proteção da Propriedade In-
dustrial — CUP (1883), que regula a matéria, inde-
pendentemente do comércio, procurando estabelecer 
critérios uniformes de proteção. 0 TRIPS — Trade 

Related Intelectual Property Aspects, resultou das 
negociações da Rodada Uruguai e também constava 

da Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações 
Comerciais Multilaterais, juntamente com o GATS 

— General Agreements on Service and Tariffs e 

GATT — General Agreements on Trade and Tariffs, 

firmada em Marrakesch, no dia 15.4.1994. Em se-

guida, adveio o Código intitulado "Aspectos da Pro-

priedade Intelectual relacionados com o Comércio" 

— ADPIC, contendo regulação conjunta dos direi-

tos de propriedade industrial e intelectual, ao qual 

se deveriam ajustar as legislações dos países-mem-

bros, como fez o Brasil, agregando ao direito interno 

diversas das suas normas, como a Lei 9.279/1996. 

5. Conforme Carmén Otero Garcia-Castrillón 

(Las Patentes en el Comercio Internacional, Madri, 6. J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado..., cit., 

Dykinson, 1997, p. 38): "El fundamento de la crea- -v. Ill, t. 1, p. 146, "A patente 6 o único meio de prova 

ción de este régimen juridico de protecciones encuen- do direito do inventor. Por meio dela, o direito do 

tra en la conveniencia de establecer un mecanismo inventor tem pleno desenvolvimento e assume card-

que salvaguarde el equilibrio entre los intereses pi- ter definitivo. Dal se vê que a entrega da patente não 

blicos y privados que la invención despierta". Cf. bastaria para criar direito onde a invenção não exis-

também: Antonio Pdrez de la Cruz, "La propiedad tisse. Seu efeito é declaratório". 

industrial e intelectual (I). Teoria general. Signos dis- 7. Sem o registro da marca ou patenteamento 

tintivos", in Rodrigo Urfa e Aurelio Menéndez, Curs() de invenção ou utilidade o proprietário não adquire 

de Derecho Mercantil, t. I, Madri, Civitas, 1999, p. o direito a proteção estatal. Como bem resume Pon-

356. tes de Miranda: "Sem a patente, o inventor, o pre-

da transferência de tecnologia, seja esta 
patenteada, de caráter público, ou na con-
dição de segredo industrial ou sob a forma 
de know-how, em regime de confidencia-
lidade ou não, pode haver aperfeiçoamen-
to da materialidade da norma tributdria que 
se proponha à tributação dos pagamentos 
destes decorrentes, sob tal condição. 

2. Os contratos de intangíveis 
patenteados. Publicidade da tecnologia 
e garantia estatal à exclusividade de uso 

Para que o inventor possa fazer valer 
seus direitos sobre a tecnologia produzida, 
necessita de reconhecimento estatal, forma-
lizado em ato administrativo que ateste a 
existência do direito e confira-lhe as prer-
rogativas inerentes ao objeto; é dizer, não 
basta "inventar", é preciso que o invento 
venha a ser afirmado juridicamente como 
tal, por intermédio da "patente de inven-
ção". Em virtude do seu efeito declaratório, 
a partir desse instante, a patente converte-
se numa prova da originalidade da inven-
ção e da proteção estatal a ela conferida.6

Os contratos de know-how, pela va-
riabilidade que experimentam, são sempre 
atípicos; diversamente dos contratos de li-
cença ou cessão de tecnologia ou uso de 
marcas, tipificados em legislação especial. 
Contudo, isso não compromete a proteção 
dos direitos subjetivos sobre o invento ou 
a utilidade, mesmo sob caráter de confiden-
cialidade. 

A proteção de interesses, mediante 
garantia dos direitos de propriedade indus-
trial, nas várias modalidades de patentes,' 
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marcas e outros direitos, é de suma impor-
tância, como medida de estimulo à produ-
ção de tecnologia e novas técnicas que vi-
sem a facilitar a vida das pessoas e o de-
senvolvimento da indústria, do comércio e 
das atividades de serviços de cada pais ou 
setor! 

Invenção patenteada é invenção pro-
tegida contra cópias, que confere direitos 
ao proprietário de uso e gozo das vanta-
gens do invento, com exclusividade. Assim, 
todos os contratos de propriedade indus-
trial, para que possam obter o direito A pro-
teção do Estado, precisam ser patenteados. 

Entende-se por patente o direito atri-
buído ao inventor, mediante ato adminis-
trativo constitutivo, passive] de transmis-
são aos seus herdeiros, para a exploração, 
comercial ou industrial, com exclusivida-
de, mas limitado no tempo (20 anos), da 
utilidade inventada. 

Obtida a patente, o sujeito passa a dis-
por de uma espécie de direito subjetivo 
negativo contra qualquer ato de produção 
ou utilização do intangível por outrem que 
não tenha obtido, previamente, por cessão 
ou licença, a partir de contrato próprio, tal 
direito com o efetivo proprietário. E caso 
alguém assim proceda, a patente sera" titulo 
legitimo para que o seu detentor faça ces-
sar, de imediato, seu uso indevido. 

Com a patente, seu titular passa a ter 
direito de exploração exclusiva da utilida-
de inventada, usando de negócios jurídicos 

tendente a proteção do modelo de utilidade, do dese-
nho ou modelo industrial ou da variedade nova de 
planta não é protegido como titular de propriedade 
industrial: ainda não a tem. (...) Muito diferente é o 
que acontece com a propriedade literária, artística e 
cientifica, que independe de qualquer formalidade 
administrativa" (Pontes de Miranda, "Direito das 
coisas. Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). 
Propriedade intelectual. Propriedade industrial", in 
Tratado de Direito Privado, t. XVI, 44 ed., Sao Pau-
lo, Ed. RI, pp. 218-219). 

8. "Objetivada a invenção industrial, entrada 
no mundo material, o seu autor é o proprietário e, 
como tal, pode dispor do conteúdo patrimonial do 
invento como bem entender" (J. X. Carvalho de 
Mendonça, Tratado..., cit., v. Ill, t. I, p. 144). 

de transmissão do seu domínio ou do res-
pectivo uso, mediante licença ou cessão. 
Juridicamente, licença e-"cessão" de paten-
tes não se confundem, porque esta, diferen-
temente daquela, permite que o titular trans-
fira o direito A propriedade industrial como 
um todo, com plenos poderes e exclusivida-
de, e não apenas o seu direito de uso, sim-
ples ou exclusivo, reservando-se, o licencia-
dor, à manutenção da propriedade. Na ces-
são, dá-se a plena transferência de domínio;' 
licença, por seu turno, é mera autorização 
para exploração do direito de uso da tecno-
logia,'" i.e., contrato em virtude do qual o 
titular de uma patente (licenciador) faculta 
a outrem (licenciatário) o direito de explo-
rar a invenção protegida em seu beneficio. 

Nesse ponto, vale retomar as teorias 
sobre a linguagem, porque em nenhum ou-
tro fica tão evidente a necessidade de dis-
tinguir seu suporte material da enunciação" 
(a idéia). A reprodutividade do suporte con-
creto (facere) é o que se transfere; não a 
idéia, que se mantém na propriedade do 
detentor, quando se tem uma simples licen-
ça do direito. 

9. Uma licença pode ser simples ou exclusiva, 
a depender dos limites de poderes sobre o uso e gozo 
dos direitos de propriedade industrial. Sera exclusi-
va sempre que o licenciador transferir os direitos de 
modo pleno e irrevogável, embora juridicamente o 
licenciador continue como titular do privilégio. A 
Lei 9.279/1996, no seu art. 61, diz expressamente 
que "o titular de patente ou o depositante poderá ce-
lebrar contrato de licença para exploração. Parágra-
fo único. 0 licenciado poderá ser investido pelo ti-
tular de todos os poderes para agir em defesa da pa-
tente". E no art. 62: "0 contrato de licença deverá 
ser averbado no INPI para que produza efeitos em 
relação a terceiros". 

10. Cf. Antonio Perez de la Cruz, "La pro-
piedad industrial e intelectual (II). Invenciones e crea-
ciones técnicas", in Rodrigo Uria e Aurelio Menen-
dez, Curso..., cit., t. I, p. 413. 

II. Como diz Paulo de Barros Carvalho, emi-
nente jurista dedicado aos estudos de aplicação da 
linguagem ao Direito, "A percussão da norma pres-
supõe relato em linguagem própria: é a linguagem 
do direito constituindo a realidade jurídica" (Paulo 
de Barros Carvalho, Direito Tributário: Fundamen-
tos Jurídicos da Incidincia,r ed., São Paulo, Sa-
raiva, 1999, p. 12; cf. ainda: Fabio Konder Com-
parato, "A transferencia...", cit., RDM 47/44). 
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Quem detém uma tecnologia paten-
teada, como seu titular, tem meios para im-
pedir seu uso indevido ou mesmo de ex-
ploração das suas vantagens. Por isso, que-
rendo, ele poderá negociar essa tecnologia, 
cedendo ou autorizando seu uso, mediante 
"licença", que é autorização conferida pelo 
detentor dos direitos sobre a patente, que 
concede o direito de explorar a tecnologia 
objeto da patente, nos limites dos poderes 
conferidos. 12

E se no caso da patente é assim, não é 
muito diferente para as "marcas", quando 
devidamente registradas, para os fins de 
garantir sua exclusividade de uso. Como 
também a marca pode ser negociada, quan-
do o direito de uso de uma dada força co-
mercial de valor agregado, após longos in-
vestimentos em criação, qualidade, marke-
ting e operosidade, justifica o pagamento 
de uma contraprestação. 

Contudo, nem todas as invenções tor-
nam-se patenteadas, seja porque não aten-
dem aos requisitos exigidos para o patentea-
mento de uma invenção, seja porque seu 
detentor não tem interesse em fag-1o, em 
virtude da publicidade e da limitação da 
vida ail da invenção e outros. A vantagem 
da garantia estatal precisa ser bem avalia-
da à luz das limitações que o registro im-
põe.' 3 Fica, assim, num campo de disponi-
bilidade, o direito à patente. Nenhum ilíci-
to comete quem produz um "saber-fazer" e 
não o patenteia, assumindo apenas os ris-
cos da omissão e o perigo de que outro o 

12. Em muito se assemelha a um contrato de 
locação de coisa não fungível (Código Civil, arts. 
565 a 578), até porque a Lei 9.279/1996, no seu art. 14.0 Ato Normativo 116/1993, INPI, já revo-
59, considera os direitos de propriedade industrial gado, definia a noção de tecnologia, nos seguintes 
como bens móveis, tal como os direitos autorais. termos: "3. Entende-se por tecnologias e resultados 

13. "El fundamento de la patente, entonces, es de pesquisas, entre outros, a engenharia básica, a en-
la recompensa legal al primero y el reconocimiento genharia de processo, os processos de produção, os 
de su ventaja competitiva durante un lapso de tiempo, testes de qualificação, a manutenção, o planejamen-
a cambio de la publicidad de su innovación o descu- to, bem como a transferência de quaisquer conheci-
brimiento" (Tulio Rosembuj, Intangibles..., cit., p. mentos técnicos que direta ou indiretamente impor. 
227). Para um amplo estudo sobre o regime jurídico tem aumento da qualidade e da produtividade dos 
aplicável às patentes no direito brasileiro, cf. Denis produtos e/ou serviços abrangidos pelas atividades 
Borges Barbosa, Uma Introdução à Propriedade In- da receptora da tecnologia envolvida". Vê-se afir-

telectual, 2 ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, mado aqui o reconhecimento das tecnologias não pa-
pp. 335-648. tenteadas. 

faça em seu lugar. Não quer dizer que fi-
que desprotegido dos direitos inerentes 
privacidade e ao segredo industrial. 

