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Resumo

A importancia da marca e as possibilidades de se obter rendimentos com sua utilizagéo
possibilitam que a sua exploracdo seja objeto de cessdo ou licenga, que pode ser exercida de forma
total ou parcial. Entretanto o dominio sobre a marca e seu direito de cessdo e licenciamento ndo
sao absolutos, encontram limites na funcéo social da propriedade, tendo em vista a aceitacdo da
marca como um direito de propriedade, assim como na fungdo social do contrato, mitigando em
parte a autonomia de vontade dos contratantes. Através da andlise de decisbes judiciais do
Superior Tribunal de Justica (STJ) e de levantamento bibliografico foi realizada uma pesquisa de
natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa e descritiva, com objetivo exploratorio ao
analisar a necessidade de que a marca e sua cessdo alcancem sua funcdo frente a sociedade,
restando assente a supremacia da ordem publica frente a liberdade das pessoas para contratar,
fato que se materializa pela ingeréncia do 6rgao de protecdo da propriedade intelectual sobre 0s
contratos de cessdo e licenciamento de marca com a chancela do poder judiciario. A pesquisa
constatou que o tema recebe mais atencdo dos tribunais patrios em virtude dos casos concretos e
pela atuacdo do érgdo governamental responsavel pelo registro dos contratos de transferéncia de
tecnologia, contudo em termos académicos a producao ainda é escassa.

Palavras-chave: supremacia; transferéncia tecnologia; vontade.

1 Introducao

Os contratos tém regido as relag@es entre os entes dotados de personalidade juridica, esta se
traduz na capacidade de adquirir direitos e deveres. Os contratos sdo a materializacdo da
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manifestacdo de vontades sobre algum aspecto que implicard na assuncdo de obrigacdes e
recompensas, tornando a relacdo entabulada segura e baseada na expressdo livre do desejo dos
contratantes. Todo instrumento contratual, entretanto, para além de refletir a intencdo dos
envolvidos, deve preservar interesses coletivos e que superam a relagdo entre seus signatérios,
estabelecendo a paz social e o crescimento econdmico (Gagliano, 2011, p.48).

Segundo Lenza (2011) o principio da autonomia da vontade é um dos mais importantes na
regéncia do direito contratual. Em apertada sintese, o contrato estabelece obrigacdes e direitos entre
aqueles que participam da avenga. Lenza (2011, p. 685) afirma que ¢ “a mais comum ¢ a mais
importante fonte de obrigacdo, devido as suas mdltiplas formas e inUmeras repercussées no mundo
juridico”.

Com relag@o ao conceito de marca, Schmidt (2013, p. 35) a define como “sinal, distintivo
que diferencia um produto ou servico de outro”. O legislador patrio no artigo 123 da Lei n°
9.279/96, que trata da propriedade industrial no Brasil, considera como marca “aquela usada para
distinguir produto ou servi¢o de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (BRASIL,
1996).

Assevere-se por seu turno que a marca é um ativo ligado a propriedade intelectual que pode
apresentar, quando devidamente explorado, alta rentabilidade. Conforme disposto no artigo 5° da lei
n. 9.279 de 14 de maio de 1996, a lei da propriedade industrial, os direitos de propriedade industrial
sdo bens moveis (BRASIL, 1996). Significa que seu titular pode ceder tais direitos para terceiros,
mediante instrumento contratual de cessdo ou licenciamento, sendo modalidades de aproveitamento
do potencial da marca, consubstanciando-se numa forma de transferéncia dos direitos marcarios. A
Associagdo Brasileira de Licenciamento traz um conceito de licenciamento afirmando que seria “a
concessdo de uma marca ou personagem protegida por direitos autorais (conhecida como
propriedade intelectual - PI) para exploragdo comercial em um produto, servico ou promog¢ao”
(ABRAL, 2018, p. 03).

O Ministro Marco Auréelio Bellizze do Superior Tribunal de Justica (STJ, 2015) no
julgamento do Recurso Especial de n® 1.532.206 — RJ ao tratar sobre a cessdo de marca assim
definiu:

A cessdo de marca é instrumento apto a transferir os direitos de propriedade da marca
transacionada, legitimando o cessiondrio ao uso, frui¢do, disposi¢do e reivindicacao e, por
consequéncia, a opor-se, ainda que preventivamente, a pretensdo de registro por terceiro,
inclusive o préprio cedente.

A propriedade segundo o Codigo Civil confere ao titular a “faculdade de usar, gozar e dispor
da coisa, e o direito de reavé-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
(BRASIL, 2002). Assim, o proprietario da marca tera o direito de retirar dela seus frutos, podendo
aliena-la e mesmo se insurgir contra quem a explore indevidamente e sem sua autoriza¢ao.

A lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996 assegura no artigo 129 o uso exclusivo da marca, cuja
propriedade se adquire pelo registro, em todo o territorio nacional. No artigo 130 sustenta o direito
de ceder o registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar por sua “integridade material ou
reputagdo” (BRASIL, 1996). Possuindo a natureza juridica da propriedade (Barbosa, p. 1, 2012)

Tal alienacdo se aperfeicoa pela celebracdo do instrumento contratual, conferindo seguranca
juridica ao estabelecer com clareza as regras que regerdo a relacdo entabulada entre o proprietario
da marca, também conhecido como cedente e o cessionario aquele a quem é concedido o direito de
usar a propriedade. Como afirmado alhures, na celebragdo do contrato é natural a existéncia de
liberdade para determinar o que sera feito com a marca, ressaltar as obrigacdes mutuas e os direitos
das partes.

Frise-se que tanto o contrato, como o direito de propriedade da marca, em que pese a
autonomia de vontade dos contratantes, precisa cumprir importante missao junto a sociedade, para
além desse mister, se faz ainda imprescindivel que se curvem frente aos interesses da coletividade.
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Neste sentido, o objetivo principal do presente artigo € analisar a possibilidade de se relativizar a
liberdade contratual das partes frente a funcdo social do contrato e da propriedade, trazendo
conceitos de autores sobre a teoria geral do contrato, fazendo uma analise acerca da intervencdo do
estado através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) autarquia federal cuja
responsabilidade vai além da simples averbacdo do contrato de cessdo de uso e licenciamento da
marca; um procedimento de transferéncia de tecnologia que modifica a titularidade do direito de
propriedade intelectual; ao fazer uma regulacdo das atividades por vezes intervindo nos termos da
relacdo contratual, tudo sob o prisma da preservagdo da fungdo social dos contratos, sendo ainda
analisado se tal intervencdo € capaz de conferir seguranca juridica as relagcdes estabelecidas entre
sujeitos de direito para exploracdo do ativo marca.

2 Metodologia

O estudo realizado é de natureza aplicada, visto que se amolda a busca do esclarecimento de
como instrumentos particulares precisam atender a fins coletivos. O problema sera abordado de
forma qualitativa ao se descrever as situacfes praticas em que a funcdo social da propriedade se
aplica aos contratos de cessdo e licenciamento da marca, explorando-se o problema no intuito de
torna-lo mais compreensivel.

A pesquisa coletou dados sobre decisdes judiciais no sitio eletrénico do Superior Tribunal de
Justica (STJ), instancia final para julgamento das disputas judiciais que versem sobre contratos de
cessao e licenca de marca com a intervencdo do INPI. O periodo pesquisado foi de 31/01/2010 a
31/05/2020. Utilizando-se inicialmente as palavras chave: “contrato cessdo marca”. Com a referida
descricdo foram localizados cinco acérdaos, “acérddo é o julgamento colegiado proferido pelos
tribunais” (Brasil, 2015), dos quais quatro tratam especificamente do contrato de cessdo de marca.
Sdo eles: Agravo em Recurso Especial n® 71.856 - DF (2011/0256890-9), Recurso Especial n°
1.331.170 - PR (2012/0131610-4), Recurso Especial n® 1.532.206 - RJ (2015/0105289-5), Recurso
Especial n° 1.200.528 - RJ (2010/0122089-1). Com as palavras chave: “contrato licengca marca”
foram encontrados 06 (seis) acorddos, mas que regulavam relagcbes entre particulares sem a
presenca da autarquia federal.

Para além disso, a pesquisa analisou a literatura da teoria geral dos contratos, servindo de
suporte a analise de livros e autores especialistas na materia. Realizou-se busca de dados na base da
SCIELO e no sitio de periddicos da CAPES, sendo utilizadas as palavras-chaves “contrato cessio
marca”, foram encontrados na CAPES 37 (trinta e sete) artigos, selecionados com as palavras acima
apontadas, e empregando o operador booleano “and” contudo ndo tratavam especificamente do
tema; quando o operador booleano “or” foi utilizado ndo foram encontrados resultados.