2.1 Segredo industrial e os contratos 
de intangíveis não patenteados. 
"Know-how" 

Como foi exposto acima, muitas ve-
zes, não é de interesse do proprietário da 
tecnologia fornecê-la a divulgação e publi-
cidade, requisito para obtenção da patente, 
preferindo mantê-la como um "segredo" 
industrial. Nesse aspecto, a tecnologia qua-
lificar-se como know-how. Desse modo, 
qualquer contrato de prestação de serviço 
ou de assistência técnica poderá ter como 
objeto empregar a tecnologia diretamente 
ou transferindo o direito de uso mediante 
licenças, com ou sem reservas de confiden-
cialidade. 

Estamos diante de uma espécie distin-
ta de tecnologia? Decerto que não. Ern ter-
mos fáticos, a invenção poder-se-ia definir 
igualmente Aquela que recebe a patente es-
tatal. Nenhuma diferença qualitativa justi-
fica alguma proposta de diferenciação. Mas 
isso se a invenção permanecer numa situa-
ção de fato, sem galgar o reconhecimento 
jurídico. 

Todos têm direito de produzir tecno-
logia, 14 mantendo-a em segredo, sem dar 
publicidade da sua descoberta, que é con-
dição para obter a patente, por di versas ra-
zões. Em determinados setores, especial-
mente os de tecnologias industriais, ou mes-
mo em certos tipos de contratos, como o de 
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enginering, mediante o qual uma dada em-
presa compromete-se a aplicar certas téc-
nicas e experiências (know-how) para a 
consecução de um objetivo, construção ou 
aparato, nos quais misturam-se elementos 
tangíveis e intangíveis, é muito comum ver-
se a adoção de tecnologia com emprego 
direto, sem qualquer transferência. Nessas 
hipóteses, por razões de segredos indus-
triais etc., os pagamentos pelo seu empre-
go tern como fundamento o "uso" do direi-
to à propriedade industrial, sem haver ces-
são ou locação. 

A indisponibilidade das informações 
garante uma posição privilegiada na escala 
competitiva, resguardando-se, o detentor do 
segredo industrial, inclusive contra even-
tuais alterações no projeto original por su-
jeitos concorrentes, caso dele tomassem 
conhecimento, a partir da publicidade da 
patente, ou mesmo contra a expiração do 
prazo de exclusividade, haja vista querer 
reservar para si o direito de renovação da 
sua tecnologia. 

Temos aqui o direito do segredo in-
dustrial (trade secret rigth) que é distinto 
do direito de patente (patent rigth), em vir-
tude do tratamento como direito de exclu-
siva sobre a tecnologia reconhecida pelo 
Estado que este recebe, acompanhado de 
publicidade e outros aspectos diferenciais. 
Não quer dizer, todavia, que o segredo in-
dustrial não receba proteção do Estado. A 
tendência, inclusive, pela impossibilidade 
de patenteamento de toda tecnologia, como 
um exercício de autonomia privada e direi-
to do proprietário usar ou não da chancela 
pública, é aquele de se garantir, também, 
esse direito ao "saber-fazer"' não paten-
teado, como o fez a Unido Européia, pres-
crevendo um prazo de 10 anos para sua pro-
teção. 

Usa-se fazer distinção, inclusive con-
entre tecnologia patenteada e know-

15. Know-how vem da ex pressão inglesa 
"know-how to do it", ou seja, saber como fazer. 

16. Como afirma Denis Borges Barbosa, "A 
teoria contábil faz distinção entre bens intangíveis 

how, quando juridicamente devem ser qua-
lificadas de modo diverso, em virtude 
dos distintos efeitos gerados sobre os ne-
gócios jurídicos que se possam firmar em 
torno da tecnologia. Mas isso não tem o 
menor cabimento, na medida que o know-
how nada mais é do que tecnologia que ain-
da não obteve reconhecimento estatal e a 
confidencialidade não se presta a modifi-
car sua natureza, porquanto nada impede 
que ele seja aberto a conhecimento. 

Segredo industrial e know-how, como 
institutos jurídicos, não se confundem, po-
dendo este ser espécie daquele, mas não 
necessariamente. Nos Estados Unidos, o 
segredo industrial tem recebido intensos 
estudos, especialmente após a edição, em 
1939, pelo American Law Institute, do First 
Restatement of the Law of Torts (adotados 
pela Corte do Texas no caso Hyde Corp. 
vs. Huffines),' quando se iniciou o trata-

identificáveis (as patentes, as cartas-patentes de ins-
tituiço-es financeiras, as marcas, etc.) e os não identi-
ficáveis (o know-how, o aviamento em geral, etc.). 
Aqueles são passíveis de cessão singular, registrada 
nas demonstráveis contábeis, estes, so são registrados 
quando cedidos como parte de um conjunto de bens 
estruturados para a produção empresarial — e, acre-
ditamos, já atuando num mercado determinado" 
(Denis Borges Barbosa, Uma Introduolo..., cit., 
ed., p. 60). 

17. 0 Restatement of Unfair Competition 
definiu, inicialmente, o segredo industrial do seguinte 
modo: "A trade secret may consist of any formula, 
pattern, device or compilation of information which 
is used in one's business, and which gives him an 
opportunity to obtain an advantage over competitors 
who do not know or use it. It may be a formula for a 
chemical compound, a process of manufacturing, 
treating or preserving materials, a pattern for a ma-
chine or other device, or a list of customers" CO 
segredo comercial pode consistir em qualquer formu-
la, padrão, mecanismo ou informação usado na ativi-
dade empresarial, e que confere ao titular uma vanta-
gem sobre os competidores que não o conhecem ou 
não o adotam. Tal pode ser uma formula para um 
composto químico, um processo de fabricação, de 
tratamento, ou de preservação de materiais, um mo-
delo para uma máquina ou outro aparelho, ou ainda 
uma lista de clientes") (Restatement (First) of Torts, 
*757 cmt. B, 1939). Em seguida, assim estabeleceu: 
"(...) a trade secret is any information that can be 
used in the operation of a business or other enter-
prise and that is sufficiently valuable and secret to 
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mento mais apurado a respeito da matéria. 
E tanto a doutrina quanto a jurisprudência 
insistem em considerar o know-how como 
sendo espécie. 

No Direito Comunitário, encontra-se 
em vigor o Regulamento (CE) 240/1996, 
emanado da Comissão," de 31.1.1996. 
Dentre os vários artigos, um deles qualifi-
ca as diversas formulações adotadas (art. 
10), com uma definição de know-how (sa-
ber-fazer) que envolve o segredo industrial 

afford an actual or potential economic advantage over 
others" (Restatement (Third) of Unfair Competition, 
§, 39, 1993). Entre estes, houve uma espécie de uni-
ficação, patrocinada pelo Uniform Trade Secrets Act 
(UTSA), cuja primeira secção assim dispunha, defi-
nindo o que seria "segredo industrial": "Information, 
including a formula, pattern, compilation, program, 
device, method, technique, or process that: (i) de-
rives independent economic value, actual or poten-
tial, from not being generally known to, and not be-
ing readily ascertainable by proper means by, other 
persons who can obtain economic value from its dis-
closure or use, and (ii) is the subject of efforts that 
are reasonable under the circumstances to maintain 
its secrecy" ("informação, incluindo uma formula, 
modelo, compilação, programa, mecanismo, método, 
técnica ou procedimento que: (i) origina um valor 
econômico autônomo, efetivo ou potencial, em razão 
de seu desconhecimento ou da dificuldade de sua 
determinação mediante meios apropriados, por ter-
ceiros que podem obter um valor econômico por meio 
da sua publicidade ou uso; (ii) é a matéria de esforços 
que toma razoável, sob as circunstâncias existentes, 
manter o segredo"). 

18. 0 Regulamento (CE) 240/1996 da Comis-
são, de 31.1.1996, relativo A aplicação do item 3, do 
art. 85 do Tratado (atualmente art. 81 do Tratado de 
Amsterdam) trata de certas categorias de acordos de 
transferência de tecnologia. Por se tratar de um "Re-
gulamento", ele é obrigatório para todos os países, 
que a ele devem adequar o direito interno, desde logo. 
Com o Regulamento 240/1996, foram atendidos os 
requisitos de simplificação exigidos de há muito, es-
pecialmente para os chamados acordos puros e mis-
tos de licença de patente e de saber-fazer (know-how), 
que eram objeto de regulamentos distintos. Este pre-
vê, essencialmente: isenção automática da proibição 
de acordos, decisões e práticas relativamente aos 
acordos de licença que contemplem restrições territo-
riais entre as partes ou entre detentores de licenças; 
indicação das cláusulas que podem ser inseridas li-
citamente pelas partes nos seus contratos; uma lista 
negra das cláusulas ou restrições cuja presença num 
acordo exclui o beneficio da isenção por categoria; 
dentre outros. 

como condição. Assim, para efeitos do re-
gulamento, entende-se por: 

"1. Saber-fazer, um conjunto de infor-
maviies técnicas que são secretas, substan-
ciais e identificadas por qualquer forma 
adequada". Mas como não fica claro o que 
se quer dizer com informações "secretas, 
substanciais e identificadas", passa o Re-
gulamento a qualificá-las do seguinte modo: 

"2. Secreto, o fato de o conjunto do 
know-how, considerado globalmente ou na 
configuração e montagem especificas dos 
seus elementos, não ser normalmente co-
nhecido ou de fácil obtenção, de modo que 
uma parte do seu valor no avanço que a sua 
comunicação proporciona ao licenciado não 
possa ser alcançada; não deve ser entendi-
do numa acepção estrita no sentido de cada 
elemento individual do know-how dever ser 
totalmente desconhecido ou impossível de 
obter fora da empresa do licenciatário; 

"3. Substancial, o fato de o know-how 
abranger as informações que devem ser 
úteis, ou seja, poder razoavelmente espe-
rar-se que, à data da conclusão do acordo, 
sejam susceptíveis de melhorar a competi-
tividade do licenciado, por exemplo, auxi-
liando-o a penetrar no novo mercado ou 
concedendo-lhe uma vantagem concorren-
cial relativamente a outros fabricantes ou 
fornecedores de serviços que não têm aces-
so ao know-how secreto licenciado ou a 
outro know-how secreto comparável; 

"4. Identificado, o fato de o know-how 
descrito ou expresso num suporte material 
de modo a tornar possível verificar se pre-
enche os critérios de segredo e de substân-
cia e assegurar que a liberdade do licencia-
do na exploração da sua própria tecnologia 
não é indevidamente limitada. 0 know-how 
pode ser identificado mediante uma descri-
cão constante do acordo de licença ou num 
documento distinto ou consignado por qual-
quer outra forma adequada, o mais tardar 
até quando da transferência do know-how 
ou pouco tempo depois, desde que esse 
documento distinto ou esse suporte estiver 
disponível em caso de necessidade." 
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Como se dessome, o know-how não 
basta ser declarado em contrato como tal, 
antes, para que assim possa ser qualifica-
do, precisa vir determinado amiúde nos ter-
mos acima descritos e sendo certo que não 
se pode proceder a uma desconsideração 
da sua forma jurídica, quando menciona-
do, sem prévia demonstração do não aten-
dimento aos pressupostos elencados, ao 
menos em se tratando de contratos firma-
dos com residentes da Unido Européia. 