No portal da SCIELO, foram encontrados 175 (cento e setenta e cinco) artigos, utilizando as
palavras chaves alhures especificadas, empregando o operador booleano “or”, no campo titulo,
nenhum artigo com as palavras combinadas foi localizado. Sobre marca foram localizados 86
(oitenta e seis) artigos, mas que nao faziam referéncia a sua cessdo por meio de contrato. A pesquisa
localizou uma resenha sobre o livro: “Licenciamento, marca e significado - marketing de
reconhecimento” de SILVA, Carlos Lima - que trata de licenciamento de marca como estratégia de
marketing, a resenha aponta para escassez de escritos sobre 0 assunto, em que pese a repercussao
econdmica positiva desta modalidade de exploracéo do ativo, mas ndo tratava da relacdo contratual.
Com o operador booleano “and” ndo foram localizados artigos cientificos que se relacionassem com
0 tema.
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3 Revisdo Bibliografica

Para o estabelecimento de uma relagdo negocial é indispensavel a utilizagdo de um
instrumento juridico denominado contrato, aonde, segundo Venosa (2013, p.383), prepondera a
autonomia da vontade como ponto principal do negdécio juridico. Este documento confere seguranca
juridica aos participantes, visto que estabelece o objeto sobre o qual se baseia a relacdo que se
inicia, determina ainda limitacbes, concessdes, cria condicbes e ainda as vantagens e
responsabilidades de seus participantes, muitas vezes criando obriga¢des que ultrapassam as partes
envolvidas vinculando descendentes e pessoas naturais ligadas as pessoas juridicas.

Na visdo de Gagliano (2011, p. 47) o contrato é:

Um negécio juridico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos principios da
funcgdo social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem

atingir, segundo a autonomia das suas proprias vontades.

Numa defini¢cdo mais concisa, Lenza (2011, p. 685), se refere ao contrato como “espécie de
negacio juridico que depende, para a sua formacdo, da participacio de pelo menos duas partes”. E,
portanto, negdcio juridico bilateral ou plurilateral. Venosa (2013, p. 379) prefacialmente se refere a
negobcio juridico salientando o aspecto volitivo do conceito assim se manifestando: “quando o ser
humano usa de sua manifestacdo de vontade com a intencdo precipua de gerar efeitos juridicos, a
expressao dessa vontade constitui-se num negocio juridico”.

Venosa (2013) ao situar a importancia dos contratos na sociedade o classifica como um
aparelho de funcionamento regular das relagdes sociais e empresariais. No entanto 0 mencionado
autor faz um alerta acerca da relevancia moderna do instrumento contratual quando afirma que este
teria mais relevancia do que a propriedade, por ser um aparato necessario de impulsionamento
econdmico com relevante funcdo de abrolhar o capital.

Ressalta-se 0s contornos sociais e a influéncia do contrato na sociedade e ndo apenas entre
0s contratantes:

O presente Codigo procura inserir o contrato como mais um elemento de eficacia social,
trazendo a ideia basica de que o contrato deve ser cumprido ndo unicamente em prol do
credor, mas como beneficio da sociedade. De fato, qualquer obrigagdo descumprida
representa uma moléstia social e ndo prejudica unicamente o credor ou contratante isolado,
mas toda uma comunidade (VENOSA, 2013, p. 385).

Uma analise perfunctéria dos conceitos acima delineados deixa evidente ser o contrato uma
manifestacdo de vontade das partes envolvidas numa avenca juridica. Essa capacidade de
manifestar sua intencdo é conhecida como autonomia da vontade e, segundo Venosa (2013, p. 391),
um principio geral do direito contratual. Tal principio, segundo o mencionado autor, tem raizes no
direito francés, baseado na maxima de que “o contrato faz lei entre as partes” (VENOSA, 2013, p.
391). Na licdo de Lenza (2011, p. 639), a obrigatoriedade de cumprimento dos contratos se apoia no
“secular principio pacta sunt servanda”, que determina a necessidade de cumprimento daquele
instrumento legal, “a vontade, uma vez manifestada, obriga o contratante”.

A liberdade para escolher o que contratar, com quem contratar, bem como a escolha da
modalidade de contrato sdo aspectos que fazem parte da autonomia volitiva. Inclusive o artigo 425
do Cédigo Civil (BRASIL, 2002), legislagdo vigente, determina que: “E licito as partes estipular
contratos atipicos, observadas as normas gerais fixadas neste Codigo”. Contudo, segundo Venosa
(2013, p. 391) “a liberdade de contratar nunca foi ilimitada, pois sempre esbarrou nos principios de
ordem publica”. Prova disso ¢ que, ao proclamar a liberdade contratual, o Codigo Civil (BRASIL,
2002), em seu artigo 421, estabelece que: “a liberdade de contratar serd exercida em razao e nos
limites da fungdo social do contrato”. Gagliano (2011, p. 48) especifica que uma maneira de
afirmacdo social do contrato reside em proporcionar relagdes equilibradas entre as partes
contratantes, conciliando interesses e proporcionando a pacificacdo social e o desenvolvimento
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econdmico, efetivando-se como instrumento de realizacdo e ndo de opressao, dado que é importante
meio de exterioracdo do direito da propriedade.

Tal principio funciona como um limitador da autonomia da vontade das partes, quando esta
estiver em conflito com algum principio de interesse social, sendo a supremacia da ordem publica, a
moral e bons costumes, algumas das manifestagdes do “interesse da sociedade” (LENZA, 2011, p.
696), assim como o0s principios da probidade e boa-fé objetiva descritos no artigo 422 do Cadigo
Civil (BRASIL, 2002), que determina a observancia destes ultimos, tanto na execucdo, quanto na
concluséo dos contratos.

O Cadigo Civil (BRASIL, 2002) determina ainda em seu artigo 2.035, paragrafo unico, que
“nenhuma convengdo prevalecera se contrariar preceitos de ordem publica, tais como o0s
estabelecidos por este Codigo para assegurar a funcdo social da propriedade e dos contratos. ”

A Constituicdo Federal de 1988 (Brasil, 1988) em seu artigo 5°, inciso XXIII, asseverou que
“a propriedade atendera a sua fungdo social”, erigida assim a direito fundamental refletindo tal
contetdo no direcionamento contratual (GAGLIANO, 2011, p. 81). Assevere-se ainda que tal
disposicdo se consubstancia em clausula pétrea, sendo imutavel e ndo podendo ser suprimida,
regendo a sistematica do ordenamento juridico patrio com relacdo ao tratamento conferido a
propriedade. Segundo Gagliano (2011, p. 82), “socializando-Se a no¢do de propriedade, o contrato
naturalmente experimentaria 0 mesmo fendmeno”.

Diante de tais fatos a Constituicdo Federal de 1988 estabeleceu em outros artigos a
necessidade de se suplantar os interesses individuais frente aos interesses e designios da
coletividade. A Constituicdo pune aqueles que ndo conferem a destinacdo social correta a
propriedade. Em seu artigo 153, § 49, inciso I, quando trata da competéncia da Unido para instituir
impostos sobre a propriedade territorial rural, determina que “sera progressivo e terd suas aliquotas
fixadas de forma a desestimular a manuten¢ao de propriedades improdutivas” (BRASIL, 1988). No
seu artigo 156, § 1° que trata da competéncia dos Municipios em instituir impostos, autoriza a
progressividade do tributo com aliquotas diferentes em razdo do uso do imdvel. A ideia central
acerca da funcdo social da propriedade pode ser sintetizada na afirmacao de que:

A funcdo social é intrinseca a propriedade privada, e o principio da fungdo social tem como
objetivo conceder legitimidade juridica a propriedade privada, tornando-a associativa e
construtiva. Pode-se dizer que ndo basta apenas o titulo aquisitivo para conferir-lhe
legitimidade (BORTOLINI, 2012, p. 01).

Considerando-se as particularidades do direito de propriedade, a marca é uma propriedade
que “da a seu titular a exclusividade de uso nos limites do direito”,(Barbosa, p.6, 2012), ou seja dos
servigos e produtos que lhes foram outorgados .

Para Soares (2000, p.14):

A marca, de uma forma geral, é o sinal, distintivo, etiqueta, cunho, carimbo, selo, sinete,
nome, a palavra, o termo, a distincéo, etc. Hoje, por sem divida, a marca é tudo que tem o
conddo de assinalar e distinguir os produtos e/ou servicos, e, ndo obstante a nossa lei
vigente restrinja-a aos sinais visualmente perceptiveis, ndo se pode olvidar a existéncia em
muitos paises das marcas sonoras e olfativas.

Destaca-se ainda o conceito trazido por Cabral e Mascarenhas (2015, p. 108):

Afinal, a marca € o instituto juridico da Propriedade Industrial que consiste em todo
simbolo (nominal, figurativo ou hibrido) dotado de distintibilidade, para que se permita a
apreensdo de qual é a origem de um produto ou servico, além de orientar consumidores
como balizas em suas escolhas no mercado. Sua funcionalidade é a identificacdo dos bens
aos quais é aposta. Remete a sua origem, denunciando 0s responsaveis pela sua oferta, ou
seja, esclarece aos consumidores e concorrentes quem esta participando do ambiente de
mercado.
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O registro e a exploracdo do ativo marca traz consigo beneficios consideraveis, segundo
Domeneghetti e Meir (2009, p. 51, 52), a marca é um dos ativos intangiveis mais valiosos e um
elemento capaz de trazer estabilidade econbémica para a empresa, afirmam ainda que “ha uma
relacdo clara entre salde da marca, lucratividade superior, expectativa de crescimento e reducédo de
risco dos fluxos de caixa”.