De um modo geral, os entendimentos 
coincidem que know-how corresponde ao 
conjunto de informações e conhecimentos 
a respeito de um dado modelo de produção 
ou de uma técnica, I9 um saber-fazer espe-
cifico e caracterizado pela inovação e uti-
lidade, obtido a partir de pesquisas e expe-
riências por quem disponha de especial 
habilidade técnica e perícia. 

Querendo, seu detentor, na maioria dos 
casos, poderia, mediante averbação, obter 
uma patente para sua melhor gestão; mas 
por di versas razões, inclusive por não po-
der vir a ser patenteado, prefere manter-se 
com o puro "saber-fazer", para que, com 
ele, possa "ensinar" outros a fazerem; ou 
empregar o conhecimento sem qualquer 
ensinamento, mas de modo tal que isso não 
se defina como sendo da normal atividade 
de prestação de serviços técnicos ou pro-
fissionais da empresa. 

0 "segredo", assim entendemos, não 
integra o conceito de know-how, apesar da 

19. Ou como prefere Tulio Rosembuj (Intangi-
bles..., cit., p. 196), "El objeto del contrato de know-
how atiende la transmisión de un particular bien 
inmaterial — información técnica, científica, comer-
cial— mediante el pago de un canon yen cuya virtud 
el concesionario acuerda un deber de confidencia-
lidad, obligándose, incluso después del cese del con-
trato, a no divulgar los secretos puestos a su dispo-
sición". Cf. ainda: José Antonio Gomez Segade, El 
Secreto Industrial ("Know-How") — Concept° e 
Protección, Madri, Tecnos, 1974, pp. 70 e ss.; Tullio 
Ascarelli, Teoria della Concorrenza e dei Beni Imma-
teriali, Milão, Giuffrè, 1960, pp. 282 e ss.; François 
Dessemontet, La Propriété lntelectuelle, Lausanne, 
Cedidac, 2000, pp. 61 e ss. 

orientação americana e européia reclama-
rem tal exigência. Todo conhecimento pas-
sível de ser patenteado será sempre know-
how, mesmo que com este não se confun-
da, por ser mais determinado nos seus con-
tornos técnicos, na medida que nem todo 
know-how pode ser patenteado. 

Pode-se encontrar know-how sobre 
conhecimentos que já se encontram em 
domínio público, sem qualquer reserva ou 
confidencialidade. O que muda entre eles 
não é mais do que o valor econômico e o 
respectivo titulo jurídico de proteção, sem 
desnaturar sua qualificação como intangí-
vel.' Como sintetiza muito bem Denis 
Borges Barbosa, "0 valor do know-how 
está, principalmente, em sua inacessibilida-
de: sua valoração leva em conta a oportuni-
dade comercial que resulta do acesso a ele. 
Em segundo lugar, o know-how não é fór-
mula cabalística, mas modelo de produção; 
a execução do contrato de know-how impli-
ca reprodução, conforme certos limites, de 
uma estrutura de produção especifica, exis-
tente na empresa ofertante/locadora e co-
piada pela empresa receptora/locatária".21

Por isso, uma definição satisfatória 
para o segredo industrial deve sempre le-
var em conta o caráter de confidencialidade 
e de proteção ao segredo, como faz Tulio 
Rosembuj, vendo-o como "qualquier infor-
mación no disponible ni conocida en el mer-
cado, cuya posesion ocasiona una ventaja 
competitiva".22 Mas para os efeitos de de-
finição do conceito de know-how, tal exi-
gência não se faz necessária, salvo para 
indicar o tratamento jurídico de proteção 
aplicável à espécie, como sell visto a se-
guir. Quer dizer, poderemos encontrar tan-
to know-how como típico segredo indus-
trial como know-how desvestido dessa 
condição. 

20. Nesse sentido, cf. Gabriel Francisco Leo-
nardos, Tributação da Transferência de Tecnologia. 
Rio de Janeiro. Forense, 1997, pp. 92-95. 

21. Denis Borges Barbosa, Uniu Introdução..., 
cit., 2.4 ed., p. 660. 

22. Tulio Rosembuj, Intangibles..., cit., p. 195. 
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2.2 Proteção ao segredo e os limites 
materiais do "know-how" 
no Direito brasileiro 

Feita a separação entre o know-how 
submetido a segredo e aquele desprovido 
de tal característica, cumpre verificar se o 
Direito brasileiro, apesar de não definir o 
"segredo industrial",B protege-o juridica-
mente. A resposta pode ser antecipada, nos 
termos do art. 195 da Lei 9.279/1996, que 
garante todos os direitos concernentes 
matéria, mas sob severos limites, não se apli-
cando, pois, a todos os tipos de segredos. 
Veremos que somente encontram-se prote-
gidos juridicamente aqueles segredos indus-
triais que possam satisfazer aos critérios de 
qualificação de inventos ou modelos de uti-
lidade passíveis de registro de patentes. 

0 art. 195 da Lei 9.279/1996 prescre-
ve como tipo do crime de concorrência 
desleal," a conduta de quem: 

23. Pode-se construir uma definição genérica 
do conceito de "segredo industrial", aos fins do Di-
reito brasileiro, como faz João Marcos Silveira ("A 
proteção jurídica dos segredos industriais e de negó-
cio", RDM 121/152, São Paulo, Malheiros Editores, 
jan.-mar. 2001), apesar de não concordar com a inte-
ração que esse ilustre Autor promove entre tal dis-
posição e o Direito americano, nas suas palavras: 
"Com base na definição inicialmente adotada, nas 
oferecidas pelo UTSA e pelo Restatement, e nos dis-
positivos acima transcritos da Lei 9.279/1996, po-
demos identificar cinco elementos básicos do segre-
do de negócio: a) seu conteúdo ou objeto, consisten-
te em informações relacionadas com o desempenho 
de atividades empresariais industriais, comerciais ou 
de prestação de serviços; b) sua utilidade, devendo 
tratar-se de uma informação passível de aplicação 
na atividade empresarial; c) seu valor econômico, 
devendo o segredo de negócio propiciar uma vanta-
gem competitiva ao seu detentor; d) seu caráter sigi-
loso ou restrito, já tendo sido visto que não ha ne-
cessidade de que se trate de um sigilo absoluto; e) 
sua sujeição a medidas protetivas com vistas a pre-
servar sua confidencialidade". 

24. Cf. também: Newton Silveira, A Proprie-
dade Intelectual e as Novas Leis Autorais, 2° ed., 
Silo Paulo, Saraiva, 1998; José Carlos Tinoco Soa-
res, Lei de Patentes, Marcus e Direitos Conexos, Sao 
Paulo, Ed. RT, 1997, p. 301; Eduardo Grebler, "A 
nova lei brasileira sobre propriedade industrial", 
RDM 111/99-119, Sao Paulo, Malheiros Editores, 
jul.-set. 1998. 

XI —divulga, explora ou utiliza-se, 
sem autorização, de conhecimentos, in-
formações ou dados confidenciais, utili-
záveis na indústria, comércio ou presta-
ção de serviços, excluídos aqueles que 
sejam de conhecimento público ou que 
sejam evidentes para um técnico no as-
sunto, a que teve acesso mediante rela-
cão contratual ou empregaticia, mesmo 
após o término do contrato; ou 

XII — divulga, explora ou utiliza-
se, sem autorização, de conhecimentos ou 
informações a que se refere o inciso ante-
rior, obtidos por meios ilícitos ou a que 
teve acesso mediante fraude. 

Sem querer ingressar em demorada 
análise dos elementos dos tipos acima in-
dicados, vê-se presente a proteção jurídica 
ao silêncio, conferida em atenção ao direi-
to subjetivo do titular dos segredos, quanto 
ã "divulgação", "exploração" ou "utiliza-
ção", desprovido de negócio jurídico (i) ou 
permissão funcional (ii) que possa motivar 
alguma daquelas ações. Por conseguinte, 
são afastados os casos onde não persistam 
o conceito de "segredo", apreendido por 
exclusão, na medida que qualquer "saber-
fazer" que seja de conhecimento público 
(a), ou quando sejam evidentes para uni 
técnico no assunto (b), não poderão ser 
considerados para os efeitos de proteção 
legal, porque ai o tipo esgota-se na sua fi-
nalidade, por se tratar de experiência per-
feitamente alcançável por quem possa de-
ter condições satisfatórias de conhecimen-
to sobre seu conteúdo. 

O trago da confidencialidade, respal-
dado constitucionalmente, nos moldes do 
art. 5°, X e XII, somente recebe garantia 
em se tratando de espécie de "segredo", em 
oposição ao que é público. E isso já é o 
bastante. 0 outro aspecto, sobre que sejam 
evidentes para um técnico no assunto é 
mais de determinação dos limites da maté-
ria passível de proteção e menos questão 
de publicidade do que dantes era "segre-
do" passível de proteção, o que já estaria 
violado somente pelo acesso do técnico 
invenção ou modelo de utilidade. Ao que 
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nos parece, o Direito brasileiro somente 
reserva garantias de segredo ao know-how 
que poderia ser patenteado, mas que, por 
alguma razão, o titular preferiu omitir a 
tecnologia, resguardando-a de publicidade. 

Deveras que, nesse último caso, tem-
se que apreciar o limite de tal acesso cogni-
tivo, posto exatamente para separar o know-
how conhecido daquele submetido a segre-
do. 0 conhecimento sobre invenção ou de 
modelo de utilidade pode perfeitamente ser 
alcançado por alguém que seja técnico no 
assunto, sempre que a ele possa ser dado a 
conhecer, por "divulgação", do bem ima-
terial. Mas, ern virtude dos requisitos de 
atividade inventiva ou de ato inventivo, dos 
arts. 13 (invenção) e 14 (modelo de utili-
dade), respectivamente, constantes da re-
ferida Lei 9.279/1996, somente poderiam 
ser patenteados tais conhecimentos quan-
do aquelas qualidades pudessem ser ates-
tadas por um técnico especializado, não 
decorrendo de saber vulgar, óbvio e já co-
nhecido. Logo, antes que seja condição para 
a sanção, mostra-se, tal disposição, como 
requisito material para definir a invenção 
ou modelo de utilidade que, mesmo sem 
revestir-se do titulo jurídico de patente, 
encontra-se submetido As garantias de pro-
teção, sob a forma de know-how. 

Como dizíamos acima, toda tecnologia 
passível de ser patenteada pode ser qualifi-
cada como know-how, mesmo que o inver-
so não se verifique. E assim, há um mini-
mo de determinação sobre o know-how, 
enquanto domínio especifico do saber-fa-
zer que possa ser patenteado, que atenda As 
condições legais, mas que, por alguma ra-
zão, seu titular prefira manta-10 em segre-
do, ou não (hipótese na qual o ordenamento 
não assegura qualquer proteção). 