O registro da marca garante ainda ao proprietario seu uso e exploragdo exclusivos no ramo
de atividade a que pertence dentro de todo o territorio nacional, de acordo com o artigo 133 da lei n°
9.279/96 (BRASIL, 1996) o prazo ¢ de 10 (dez) anos que podem ser prorrogados por “periodos
iguais e sucessivos”. Domeneghetti ¢ Meir (2009, p.51) asseveram que “as Marcas criam barreiras
legais, mercadologicas, psicoldgicas e economicas em um mundo crescentemente comoditizado™.

Segundo Soares (2000, p. 80), a natureza juridica da marca de produtos ou de servico € de
um “direito de propriedade”, assevera ainda que “constitui-se em direito natural, de ocupacao e
intelectual de propriedade”. O referido autor salienta que a ocupacdo ¢ uma das formas originarias
de se adquirir a propriedade, podendo-se assumir a titularidade tanto sobre signos distintivos
abandonados por seus titulares ou mesmo sendo titular de signos ndo adotados por outras pessoas.

O artigo 129 da Lei Federal n® 9.279/96, que trata da propriedade industrial no Brasil,
determina que a “propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicoes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio nacional”
(BRASIL, 1996). Resta, assim, claro, a configuracdo da marca como um direito de propriedade.

A Lei n°® 9.279/96, em seu artigo 130, incisos | e Il, assegura ao titular da marca ou seu
depositante o direito de “ceder seu registro ou pedido de registro” e de “licenciar seu uso”
(BRASIL, 1996). Segundo o artigo 135 da Lei de Propriedade Industrial, a cessdo compreende
“todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a
produto ou servico idéntico, semelhante ou afim” (BRASIL, 1996). Implica dizer que todos os
direitos com relacdo a marca sdo transferidos a outra pessoa fisica ou juridica, denominada
cessionaria. Com relagdo a licenca, o artigo 139 do mesmo diploma legal salienta que “o titular de
registro ou o depositante de pedido de registro podera celebrar contrato de licenca para uso da
marca, sem prejuizo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificagfes, natureza e
qualidade dos respectivos produtos ou servigos” (BRASIL, 1996). Ressalte-se ainda que o
“licenciado poderd ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem
prejuizo dos seus proprios direitos” (BRASIL, 1996).

No caso da licenca o titular da marca, apenas cede os direitos de exploracdo que podem ser
transferidos de forma exclusiva ou ndo. Importante ressaltar que o registro perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ndo é um requisito de validade, porém para que produza
efeitos sobre terceiros deve haver a averbacdo perante o 6rgdo de protecdo da propriedade
industrial, consoante disposto na Lei n°® 9.279/96 (BRASIL, 1996).

O Tratado TRIPS da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) em seu artigo 21, ressalta a
impossibilidade de imposicao de um uso ndo consentido de uma marca:

ART.21 - Os Membros poderdo determinar as condi¢des para a concessdo de licencas de
uso e cessdo de marcas, no entendimento de que ndo serdo permitidas licencas
compulsoérias e que o titular de uma marca registrada tera o direito de ceder a marca, com
ou sem a transferéncia do negdcio ao qual a marca pertenca.

Barbosa (2012, p. 10) estabelece um comparativo acerca da esploracdo do uso da marca:

Desta maneira, o titular da marca tem poderes legais de negar ou consentir o uso de suas
marcas por terceiros, e de haver pagamento por esse assentimento. Exatamente como o
proprietario de um imdével, locado a terceiros, poderd haver aluguéis pela utilizacdo de seu
bem, assim serd o titular do registro habilitado a extrair proveito econdémico por suas
marcas.
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Verifica-se que o artigo 211 da Lei de Propriedade Industrial prevé que os contratos que
impliqguem em transferéncia de tecnologia devam ser registrados no INPI, assegurando-se assim a
producdo de efeitos perante terceiros, conforme acima ressaltado. A lei n° 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, que institui a contribuicdo de intervencdo de dominio econdmico destinada a
financiar o Programa de Estimulo a Interagdo Universidade-Empresa para o Apoio a Inovacao, em
seu paragrafo primeiro do artigo 2°, considera como “contratos de transferéncia de tecnologia os
relativos a exploracdo de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e
prestacdo de assisténcia técnica”.

O INPI corrobora esse entendimento ao classificar o contrato de licenca de marca como um
contrato de transferéncia de tecnologia e traz uma definicdo acerca desse instrumento de negocio
juridico nos seguintes termos: “contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, em
tempo determinado, da marca regularmente depositada ou registrada no Brasil” (BRASIL, 2019).