Suas notas estão todas na Lei 9.279/ 
1996, quando afirma, no seu art. 8°, quanto 

invenção: "E patentedvel a invenção que 
atenda aos requisitos de novidade, ativida-
de inventiva e aplicação industrial", o que 
é complementado pelo art. 9°, no que 
concerne ao modelo de utilidade, in verbis: 

"E patenteável como modelo de utilidade 
o objeto de uso prático, ou parte deste, sus-
cetível de aplicação industrial, que apresen-
te nova forma ou disposição, envolvendo 
ato inventivo, que resulte em melhoria fun-
cional no seu uso ou em sua fabricação". A 
partir dessas duas qualificações jurídicas, 
de "invenção" e "modelo de utilidade", 
cumpre perquirir sobre o atendimento dos 
seus requisitos. Dentre estes, dois lhes são 
comuns: a "novidade", que o art. 11 prevê 
atendido quando (i) não estejam eles "com-
preendidos no estado da técnica", e (ii) sem-
pre que, para um técnico no assunto, "não 
decorra de maneira evidente ou óbvia" (arts. 
13 e 14 da Lei 9.279/1996). 

2.3 Os contratos de "know-how" 
e os serviços técnicos 
ou de assistência técnica 
— Impossibilidade de equiparação 
ou sujeição ao conceito 
de tecnologia patenteada 

Todo contrato de assistência técnica 
leva em conta uma dada prestação de ser-
viço, por uma obrigação de "fazer" visan-
do a um fim pré-determinado. 0 know-how 
esgota-se na transferência ou emprego de 
um dado conhecimento. Por isso, nos con-
tratos mistos, de prestação de serviços e 
know-how, verifica-se que o fim do servi-
go, muitas vezes, consiste na própria apli-
cação do know-how, enquanto elemento de 
execução, apenas. Nesses casos, em vista 
da dificuldade de separar um e outro, fin-
da-se por cobrar royalties, aplicando-se, aos 
serviços de assistência técnica, o mesmo 
regime de fornecimento de know-how.' 
Como a cobrança de tributos sobre transfe-
rencias de tecnologias, no geral, não levam 
em conta a natureza jurídica de cada uma, 

25. Assim também, Tulio Rosembuj: "La asis-
tencia técnica como conocimiento especifico y expe-
riencia puede ser identificada como know-how. Hay 
un patrimonio de experiencia y conocimiento cuyo 
fruto es la información ignorada o desconocida para 
el receptor y secreta para el que la concede" (Tulio 
Rosembuj, Intangibles..., cit., p. 201). 
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pouco se discute a respeito da importância 
das distinções. 

Quanto A tecnologia não patenteada, 
no que tange A sua remuneração, não se 
paga, em geral, pela "transferência" da 
tecnologia, per se, para que esta seja usada 
continuamente pelo licenciatário; paga-se, 
sim, pela tecnologia empregada ou pelos 
produtos de sua aplicação,26 porquanto nem 
sempre o detentor do saber-fazer tem inte-
resse de dar noticia sobre o uso e emprego 
dela. Eis porque, em certos domínios, como 
em alguns casos de contratos "chave em 
mãos", finda por ser quase uma imposição, 
para o adquirente, a aquisição do know-
how, quando este não se reserva à liberda-
de para uma busca dirigida da melhor ou 
mais econômica empresa para realizar a 
obra ou a produção do bem, porquanto o 
detentor da tecnologia contratada s6 admi-
ta que ele ou empresa relacionada possa ser 
contratada para a execução dos trabalhos, 
de um tal modo que o adquirente não tenha 
contato com o emprego da tecnologia, man-
tida em segredo permanente, salvo os as-
pectos operacionais necessários ao funcio-
namento da maquinaria. Assim, nesses ca-
sos, a prestação de serviços de assistência 
técnica é exigência intransponível, de modo 
a garantir o controle de qualidade da tecno-
logia empregada, bem como, em alguns 
casos, o segredo inerente A tecnologia usa-
da. Eis porque, nessas hipóteses, não se 
coloca A disposição do adquirente a tecno-
logia contratada, que se mantém em segre-
do; mas emprega-se a tecnologia, cobran-
do pela "licença"' de tal aplicação, apenas. 

26. Denis Borges Barbosa (Unia Introdução..., 
cit., 24 ed., p. 964); e, mais adiante, seguindo a mes-
ma linha, conclui: "Assim é que o serviço de um cons-
trutor de barragens cola-se à obra, e constitui parte 
do ativo permanente, imobilizado; da mesma forma, 
alias, que os serviços da mão-de-obra industrial. Não 
ocorre o mesmo, quando o produto é um conjunto de 
instruções, de conclusões, um diagnóstico ou uma 
prescrição técnica; o modelo imaterial da obra con-
creta a ser realizado, objeto isolado de contratação, 
é o bem material" (ibidem, p. 967). 

27. Em verdade, há uma atecnia em dizer-se 
"licença" para esse ato de transferência de know-how, 

Todo serviço é obrigação de fazer, 
imaterial, portanto, e dai a confusão que 
muitas pessoas fazem, vendo know-how 
como espécie de serviços de assistência téc-
nica ou até mesmo como serviços técnicos, 
confundindo-os entre si. Os serviços de as-
sistência técnica podem repercutir no pa-
gamento de royalties," como ocorre por 
diversas vezes, não bem pelo uso da técnica 
empregada, mas, sim, pelo resultado dos 
serviços, e isso é o que dificulta, para mui-
tos, com apego finalista, a separação entre 
o know-how e o contrato de assistência téc-
nica. 

posto que não se pode falar em direito de uso median-
te locação que seja aplicável a todos os casos, haja 
vista a multiplicidade de regimes possfveis. Fala-se 
de "cessão temporária", mas com esta também não 
estamos de acordo (cf. Denis Borges Barbosa, Uma 
Introdução..., cit., 2! ed., p. 1.012). 

28. Como observa muito bem Joao Marcos 
Silveira ("A proteção jurídica...", cit., RDM 121/156-
157), "E muito comum e freqüente, contudo, que um 
mesmo contrato tenha por objeto transferência de 
tecnologia e prestação de serviços de assistência tee-
nica. Em geral, a transferência de tecnologia 6 re-
munerada mediante o pagamento de um preço fixo, 
de royalties periódicos calculados sobre a receita, o 
faturamento ou o lucro obtido com a exploração do 
know-how, de royalties fixos por unidades vendidas, 
ou mediante uma combinação dessas fórmulas, al-
gumas vezes com a previsão de pagamento de royal-
ties mínimos, especialmente quando o contrato é fir-
mado a titulo exclusivo. A assistência técnica pode 
ser prestada contra um valor pré-determinado, me-
diante a remuneração dos técnicos de acordo com o 
trabalho efetivamente realizado ou, também, combi-
nando-se essas duas fórmulas". 

De fato, quando se tem contrato cujo objeto é 
a cessão ou licença dos segredos inerentes ao direito 
de uso do invento, o aluguel ou prep a pagar ao 
detentor da experiência ou da tecnologia sera a titu-
lo de royalties; como sera a licença, em vista da lo-
cação temporária da tecnologia patenteada, ou a ces-
são dos direitos relativos a esta. Mas esse termo 
também empregado, indevidamente, para indicar a 
remuneração paga pelo resultado de serviço presta-
do sem qualquer transferência, por ser confundido 
com os casos de serviços nos quais se efetua empre-
go da tecnologia, como algumas espécies de servi-
ços técnicos ou de assistência técnica. 0 equivoco 
dessa equiparação s6 não é mais sentido do que a 
dormência doutrinaria em descortinar suas verdadei-
ras qualificações. 
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Em vista do reduzido grau de objetiva-
ção sobre as modalidades de transferência 
de tecnologia ou mesmo espécies de servi-
ços que a estas se possam vincular, nas hipó-
teses de tecnologia não patenteada (know-
how, franchising, enginering etc.), passí-
veis de licenças ou cessões, a doutrina es-
força-se em tentar separar tais contratos 
daqueles de propriedade intelectual, dos 
segredos industriais, dos contratos de pro-
jetos de engenharia e dos contratos de ser-
viços técnicos que não envolvam quaisquer 
modalidade de transferência de tecnologia, 
posto que urna confusão conceitual entre 
estes pode gerar efeitos plenamente incom-
patíveis com a realidade, em especial, quan-
to ao tratamento tributário aplicável. E esta 
não é empresa fácil. 

Bulhões Pedreira há mais de vinte 
anos, resumiu muito bem essa dificuldade, 
mesmo que tratando de problema distinto: 
"Para essa confusão contribui a ambigüi-
dade da palavra `serviço' que é usada com 
quatro significados distintos: a) em sentido 
mais genérico, é qualquer input, ou benefi-
cio, que um sistema aberto recebe do seu 
ambiente; b) na expressão `serviços produ-
tivos', é aquilo com que os fatores contri-
buem para a produção: c) `serviço pessoal' 
é o serviço do trabalho fornecido pela pes-
soa física; e d) na expressão 'bens e servi-
ços' é bem econômico imaterial". Dessa 
confusão conceitual, bem vista pelo citado 
Autor, é o caso da tributação de serviços 
de engenharia produzidos e fornecidos no 
exterior, que são bens econômicos imate-
riais e que a autoridade tributária confunde 
com os pagamentos de "assistência técni-
ca', no sentido de remuneração pelo uso dos 
serviços produtivos de capital tecnológico 
não patenteado"." 

Todo contrato de assistência técnica 
é acessório em relação Aquele principal de 
venda e compra de equipamentos, de insta-
lação de sistemas ou de qualquer outra 

29. Imposto sobre a Renda — Pessoas Jurídi-
cas, Rio, ADCOAS/JUSTEC, 1979, p. 134. 

modalidade de bem ou serviço que mereça 
acompanhamento técnico especializado. 
Não se trata, portanto, de um contrato de 
prestação de serviço principal. E ativida-
de posta à disposição do adquirente, mui-
tas vezes como exigência deste (e não como 
condição de venda, porque exigido pelo 
vendedor), a ser desempenhada pela em-
presa vendedora do bem ou prestadora do 
serviço que exija acompanhamento técni-
co especifico. Para atingir seus objetivos, 
tais contratos não necessariamente compor-
tam transferência de tecnologia. E isso ocor-
re mui freqüentemente quando a tecnologia 
não é de propriedade do vendedor, caben-
do-lhe apenas a produção do equipamento 
ou a concretização do serviço. 

A dificuldade maior, contudo, está em 
admitir que serviços técnicos não tenham 
qualquer vinculo com transferência de tec-
nologia," o que é perfeitamente possível. 
Diversas são as possibilidades, a exemplo, 
quando o serviço técnico consiste em exe-
cutar o programa inerente a tecnologia 
alheia, produzida e vendida por sujeito dis-
tinto (contratos de produção etc.); quando 
o serviço técnico não tem qualquer função 
que permita subsunção com os requisitos 
de um "saber-fazer"; quando o serviço téc-
nico é parte integrante de um projeto maior, 
cuja tecnologia vincula-se diretamente a 
este, como um todo. Por isso, uma série de 
contratos de prestações de serviços, como 
os de reparos, supervisões, assessoria, os 
projetos de engenharia, que nada tem que 
ver com transferência de tecnologia, mas 
que podem, eventualmente, compartilhar 
alguma hipótese de transferência de tecno-
logia, são desafios constantes, a merecer 

30. Como ressalta Pontes de Miranda, "com a 
concepção da propriedade intelectual e da proprie-
dade industrial, venceu-se o obstáculo de ordem con-
ceptual-histórica A construção dos direitos que têm 
por objeto a .criação literária, artística e cientifica e 
assinalações industriais ou inventos, como direitos 
reais. Os chamados bens imateriais passaram a ser 
suscetíveis de direitos dominicais e de outros direi-
tos reais" (Pontes de Miranda, "Direito das coisas...", 
cit., in Tratado..., cit., t. XVI, p. 7). 
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3. Considerações sobre o regime 
tributário de patentes 
e de transferência de tecnologia 

Como é sabido, na disciplina dos con-
tratos de transferência de tecnologia, pre-
vista na Lei 9.279/1996 que é o Código de 
Propriedade Industrial, os arts. 62, 140 e 
211 exigem a averbação do competente re-
gistro no INPI, cujo procedimento encon-
tra-se nos Atos Normativos 135/1997, 155/ 
2000 e 158/2000, além da Resolução INPI 
94/2003. Essa determinação é o núcleo de 
outras regras jurídicas pertinentes A maté-
ria, como a legislação de capital estrangei-
ro (Lei 4.131/1962), no que se aplica ao 
ingresso de capital tecnológico, A legisla-
cão sobre concorrência (cf. Lei 8.884/1994, 
art. 54, com redação que lhe foi atribuida 

31. Cf. Alberto Xavier, "0 imposto de renda 
na fonte e os serviços internacionais — Análise de 
um caso de equivocada interpretação dos arts. 7 e 
21 dos Tratados", Revista Dialética de Direito Tri-
butário 49/7-17, São Paulo, Dialética, 1999, e "As-
pectos fiscais de cost-sharing agreement", Revista 
Dialética de Direito Tributário 23/7-24, São Paulo, 
Dialética, 1997; Luciana Rosanova Galhardo, "Ser-
viços técnicos prestados por empresa francesa e im-
posto de renda na fonte", Revista Dialética de Di-
reito Tributário 31/39-44, são Paulo, Dialética, 
1998; Jose Henrique Longo, "Natureza jurídica do 
ressarcimento no rateio de despesas", Revista Dia-
lética de Direito Tributário 77/68-73, Sao Paulo, 
Dialética, 2002; Gabriel Francisco Leonardos, "0 
imposto de renda de fonte sobre os pagamentos ao 
exterior por serviços técnicos. Análise de um caso 
de renúncia fiscal do Brasil", Revista Dialética de 
Direito Tributário 40/32-48, São Paulo, Dialética, 
1999; Márcio Calvet Neves, "0 imposto de renda na 
fonte nos pagamentos por prestação de serviços téc-
nicos por residentes no exterior. 0 Ato Declarati5rio 
CST 1/2000 e as Convenções celebradas pelo Brasil 
para evitar dupla tributação da renda", Revista Dialé-
tica de Direito Tributário 58/69-74, Sao Paulo, 
Dialética, 2000; Natanael Martins, "Rateio de cus-
tos/despesas entre empresas sob controle comum — 
Tratamento tributário aplicável", in Planejamento 
Fiscal — Teoria e Prática, Sao Paulo, Dialética, 
1995, pp. 141-158. 

atenção por parte dos órgãos de controle pelas Leis 9.021/1995 e 10.149/2000), As 
da transferencia de tecnologia,' o que se normas do Banco Centra1,32 sobre câmbio, 
deve analisar A exaustão para identificar sua bem como a legislação tributária relativa 
natureza. ao Imposto sobre a Renda, I0E-câmbio, 

tributos aduaneiros, Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico (CIDE-
royalties), PIS e Cofins33 e Imposto Sobre 
Serviços.34 E tudo nos limites das disposi-
ções contidas em tratados internacionais, 
como são as regras do GATT, mediante o 
Acordo TRIPS, relativas à exploração de 
patentes ou de uso de marcas e os de forne-
cimento de tecnologia e prestação de assis-
tência técnica; dos tratados para evitar a 
dupla tributação (art. 12) e demais atos in-
ternacionais. Em todos esses, o que ha em 
comum é a recepção, por reenvio, daquele 
regime de averbação dos contratos de trans-
ferência de tecnologia, por intermédio do 
INPI, como instrumento para atingir a res-
pectiva finalidade. 

Os pedidos de registro de contrato, 
para fins de transferências financeiras, para 
o pagamento de royalties devidos pelo uso 
de patentes, marcas de indústria e de co-
mércio ou outros títulos da mesma espécie, 
deverão vir instruidos com certidão proba-
tória da existência e vigência, no Brasil, dos 
respectivos privilégios concedidos pelo Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial 
— INPI, bem como de documento hábil 
probatório de que eles não caducaram no 
pais de origem. 

Antes da Lei 9.279/1996, os contra-
tos que genericamente vinham definidos na 
Resolução INPI 22, de 27.2.1991, como de 
"Transferência de Tecnologia" compreen-
diam: (i) contratos de exploração de paten-

32. Cf. Carta-Circular 2.816/1998, de 15 de 
abril, que instituiu o Registro Declaratório Eletrôni-
co (RDE) para as operações contratadas com forne-
cedores e/ou financiadores não residentes no Pais: 
bem como a de n. 2.795, de 15.4.1998. 

33. "Art. 149. (...). § 29. As contribuições so-
ciais e de intervenção no domínio econômico de que 
trata o caput deste artigo: (...); II — incidirão tam-
bém sobre a importação de produtos estrangeiros ou 
serviços" (redação dada pela Emenda Constitucio-
nal 42, de 19.12.2003, destacamos). 

34. Cf. Lei Complementar 116/2003. 
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tes; (ii) contratos de uso de marcas; (iii) 
contratos de fornecimento de tecnologia; e 
(iv) contratos de prestação de serviços de 
assistência técnica e cientifica. Contudo, 
com a edição da Lei de Propriedade Indus-
tria1,35 a Lei 9.279/1996, seu art. 211, trou-
xe a seguinte redação: "o INPI fail o regis-
tro dos contratos que impliquem transferên-
cia de tecnologia, contratos de franquia e 
similares para produzirem efeitos em rela-
ção a terceiros". Quer dizer, todos os con-
tratos que impliquem transferência de tec-
nologia, sejam estes entre empresas nacio-
nais, ou entre empresas nacionais e não-re-
sidentes, estarão sujeitos à respectiva aver-
bação, tais como: (a) licença36 de explora-
ção de patentes de invenção e de modelo 
de utilidade; (b) licença de uso de marca; 
(c) fornecimento de tecnologia não paten-
teada ou know-how. Nos casos de: (d) pres-
tação de serviços técnicos; ou (e) participa-
ção nos custos de pesquisa (cost-sharing), 
entendemos que sempre que estes veiculem 
"transferência de tecnologia", deve haver 
averbação respectiva. 

Averbam-se, assim, do mesmo modo, 
contratos que versam sobre tecnologia pro-
tegida por patente ou marca registrada, 
como a tecnologia não resguardada por di-
reito de exclusiva no emprego da tecno-
logia. Neste caso, de contratos de tecnolo-
gia não patenteada (segredos e know-how), 
a averbação é devida porque o Estado tam-
bém está obrigado a conferir proteção ao 
direito subjetivo do proprietário, mesmo 
que ausente o regime de patente, e também 
porque os efeitos decorrentes, para os fins 
cambidrios, fiscais ou de concorrência, são 

35. A respeito dos antecedentes internacionais 
para efeito de regulamentação das transferências de 
tecnologia, v., Guido F. S. Soares, "Antecedentes 
internacionais da regulamentação de transferências 
internacionais de tecnologia". RDM 57/19-29, Sao 
Paulo, Ed. RI, ano XXIV, jan.-mar. 1985. 

36. "Licenciar patente 6 permitir o uso ou ex-
ploração do bem incorpóreo que 6 objeto do direito 
real do inventor, ou do seu sucessor" (Pontes de 
Miranda, "Direito das coisas...", cit., in Tratado..., 
cit., t. XVI, p. 348). 

equiparados, mesmo que eventualmente 
com tratamentos diferenciados. 

Contudo, é erro inequívoco entender 
que seja esta uma imposição absoluta, a 
justificar necessária equiparação, quanto 
mais que a simples "averbação" justifique 
a necessária existência de transferência de 
tecnologia, nas hipóteses de obrigação de 
averbação de contratos, como os de "servi-
ços técnicos", porque se trata de presun-
ção relativa de existência de transferência 
de tecnologia na espécie, passível de con-
testação com prova em contrário, nos ter-
mos do art. 148 do CTN. 0 art. 211 da Lei 
9.279/1996, não deixou dúvidas: "o INPI 
fail o registro dos contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, contratos de 
franquia e similares para produzirem efei-
tos em relação a terceiros". Quer dizer, sem 
haver transferência de tecnologia, e não se 
tratando de "franquia", a averbação queda-
se como simples formalidade, sem conteú-
do suficiente para motivar qualquer mudan-
ça de tratamento jurídico, nos casos em que 
isso seja determinante. 

Ao Direito Tributário importa somen-
te a verdade material, para a qual certas 
presunções legais somente valem como hi-
póteses sujeitas a confirmação pela base 
natural de testabilidade: a situação Mica 
tomada como motivo para a edição do ato 
administrativo de lançamento. Caso não se 
tenha por ocorrido tal como o supunha a 
norma, deve ser aberto ao contribuinte o 
direito de demonstrar, mediante produção 
de prova em contrário, a efetiva ocorrência 
do fato jurídico tributário. 

0 uso de presunções em matéria tri-
butária há de encontrar limites muito cla-
ros. Primeiro, tais presunções só poderão 
ser de ordem probatória (presunção simples 
ou hominis); e, quando criadas por lei, não 
poderão ser absolutas, mas só relativas, 
admitindo a devida prova em contrário por 
parte do alegado, com liberdade de meios 
e formas. Segundo, a Administração deve 
respeitar o caráter de subsidiariedade dos 
meios presuntivos, pois só de modo excep-
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cional se deve valer deles, na função de ti-
picafinalidade aliviadora ou igualdade de 
armas, nas hipóteses em que encontrar evi-
dente dificuldade probatória. Terceiro, por 
que a verdade material é o parâmetro abso-
luto da tributação, qualquer modalidade de 
presunção relativa, há de ser aplicada com 
estrito respeito aos direitos fundamentais, 
e A legalidade, acompanhada de devido pro-
cesso legal e sem qualquer espécie de discri-
cionariedade que leve ao abuso de poder. 