Prossessa-se a averbacado e registro dos contratos de transferéncia de tecnologia através da
Instrugdo Normativa n. 16/2013 do INPI. Analisando-se a Lei de Propriedade Industrial, revela-se a
limitacdo da intervencao da autarquia federal ao ato de registrar e averbar os contratos, ndo havendo
expressa autorizagdo para uma intervencdo de substituicdo da vontade das partes quanto aos
aspectos de propriedade industrial, assim como aspectos de tributacéo e estipulacdo de royalties.

Tal fato, torna-se facilmente perceptivel quando se verifica a alteracdo realizada na Lei n°
5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o INPI, em especial no artigo 2° que anteriormente
figurava com a seguinte redacgéo:

Art 2° O Instituto tem por finalidade principal executar, no dmbito nacional, as normas que
regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funcgdo social, econémica, juridica e
técnica.

Paragrafo Unico. Sem prejuizo de outras atribui¢des que lhe forem cometidas, o Instituto
adotard, com vistas ao desenvolvimento econdmico do Pais, medidas capazes de acelerar e
regular a transferéncia de técnologia e de estabelecer melhores condi¢des de negociacdo e
utilizaglo de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto a conveniéncia da assinatura
ratificacdo ou denuncia de convenc@es, tratados, convénio e acbrdos sdbre propriedade
industrial. (BRASIL, 1970)

Sendo o artigo sobredito alterado pela Lei n® 9.279, de 1996, passando a vigorar assim:

O INPI tem por finalidade principal executar, no &mbito nacional, as normas que regulam a
propriedade industrial, tendo em vista a sua funcdo social, econémica, juridica e técnica,
bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificagdo e denlncia de
convenc0es, tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial. (BRASIL, 1996).

A Instru¢do Normativa 16/2013 em seu artigo 3° determina que os contratos devem “indicar
claramente seu objeto, a remuneracdo ou os “royalties”, os prazos de vigéncia e de execucdo do
contrato, quando for o caso, e as demais clausulas e condi¢cdes da contratacdo” (BRASIL, 2013).
Ela ainda indica nos artigos seguintes os documentos a serem apresentados para a efetivacdo do
pedido de averbagdo ou registro e ainda da prestacdo de servi¢o de apoio, que na area contratual
estdo sistematizados nas seguintes acdes:

Il — na &rea contratual:

a) colocando a disposicao das empresas domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamento de
técnicos habilitados e com larga experiéncia na analise de contratos, objetivando subsidiar a
negociacgao econdmica de tecnologia a ser contratada, e
b) colhendo dados e estatisticas quanto as formas de negociacdo e os pre¢os médios

praticados em contratos de transferéncia de tecnologia em setores especificos, nos
mercados nacional e internacional, colocando-os a disposicéo dos interessados.
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Perceba-se que em tese tais acbes extrapolam os contornos delineados pela legislacao
vigente. Contudo, o poder judiciario, sob o fundamento de que as atividades da autarquia federal
estdo alinhadas “com a cldusula geral de resguardo das fungdes social, econdmica, juridica e
técnica”, permitindo assim ao INPI “intervir no ambito negocial de transferéncia de tecnologia,
diante de sua missdo constitucional e infraconstitucional de regulamentacédo das atividades atinentes
a propriedade industrial” (STJ, 2018).

O Superior Tribunal de Justica (STJ), tem consentido com a atuacdo do INPI, para conferir
legalidade e seguranca juridica as intervencdes em sede de contratos de transferéncia de tecnologia
€ 0 que esta descrito nos trechos dos seguintes julgados:

STJ - REsp: 1200528 RJ 2010/0122089-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCAO, Data
de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicagdo: DJe
08/03/2017. | - Acdo mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se
contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferéncia de
tecnologia por elas celebrados, alterou clausulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de
onerosos para gratuitos. Il - Auséncia de prequestionamento em relacdo as matérias
constantes nos invocados artigos da Lei n. 4.131/62. Incidéncia das Sumulas ns. 282/STF e
211/STJ. I - A discussdo acerca de possivel violagdo do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz
respeito a questdo de dedugdes de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos,
que nado interfere na deliberagdo dos autos, restritos a analise de limite de atuacdo
administrativa do INPI, matéria atinente & Primeira Secdo desta Corte. IV - A supressdo
operada na redagdo originaria do art. 2° da Lei n. 5.648/70, em razdo do advento do artigo
240 da Lei 9.279/96, ndo implica, por si s6, em uma conclusdo mecanica restritiva da
capacidade de intervencdo do INPI. Imprescindibilidade de conformacdo das atividades da
autarquia federal com a clausula geral de resguardo das fun¢des social, econdmica, juridica
e técnica. V - Possibilidade do INPI intervir no ambito negocial de transferéncia de
tecnologia, diante de sua missdo constitucional e infraconstitucional de regulamentagéo das
atividades atinentes a propriedade industrial. Inexisténcia de extrapolacdo de atribuicdes.
VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento.