Neste ponto, são sobremaneira opor-
tunas as palavras de Paulo de Barros Car-
valho, a respeito da utilização de presun-
ções ou ficções: "a atividade jurídico-tri-
butária, no Brasil, há de ser desenvolvida 
em clima de total aderência aos textos le-
gais, além de observância rigorosa dos gran-
des primados que a Lei Fundamental pro-
clama. Tal concepção, que penetra hoje os 
sistemas positivos de todos os países civili-
zados, dista de permitir qualquer taw de 
arbitrariedade, afastando também, quase 
sempre, os atos de competência discricio-
nária que poderiam vir a ser praticados pe-
los funcionários do Estado-Administração 
nesse campo de atividade administrativa"." 
Agir diversamente implicaria tributação ficta 
sobre suposições de demonstrações de ca-
pacidades contributivas irreais, ou mesmo 
discriminatória, quando baseada na simples 
atipicidade do negócio ou do ato praticado. 

Causa espécie, nesse particular, o Ato 
Declaratório (Normativo) COSIT 1, de 
5.1.2000, que dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dispensado As remessas de-
correntes de contratos de prestação de as-
sistência técnica e serviços técnicos sem 
transferência de tecnologia. Nesse, foi de-
cidido que: 

37. Paulo de Barros Carvalho, "A prova no 
procedimento administrativo tributário", RDDT 34/ 
112, São Paulo, Dialética, jul. 1998; v., ainda, Del-
phine Costa, Les Fictions Juridiques en Droit Admi-
nistratif, Paris, LGDJ, 2000, 614 pp.; Benoit Plessix, 
L'Utilisation du Droit Civil duns l'Elaboration du 
Droit Administratif, Paris, Panthéon Assas, 2003, 878 
pp.; Louis de Gastines, Les Présomptions en Droit 
Administratif, Paris, LGDJ, 1991, 140 pp. 

I — As remessas decorrentes de con-
tratos de prestação de assistência técnica 
e de serviços técnicos sem transferência 
de tecnologia sujeitam-se à tributação de 
acordo com o art. 685, inciso II, alínea a, 
do Decreto 3.000, de 1999. 

II — Nas Convenções para Eliminar 
a Dupla Tributação da Renda das quais o 
Brasil 6 signatário, esses rendimentos clas-
sificam-se no artigo Rendimentos não Ex-
pressamente Mencionados, e, conseqüen-
temente, são tributados na forma do item 
I, o que se dud também na hipótese de a 
convenção não contemplar esse artigo. 

Ill — Para fins do disposto no item 
I deste ato, consideram-se contratos de 
prestação de assistência técnica e de ser-
viços técnicos sem transferência de tecno-
logia aqueles não sujeitos A averbação ou 
registro no Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial — INPI e Banco Central 
do Brasil. 

No primeiro caso, que trata de regime 
interno, tem-se a equiparação entre os pa-
gamentos de rendimentos do trabalho, com 
ou sem vinculo empregaticio, e os da pres-
tação de serviços, quando estes deem ense-
jo a remessas decorrentes de contratos de 
prestação de assistência técnica e de servi-
ços técnicos sem transferência de tecno-
logia.' 

Essa decisão, apesar de nossa inteira 
discordância sobre outros aspectos, traz 
insito o entendimento da diferenciação que 
se deve manter entre os tipos de serviços 
prestados com ou sem transferência de 
tecnologia. E, exatamente no item três da 
decisão, onde aparentemente encontra-se 

38. Com orientação similar: Decisão-COSIT 
87, de 23.8.2000, segundo a qual "os rendimentos 
auferidos por residentes ou domiciliados na França, 
de fonte situada no Pais, decorrentes da prestação de 
serviços técnicos profissionais sem transferência de 
tecnologia ('prestação de serviços de consultoria e 
assistência relacionados as Areas financeira, contábil, 
administrativa, jurídica, comercial e pessoal') estão 
sujeitos bi incidência do imposto de renda na fonte 
aliquota de 25%. Dispositivos legais: Decreto 70.506, 
de 1972; Decreto 3.000, de 1999 (RIR/1999), art. 
685, II, a; AD(N) COS1T I, de 2000". 
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uma definição formal de transferência de 
tecnologia, baseada no registro pelo INPI, 
queda-se reconhecido, de modo tácito que, 
nos contratos de serviço técnico e assistên-
cia técnica acompanhados de "transferên-
cias de tecnologia", requisito da averbação 
no INPI, toda e qualquer contraprestação 
patrimonial deve ser reconhecida como 
pagamento de royalty, e não como típicas 
remunerações de serviços. 

Posto nestes termos, a averbação dos 
contratos de transferência de tecnologia no 
INPI, mesmo quando não possuam efetiva 
transferência de tecnologia, não podem ser-
vir de presunção para a aplicação equiva-
lente de eventual regime diferenciado. Se-
ria expediente de mera tentativa arreca-
datória, sem fundamentação legal. 

3.1 Regime utilizado nos acordos para 
evitar dupla tributação internacional 
(art. 12 e Protocolos) 

Apesar de alguns tratados contempla-
rem disposições voltadas para afirmar uma 
equiparação entre "serviços" e "forneci-
mento de know-how", a OCDE, em seus 
comentários ao Modelo, procura diferençar 
os contratos de "licença" de know-how, 
pelos quais são devidos royalties, daqueles 
contratos de assistência técnica, indican-
do que, nestes, a prestação tem como obje-
to a realização de um dado serviço, dentro 
do campo de atividades próprias do pres-
tador," sem qualquer vinculação com al-

39. Cf. Comentários ao Modelo de Conven-
ções para evitar a dupla tributação e prevenir a eva-
são fiscal, art. 12. Para Ignácio Cruz Padial, esse tam-
bém é o critério que deve nortear tal distinção: "Al 
objeto de encontrar una delimitación precisa, entre 
ambas modalidades de contratos, puede establecerse 
que en el know-how el cedente se obliga al suministro 
de informes, especificaciones, etc., sobre un proc,eso 
industrial, especifico, siendo éstos desconocidos y 
sobre los que debe mantenerse el secreto (cláusula 
de confidencialidad), pero no hay intervencion en Ia 
aplicación de ias formulas ni se garantiza el resulta-
do Por el contrario, si el cedente se obliga a suminis-
trar informacion, consejo técnico necesario, garanti-
zando el resultado, y comprende una obligación de 

gum "saber-fazer" transferido e que even-
tualmente pudesse justificar o pagamento 
de algum royalty, reservando-se à espécie 
a qualificação de "honorários" ou "rendi-
mentos" (desconsidera a aplicação do art. 
12, para empregar as disposições do art. 72 

do Modelo). 

De fato, em alguns casos, as conven-
ções para evitar a dupla tributação, firma-
das pelo Brasil, são complementadas por 
protocolos que, por vezes, tratam de servi-
ços técnicos e de assistência técnica como 
equivalentes de transferência de tecnologia, 
para os fins de qualificar o pagamento cor-
respondente sob o conceito de royalties, 
cujo texto, a exemplo da Convenção Bra-
sil-Espanha, é mais ou menos o seguinte: 
"(...) 5. Art. 12, § 3: A expressão 'par in-
formações correspondentes ei experiência 
adquirida no setor industrial, comercial, 
ou cientifico', mencionada no § 3 do art. 
12, compreende os rendimentos provenien-
tes da prestação de serviços técnicos e as-
sistência técnica". A ausência de justifica-
ção jurídica para tal equivalência é absolu-
ta, num verdadeiro arbítrio normativo que 
só aos mais desavisados convence. 

Somos do entendimento contrário. A 
equiparação pretendida, entre (i) serviços 
técnicos e (ii) pagamentos de royalties por 
transferência de tecnologia (inclusive de 
know-how), além de restringir-se exclusi-
vamente ao âmbito de tais acordos,4° sob 
influências dos comentários, por ser este 
elemento do contexto do tratado, para os 
fins de interpretação (art. 3.2 do Modelo 
OCDE), mas sempre como hipótese de pre-
sunção relativa, na medida que não se pode 
admitir superação do regime constitucional 
de legalidade tributária, na determinação 
dos elementos qualificadores da efetiva 

hacer, el contrato se califica como de asistencia téc-
nica" (Ignácio Cruz Padial, "Cdnones: su concrecion 
y sus implicaciones tributarias", in Estudios Finan-
cieros, Madri, IEF, 2002, n. 232, P. 78). 

40. Alemanha, Argentina, Canada, China, Co-
réia do Sul, Dinamarca, Equador, Espanha, Filipi-
nas, Holanda, Hungria, India, Itália, Luxemburgo, 
Noruega, Reptiblica Tcheca e Esloviquia. 
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transferência de tecnologia entre as partes. 
0 regime geral dos acordos, para a tributa-
ção das rendas de pessoas jurídicas, é ague-
le do estabelecimento permanente, nos ter-
mos do art. 79, na hipótese de qualquer es-
pécie de prestação de serviços, aplicando-
se o regime do art. 12 apenas nos casos de 
transferência de tecnologia que justifique 
o pagamento de royalties como contrapres-
tação. 

Desse modo, a equiparação de regi-
mes acima mencionada, no caso dos servi-
ços técnicos, somente poderá prevalecer 
quando houver indetertninação na existên-
cia ou não de transferência de tecnologia, 
como regra antielisiva, portanto. 

3.2 Transferência de tecnologia 
e CIDE-"royalties" 

Outro caso de indevida equiparação 
entre serviços técnicos ou de assistência 
técnica e os contratos de transferência de 
tecnologia, encontra-se no âmbito da Con-
tribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico, destinada a financiar o Programa 
de Estimulo à Interação Universidade-Em-
presa para o Apoio à Inovação, chamada 
de CIDE-"royalties" ou CIDE-tecnologia, 
instituída pela Lei 10.168, de 29.12.2000, 
e hoje atualizada pela Lei 10.332, de 
19.12.2001, ambas gravadas de inequívo-
ca inconstitucionalidade, inclusive pelo 
alargamento que esta última promoveu so-
bre a materialidade que se prestava como 
sua hipótese de incidência. 

Nesta espécie, a pessoa residente (to-
madora de serviços), quando efetua paga-
mentos a sujeitos não-residentes (presta-
dores de serviços), porque legalmente qua-
lificada como "agente de retenção", aos fins 
do recolhimento da CIDE-tecnologia e do 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — 
IRRF, capitulado no art. 685, II, a, do Re-
gulamento do Imposto de Renda — RIR, 
Decreto 3.000/1999, obriga-se a apurar e 
pagar tanto o Imposto sobre a Renda em 
nome da pessoa jurídica não-residente (na 
qualidade de responsável) quanto a CIDE-

tecnologia (na modalidade de contribuin-
te). E aqui surge uma situação gravosa e 
profundamente injusta para a empresa re-
sidente, que passa a suportar, isoladamen-
te, o custo global de tal dispêndio, especial-
mente após a edição da Medida Provisória 
2.159-70/2001, ao restringir o creditamento 
exclusivamente aos pagamentos derivados 
de exploração de patentes ou uso de mar-
cas, para os fins da CIDE-tecnologia.' 

Para tentar camuflar essa realidade, 
superando o art. 685, II, a, RIR11999, e o 
art. 79 da Lei 9.779/1999, que trazia uma 
incidência exclusiva sobre as prestações de 
serviços de não-residentes, sujeitas à ali-
quota de 25%, veio a redução para 15%, 
pela mesma Medida Provisória 2.159-70/ 
2001: 

Art. 39. Fica reduzida para quinze por 
cento a alíquota do imposto de renda in-
cidente na fonte sobre as importâncias 
pagas, creditadas, entregues, empregadas 
ou remetidas ao exterior a titulo de remu-
neração de serviços técnicos e de assis-
tência técnica, e a titulo de royalties, de 
qualquer natureza, a partir do inicio da 
cobrança da contribuição instituída pela 
Lei 10.168, de 29 de dezembro de 2000. 

A aliquota aplicável, aparentemente, 
estaria condicionada à incidência da CIDE, 
mas não vejo assim. A redação do artigo, 
que é de falível arranjo, pretendia unifor-

41. Para maiores considerações a respeito, v., 
de Heleno Taveira Rims, "Pressupostos constitucio-
nais das contribuições de intervenção no domínio 
econômico. A CIDE-tecnologia", in Grandes Ques-
tões Atuais do Direito Tributário, 72 v., São Paulo, 
Dialética, 2003, pp. 107-172; "A tributação dos não-
residentes no Brasil: o regime fiscal dos dividendos, 
juros royalties e capital gains", in Victor Uckmar 
(coord.), Corso di Diritto Tributario Internazionale, 
v. 11, Padua, Cedam, 1999, pp. 9-50; "A territoriali-
dade nos impostos diretos e tributação de não-resi-
dentes no Brasil", in Victor Uckmar, Alejandro Alta-
mirano e Heleno Taveira Tiirres (coord.), Impuestos 
sobre el Comercio Internacional, Buenos Aires, 
Editorial Abaco, 2003, pp. 423-450; "A pluritributa-
cdo internacional e as medidas unilaterais de con-
trole", in Victor Uckmar (coord.), Corso di Diritto 
Tributario Internazionale, v. 1, 22 ed., Padua, Ce-
dam, 2002, pp. 185-232. 
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sobre a Renda, que é reclamado subsidia-
riamente para aferir os regimes de aplica-
cab da Lei (Lei 10.168/2000, art. 3°, pará-
grafo único). Por conseguinte, 6 como se 
houvesse sido recepcionada a previsão do 
art. 22, da Lei 4.506/1964, na sua inteira 
redação:42

Serão classificados como royalties os 
rendimentos de qualquer espécie decor-
rentes do uso, fruição, exploração de di-
reitos, tais como: 

a) direito de colher ou extrair recur-

sos vegetais, inclusive florestais; 

b) direito de pesquisar e extrair re-
cursos minerais; 

c) uso ou exploração de invenções, 
processos e fórmulas de fabricação e de 

marcas de indústria e comércio; 

d) exploração de direitos autorais, 

salvo quando percebidos pelo autor ou 
criador do bem ou obra. 

Nem se diga que o regime não se alte-
rou, logo, não caberia qualquer reclamação 
judicial, porquanto a aliquota do IR inci-
dente fora reduzida de 25 para 15%. HA 
situações de imposto de renda isentas, ou-
tras que sequer suportavam incidência de 
imposto sobre a renda, e, além de tudo, o 
crédito total, a partir do próximo ano, so-
frerá reduções gradativas, até quedar-se no 
limite de 30% do que fora pago, sempre 
aproveitado numa suposta operação seguin-
te. Por fim, é crédito que só pode ser utili-
zado por quem integrar contratos relativos 
a exploração de patentes ou uso de marcas 
(MP 2.159-70/2001, art. 42). 

42. Como bem recorda Bulhões Pedreira, a res-
peito das limitações que sempre coincidiram com 
equiparações nesta seara (mesmo que tratando da 
dedutibilidade do art. 74, da Lei 3.470/1958): "Esse 
preceito legal visou a coibir a prática que havia se 
generalizado, naquela época, de sociedades brasilei-
ras controladas por capitais estrangeiros remeterem 

para os sócios controladores no exterior parte dos 
lucros sob a forma de royalties ou assistência técni-
ca" (José Luiz Bulhões Pedreira, Imposto sobre a 
Renda — Pessoa Jurídica, v. I, Rio de Janeiro, 
ADCOAS, 1979, p. 396). 

Para ajustar as condições procedi-
mentais necessárias à compensação, a Me-
dida Provisória 2.062-60/2000, no seu art. 

§ 4°, elevou a aliquota aplicável ao IR-
Fonte sobre pagamentos de royalties a su-
jeitos não-residentes, de 15 para 25%. A 
partir de então, a transferência de tecnologia 
e serviços de assistência sem transferência 
de tecnologia técnica foram equiparados, 
para os fins de incidência do IR-Fonte. Co-
mo trazia a previsão de vir a ser reduzida 
(art. 3°, §§ 2° e 32), a referida aliquota, quan-
do da instituição da contribuição que aqui 
se cogita, tão logo veio a edição da Lei 
10.168/2000, retornou A aliquota de 15%, 
agregando-se, agora, a aliquota prevista de 
10%, para a CIDE-tecnologia. Assim foi. 

Apesar do regime de compensação da 
CIDE com a diminuição da aliquota do im-
posto de renda retido na fonte incidente so-
bre as mesmas operações, o fato de a con-
tribuição ser necessariamente devida pela 
parte brasileira, isso fez com que esta (e 
não a parte estrangeira) passasse a supor-
tar o ônus de parte significativa do custo 
da operação. 

Na origem, o art. 3° da Medida Provi-
sória 2.062-60/2000 concedia um abati-
mento do débito quando o contribuinte exe-
cutasse algum dos Programas de Desenvol-
vimento Tecnológico Industrial — PDTI e 
Programas de Desenvolvimento Tecnoló-
gico Agropecuário — PDTA. Posterior-
mente, a Medida Provisória 2.062-63/2001 
alterou esse regime, passando a um crédito 
aplicável As importâncias pagas, remetidas 
ao exterior, a titulo de royalties de qual-
quer natureza. A Medida Provisória 2.159-
70, de 24.9.2001, pelo § 12 do seu art. 4°, 
ao criar um sistema de créditos que deve-
rão decrescer de 100 para 30% até 2013, 
só veio a confirmar a natureza de adicional 
de Imposto sobre a Renda. E assim dispõe: 

§ 1°. 0 crédito referido no caput: 

I — será determinado com base na 

contribuição devida, incidente sobre pa-
gamentos, créditos, entregas, emprego ou 

remessa ao exterior a titulo de róialties de 
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que trata o caput deste artigo, mediante 
utilização dos seguintes percentuais: 

a) cem por cento, relativamente aos 
períodos de apuração encerrados a partir 
de 12 de janeiro de 2001 até 31 de dezem-
bro de 2003; 

b) setenta por cento, relativamente 
aos períodos de apuração encerrados a 
partir de 12 de janeiro de 2004 até 31 de 
dezembro de 2008; 

c) trinta por cento, relativamente aos 
períodos de apuração encerrados a partir 
de 12 de janeiro de 2009 até 31 de dezem-
bro de 2013; 

II — sell utilizado, exclusivamen-
te, para fins de dedução da contribuição 
incidente em operações posteriores, rela-
tivas a róialties previstos no caput deste 
artigo. 

Para garantir redução dessa ambigüi-
dade latente, o Decreto 4.195/2002, ao re-
gulamentar o art. 22 da Lei 10.168/2000, 
no seu art. 10, indicou reservarem-se à in-
cidência da citada lei os contratos que te-
nham por objeto: I — fornecimento de 
tecnologia; II — prestação de assistência 
técnica: a) serviços de assistência técnica; 
b) serviços técnicos especializados; III — 
serviços técnicos e de assistência adminis-
trativa e semelhantes; IV — cessão e licen-
ça de uso de marcas; e V — cessão e licen-
ça de exploração de patentes. 

Discutível legalidade, a desse Decre-
to, porquanto nada impede que eventual-
mente possa-se alegar restrição indevida do 
campo material de incidência da lei, de todo 
irregular, porquanto seria caso típico de 
isenção concedida sem lei especifica, como 
está a exigir o § 62, do art. 150, da Consti-
tuição. 

Seja como for, o que importa é ver que 
a CIDE passou a ser devida, segundo o en-
tendimento estatal, não apenas pelo paga-
mento decorrente do fornecimento de tec-
nologia, pela qual se paga royalties, mas 
por qualquer serviço técnico ou adminis-
trativo, independentemente de haver trans-
ferência de tecnologia, ou não. 

Aqui já se descortina mais uma incor-
reção, pois querer cobrar CIDE quando do 
desenvolvimento de atividades não relacio-
nadas à transferência de tecnologia é one-
rar atividade econômica que sequer poderá 
ser beneficiária direta da melhoria do par-
que tecnológico nacional, a partir do em-
prego da cobrança da CIDE. 

Em recente decisão, a SRF pronun-
ciou-se a respeito do momento temporal de 
incidência, nos seguintes termos: 

Ementa: 0 fato gerador da CIDE é o 
pagamento, crédito, entrega, emprego ou 
remessa de royalties de qualquer natureza 
e da contraprestação pelos serviços técni-
cos e de assistência administrativa e se-
melhantes prestados por residentes ou do-
miciliados no exterior. Dentre os vários 
momentos relacionados pela norma, pre-
valece o que primeiro ocorrer. Por crédi-
to, deve-se entender o lançamento contábil 
pelo qual o rendimento é colocado de for-
ma incondicional à disposição de seus titu-
lares, ou seja, o reconhecimento contábil 
do direito adquirido à remuneração pelo 
residente ou domiciliado no exterior. 43

Como visto aplica-se, aqui, o regime 
de competência, sobre aquele de caixa, o 
que nos afigura ainda mais oneroso. 

Comparando algumas decisões ema-
nadas da SRF, pode-se chegar ao cerne do 
entendimento da Autarquia sobre o referi-
do corte material de incidência da CIDE-
tecnologia. Vejam-se as seguintes decisões: 

A resposta à Consulta 200/2001, pela 
Regido, entendeu que a importância paga 

ou creditada a titulo de royalty, a residente 
ou domiciliado no exterior, pela remunera-
ção de contratos de licença de direitos de 
comercialização de programas de compu-
tador (software), sofre a incidência da CIDE 
por se tratar de pagamento pela "licença de 
uso"." As importâncias pagas ou credita-

43. Dispositivos legais colacionados: CTN, art. 
43; Lei 10.168/2000, art. 22, §22; MP 2.159-69/2001, 
art. 35; PN CST 440/1970; PN CST 7/1986; PN CST 
140/1973. 

44. Decisão 200, de 30.7.2001. Assunto: ou-
tros tributos ou contribuições. "Ementa: Incidência. 
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das para manutenção (atualização de ver-
são) do programa e treinamento de pessoal 
não sofrem a incidência da CIDE. Além dis-
so, o pagamento de royalty pelo uso de pro-
grama de computador não se encontra no 
campo de incidência pelo art. 8° do Decreto 
3.949/2001, porque este limitou a incidên-
cia somente sobre licença de uso de marcas 
e licença de exploração de patentes. 0 pro-
grama de computador não é patente porque 
a legislação que trata da proteção da proprie-
dade intelectual sobre programas de com-
putador considera como direitos de autor. 0 
seu registro não é no INPI, mas ern órgão 
próprio que cuida de informática.4' 

Neste caso, vê-se que o fundamento 
que o ampara é mais a previsão do art. 22 
da Lei 4.506/1964, que define como royal-
ties a d) exploração de direitos autorais, 
salvo quando percebidos pelo autor ou cria-
dor do bem ou obra. Indiscutível que seu 
alcance vai além dos limites da proprieda-
de industrial, para alcançar bens imateriais 
típicos de propriedade intelectual, sem qual-
quer justificativa. 