REsp: 1275444 RJ 2011/0167119-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCAO, Data de
Publicacéo: DJ 27/04/2018. Ouso, porém, discordar de tdo eminentes doutrinadores. (...) A
fungdo de uma clausula geral de direito é de servir de elemento juridico conformador
atemporal e, portanto, aberto, de modo a favorecer atividades interpretativas evolutivas que
preservem a sua dimensdo significativa. Segundo escolio de Nelson Nery Jr., as clausulas
gerais correspondem as normas orientadoras sob forma de diretrizes, dirigidas
precipuamente ao juiz, vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe dao liberdade para
decidir (Contratos no Cddigo Civil Apontamentos gerais, p. 428) Diante dessa baliza
normativa, representativa da missdo infraconstitucional do INPI, e porque n&o
constitucional, de defesa das ordens juridica e socioecondmica, uma intepretacdo que se
nutra puramente da técnica legislativa supressiva, como a propugnada pelo ora recorrente,
ndo se sustenta juridicamente. Em um tom pragmatico, ndo reconhecer ao INPI
competéncia para levar a efeito intervencbes no a&mbito da atividade industrial
internacional, a exemplo de intervencdes contratuais na Orbita tecnoldgica, desatende a
regra inserta no art. 240 da Lei 9.279/96, por inobservancia do seu ndcleo normativo. Sob
perspectiva distinta, conferir uma interpretacdo restritiva ao mencionado preceito legal
implicaria na total desconsideracdo da existéncia implicita de poderes. Ao se outorgar
competéncia a determinado 6rgdo, deve-se assegurar 0s instrumentais necessarios a perfeita
realiza¢do do seu escopo, ainda mais quando de inegével relevancia publica (...) o INPI tem
legitimidade para estabelecer limites para a remessa de royalties, ao averbar ou registrar
contratos internacionais de licenciamento ou de transferéncia de tecnologia; . no caso
concreto, havia nitido desequilibrio financeiro entre as partes, o que autorizava o INP1 a
intervir nas condig¢Oes contratuais; e. o limite estabelecido foi razoavel e adequado, a fim de
restabelecer a relacdo de equilibrio contratual entre as partes. A propria Constituigdo
Federal de 1988, ao tratar dos direitos fundamentais, condicionou, expressamente, a tutela
dos inventos industriais, e, consequentemente, 0s eventuais atos negociais deles
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decorrentes, ao interesse social e ao desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais (art.
59, inciso XXIX, da Constituicdo Federal), ndo raras vezes, incondicionalmente defendidos
pelo INPI. Desse modo, a fim de que o INPI possa desenvolver suas atividades regulatérias
e fiscalizatorias em plenitude, em estrita consonéncia com suas finalidades de abrangéncia
constitucional e infraconstitucional, devem lhe ser assegurados mecanismos efetivos de
acdo.

4 Resultados

Diante das exposi¢fes comentadas, discute-se que o STJ estabelece em sua interpretacéo
remansosa da Constituicdo Federal de 1988 que a protecdo do desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico através dos inventos industriais sdo func@es sociais ligadas ao contrato de transferéncia
de tecnologia, de modo que a intervencdo do INPI visa assegurar que haja o equilibrio econémico
entre as partes e a preservacao do interesse social acima mencionado.

Nota-se através da analise do posicionamento da Corte Superior, criada pela Constituicdo
Federal de 1988, que a interpretacdo da lei que baliza a atua¢do do 6érgao regulador da propriedade
industrial ndo deve ser feita de maneira restritiva. Autoriza-se a intervencdo do INPI no
estabelecimento das condic¢bes contratuais para a efetivagdo da transferéncia de tecnologia, em
virtude da missao legal de executar as normas que regulamentam a propriedade industrial no pais,
assegurando-se o atendimento da funcdo social e econdémica que permeiam o0s contratos e a
propriedade industrial. De acordo com o entendimento dominante no poder judiciario ndo haveria
uma extrapolagdo de atribuicdes, mas o cumprimento da missdo infraconstitucional e mesmo
constitucional da autarquia federal (STJ, 2017).

Analisando-se a legislacéo que regula os contratos de transferéncia de tecnologia, percebe-se
que a manifestacdo da autonomia da vontade tem sua mitigacdo ou mesmo supressao através dos
principios norteadores da ordem publica, de modo que um titular do direito de propriedade da marca
pode ceder ou licenciar sua exploracdo, desde que atenda aos principios que mantenham o
equilibrio social e mesmo contratual, cuja analise cabera ao INPI.