Nas soluções às Consultas 99, 102 e 
103, da 68 RF, alegou-se que a partir de 
1.1.2001, e enquanto persistir a cobrança 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi-
co. Licença de uso de 'software'. A importância paga, 
creditada, entregue, empregada ou remetida a titulo 
& royalty, a residente ou domiciliado no exterior, 
pela remuneração de contratos de licença de direitos 
de comercialização de programas de computador-
software, sofre a incidência da Contribuição de In-
tervenção no Domínio Econômico, instituída pelo art. 
22 da Lei 10.168, de 2000, por se tratar de pagamento 
pela licença de uso'. Manutenção de 'software' e 
treinamento. As importâncias pagas, creditadas, en-
tregues, empregadas ou remetidas a residentes ou do-
miciliados no exterior, em pagamento pela manuten-
ção (atualização de versão) do programa de compu-
tador-software e treinamento de pessoal, por se tra-
tar de rendimentos decorrentes da prestação de ser-
viços ficam sujeitas A incidência do imposto de ren-
da na fonte a aliquota de 25% e, não sofrem a inci-
dência da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico". Dispositivos legais: art. 7' da Lei 9.779, 
de 19.1.1999 e art. 22 da Lei 10.168, de 29.12.2000. 

45. Consulta 200, da 8! RF, publicada no DOU 
de 18.9.2001. 

da CIDE instituída pela Lei 10.168/2000, 
a aliquota do imposto de renda na fonte 
sobre a remessa de rendimentos de servi-
ços prestados para o exterior; com ou sem 
transferência de tecnologia, fica reduzida 
para 15%. Dispõe ainda que os valores pa-
gos ou creditados em pagamento de servi-
ços prestados, com ou sem transferência de 
tecnologia, estão sujeitos ao pagamento da 
CIDE, a aliquota de 10%.' 

Importa ver em ambas as decisões o 
peso da incidência recaindo inclusive so-
bre serviços prestados desprovidos de trans-
ferência de tecnologia. 

Como se dessome das decisões anali-
sadas, ao estender a aplicação da CIDE a 
pagamentos decorrentes de contratos que 
tenham por objeto serviços técnicos e de 
assistência administrativa e semelhantes, 
mesmo que lido importem em transferen-
cia de tecnologia, o que se tem, na espécie, 
é um típico adicional do Imposto sobre a 
Renda nas prestações de serviços por su-
jeitos não-residentes, de todo descabido, e 
com inequívoca inconstitucionalidade, por 
desvirtuar-se da final idade interventiva 
especificada, qual seja, de "estimular" o 
desenvolvimento tecnológico brasileiro, 
transmudando-se em imposto com arreca-
dação afetada a fundo (digo do fundo "ver-
de-amarelo") e despesas especificas, con-
tra tudo o que dispõe o art. 167, IV, da CF. 

Aqui se tem algo profundamente in-
coerente, a demonstrar, As escâncaras, o 
sentido arrecadatório desprovido de qual-
quer finalidade de intervenção setorial na 
economia. Basta lembrar que o crédito de 
CIDE, em versões anteriores da própria 
Medida Provisória (até a 688 reedição) era 
concedido no pagamento ou crédito de 
royalties de qualquer natureza, ao que foi 
limitado, nas edições seguintes, exclusiva-
mente aos royalties devidos pela explora-
cão de patentes e uso de marcas. Ademais, 
como bem o viram Fábio de Carvalho e Inês 

46. Consultas 99, 102 e 103, da 6! RF, publi-
cadas no DOU de 17.10.2001. 
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Murge1,47 a redução do direito de crédito 
não foi acompanhada de qualquer vinculo 
com estimulo à produção de tecnologia ou 
relação com algum dos programas de de-
senvolvimento tecnológico. 0 que seria mo-
tivo de existência do tributo não é usado 
como medida para regular a intensidade da 
cobrança. 

Sobreleva-se ainda a quebra da isono-
mia no próprio recurso ao crédito de im-
posto, distinguindo, para os fins de reco-
nhecimento, casos de licença de marcas e 
patentes dos demais, tal como se encontra 
previsto no art. 42 da Medida Provisória 
2.159-70, afastando direito que antes alber-
gava todas as hipóteses de incidência as 
empresas industriais e agropecuárias que 
executaram. 

Ao estender a incidência da CIDE a 
serviços técnicos e de assistência adminis-
trativa e semelhantes, passou-se a onerar 
adicionalmente atividades econômicas que 
deveriam, na realidade, ser fomentadas pelo 
Governo. Desvela-se aqui a falácia da mo-
tivação, revelando seu cunho nitidamente 
arrecadat6rio, em detrimento do caráter 
finalistico que lhe deveria nortear. A res-
peito desse assunto, bem se pronunciou 
Sacha Calmon: "Desse modo, tem-se que o 
contribuinte paga o tributo simplesmente 
porque praticou um dos fatos geradores da 
suposta contribuição (e não porque houve 

47. Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês 
Murgel, "A contribuição de intervenção no domínio 
econômico sobre royalties e a análise do crédito con-
cedido", in Marco Aurelio Greco (coord.), Contri-
buições de Intervenção no Domínio Econômico e 
Figuras Afins, Sao Paulo, Dialética, 2001, pp. 277-
87. Cf., ainda, Sacha Calmon Navarro Coelho e 
André Mendes Moreira, "Inconstitucionalidades da 
a contribuição de intervenção no domínio econômi-
co incidente sobre remessas ao exterior — CIDE-
royalties", Revista Dialética de Direito Tributário 
89/71-87, Sao Paulo, Dialética, fev. 2003; Luis 
Eduardo Schoueri, "Algumas considerações sobre a 
contribuição de intervenção no domínio econômico 
no sistema constitucional brasileiro. A contribuição 
ao programa universidade-empresa", in Marco Au-
relio Greco (coord.), Contribuições de Intervenção..., 
cit., pp. 359-373. 

um sobre-esforço estatal a ele dirigido)"." 
Com profunda razão. 0 campo material de 
incidência demasiado amplo, as finalidades 
apregoadas destoantes dos limites consti-
tucionais e dos procedimentos adotados, 
especialmente quanto ao prazo pré-deter-
minado de compensação de créditos com o 
Imposto sobre a Renda, a revelam como 
uma espécie de imposto adicional sobre a 
renda, o que é gravíssimo, inclusive para 
os fins de aplicação dos tratados internacio-
nais para evitar a dupla tributação. 

A afetação ao principio da não-discri-
minação é também inequívoca. Estão na 
mesma situação jurídica licenciadores na-
cionais e estrangeiros. Nos termos do art. 
150, II, CF, exigido, pelo art. 149, CF, como 
critério de limite à sua instituição, ninguém 
pode ser tratado de modo diferente de ou-
tro quando ambos estejam em situação equi-
valente. A Lei 10.168/2000, ao excluir do 
seu campo de incidência os licenciamentos 
ou transferências de tecnologias territoriais, 
entre nacionais do pagamento da contribui-
ção, autorizando-a apenas quando da exis-
tência de pagamento realizado para o exte-
rior, incidindo diretamente sobre licencia-
dor ou prestador de serviço não-residente, 
compromete, em plenitude, sua permanên-
cia como tributo válido no sistema. Afeta a 
não-discriminação e afasta-se do seu cam-
po material, que se deveria cingir ao Gru-
po de Contribuição, mormente em se tra-
tando de pagamentos com beneficiários 
"nacionais" de países com os quais o Bra-
sil mantém acordos para evitar a dupla tri-
butação internacional (art. 24). 

Por outro lado, se o esforço estatal pre-
tendesse desestimular o consumo de tecno-
logia estrangeira, qual a relação entre o gru-
po afetado e o que se beneficiará direta-
mente com a aplicação dos recursos? Não 
há qualquer demonstração aceitável. A in-
tervenção que se quer "positiva" finda por 
servir como um atraso no desenvolvimento 

48. Sacha Calmon Navarro Coelho e Andre 
Mendes Moreira, "Inconstitucionalidades...", cit., 
Revista Dialética de Direito Tributário 89176. 
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nacional. Nenhum beneficio traz a consu-
midor ou fornecedor de tecnologia (indução 
positiva) e tampouco demonstra motivo 
suficiente para justificar um agravamento 
da situação de um ou outro, com finalidade 
de indução negativa. Ao contrário, por des-
tinar-se ao Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Cientifico e Tecnológico, tem como 
finalidade atribuir benefícios para todos, 
indistintamente, não se restringindo ao Gru-
po de contribuintes. Então, a pergunta: o 
que justifica sua criação como espécie tipi-
ca de contribuição de "Intervenção no Do-
mínio Econômico"? Carente de distinção, 
abandona sua natureza de contribuição para 
revestir-se em típico imposto com receita 
afetada, o que é completamente repelido 
pela Constituição, por força do seu art. 167, 
IV, da CF. E em se tratando de uma espécie 
de adicional de imposto sobre a renda, é 
notória sua inconstitucionalidade, pois 
afronta diretamente os limites do art. 154, 
I, da Constituição, ao não ter vindo sob a 
forma de Lei Complementar e ao ter como 
base de cálculo situação já contemplada nos 
impostos previstos na Constituição (Impos-
to sobre a Renda). 

4. Considerações finais 

Demonstra-se aqui a absoluta incoe-
rência do nosso sistema jurídico quanto ao 
tratamento tributário empregado aos con-
tratos de transferência de tecnologia, bem 
como, no plano do direito privado e do con-
trole administrativo, na averbação do INPI, 
As modalidades de bens imateriais que for-
mam a chamada "propriedade industrial", 

quanto As distintas figuras jurídicas que 
envolvem a criação humana, como a tecno-
logia patenteada, a marca, os signos distin-
tivos, o know-how e outros. 

Vivemos hoje a geração de comunhão 
plena entre direito interno e direito inter-
nacional, numa espécie de "era dos trata-
dos internacionais", numa sociedade carac-
terizada pela produção de conhecimento e 
da tecnologia como fatores de desenvolvi-
mento e evolução. Cumpre, assim, formar 
uma nova perspectiva de tratamento jurídi-
co As diversas modalidades de atividade 
humana, evitando confusões técnicas e ga-
rantindo estimulo à produção de tecnologia, 
proteção jurídica aos seus titulares e uma 
tributação compatível com suas modali-
dades. 

A equiparação ordinária entre servi-
ços técnicos ou de assistência técnica com 
as modalidades de contratos de transferen-
cia de tecnologia, sem qualquer aprecia-
cão sobre a existência ou não da ocorrên-
cia desta, para desvirtuar a aplicação dos 
regimes de tributação dos royalties em fa-
vor do regime tributário dos "serviços", 
nos casos de aplicação dos tratados para 
evitar a dupla tributação internacional, ou 
de garantir uma ampliação da base tribu-
tável da CIDE-tecnologia, em ambos os 
casos, implica incorrer em quebra efetiva 
dos valores efetivos que amparam o ade-
quado regime jurídico que se deveria atri-
buir As atividades de produção e consumo 
de tecnologia, fundamental para o desen-
volvimento econômico, cientifico e social 
do Pais. 