Faz-se necessario que o contrato seja base para o equilibrio social, mitigando-se as
desigualdades entre os contratantes. Gagliano (2011, p. 96) destaca como “um subproduto
normativo do principio maior, sendo axial, da fungdo social do contrato”, o principio da
equivaléncia material, que visa equilibrar direitos e obrigacfes das partes. Cria-se com a funcdo
social obstaculos para a efetivacdo da autonomia da vontade e obrigatoriedade dos contratos (Lenza,
2011, p. 686-687). Importante enfatizar a correlacdo feita por Alves (2012, p. 467) com relacdo ao
principio da funcdo social do contrato afirmado que “por identidade dialética, guarda intimidade
com o principio da ‘funcao social da propriedade” previsto na Constituigao Federal”.

O orgdo regulador das relacdes atinentes a propriedade industrial, que por determinacgéo
legal avoca para si a competéncia de registro e averbagédo dos contratos, recebe a chancela do poder
judiciario para uma intervencdo maior. Analisando-se 0s acordaos proferidos entre os anos de 2010
a 2020 pelo STJ, verificando-se o posicionamento no sentido de conferir ao INPI a faculdade de
limitar a autonomia da vontade privada no intuito conferir significativa relevancia social a
propriedade, de modo que “deve-se criar condi¢Bes para que ela seja econémica, Util e produtiva, e
que atenda ao desenvolver econdmico e os reclamos da justi¢a social” (BORTOLINI, 2012, p.01).
Entende-se assim que fica ao crivo da autarquia federal de protecdo e regulacdo da propriedade
intelectual equalizar as relacGes e intervir sempre que a fungéo social dos contratos e da propriedade
ndo estiverem sendo respeitadas, no sentido de equilibrar relacdes, estabelecer a paz social e
promover o desenvolvimento econdmico.
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5 Concluséao

Entabulando-se negdcios juridicos com obrigacdes e direitos reciprocos, estabelece-se
normas e direcionamento para a efetivacdo de um determinado objeto, fazendo-se necessério a
celebracdo de um contrato. No caso dos contratos de transferéncia de tecnologia e mais
especificamente os contratos de cessdo e de licenca da marca, a decisdo de com quem contratar,
como contratar e as condi¢des para efetivacdo do que foi avencado atendem a autonomia das partes
para estabelecer inicialmente as bases do que fora combinado. Entretanto, deve-se tambem
responder, subjugar-se aos principios que orientam a ordem publica e protegem a boa-fé e a
finalidade social tanto do que estd sendo contratado e como do instrumento juridico norteador da
relacéo.

Em que pese a autonomia da vontade e a obrigacdo de cumprimento das obrigagcfes serem
principios basilares da contratacdo, ndo sdo absolutos e sofrem restricdes de principios maiores e
representativos da vontade e necessidade néo de partes figurantes de um instrumento de efetivacéo
de negdcio juridico, mas que representam o interesse de uma coletividade, no intuito de manter o
equilibrio que preserva a paz social.

Por seu turno a atuacdo dos Estado Juiz confere a seguranca juridica que a legislacdo vigente
ndo foi capaz de conceder. Frente aos principios protetores da ordem publica e da funcdo social do
contrato e da propriedade, a autonomia da vontade para explorar sem limites o direito de dominio
sobre a cessdo e licenca da marca e de outros ativos de propriedade intelectual alienaveis mediante
contrato de transferéncia de tecnologia encontra seus limites e contornos. Nao podendo, assim, 0s
extrapolar sem que haja uma intervencao capaz de mitigar o seu querer.

Em que pese a interpretacdo extensiva da legislacdo federal que regulamenta a atuacdo do
INPI e da posicdo do STJ de que essa atuacdo traria seguranca juridica, ndo se pode deixar de
observar que uma legislacdo mais clara e que pontuasse exatamente os poderes do Orgdo de
protecdo da propriedade industrial, traria muito mais seguranca juridica as relagdes particulares para
cessdo e licenciamento dos direitos de uso da marca, sem a possibilidade de modificagdes
unilaterais promovidas pela autarquia federal em clausulas previamente acordadas.

Pondera-se que o principio da legalidade insculpido na Constituicdo Federal de 1988
determina que o Estado tem sua atuacdo determinada pela lei, de sorte que enquanto o cidadédo faz
aquilo que a lei ndo o proibe, o Estado tem sua acao limitada pela norma legal, pois s6 pode agir de
acordo com aquilo que a lei o permite fazer, determinando-se objetivamente o que seria modificado
num contrato ou mesmo no que o INPI pode intervir. Quando 0s contratantes sabem exatamente 0s
limites da atuacdo estatal e o que podera sofrer alteracdo com essa intervencao, as relaces ficam
mais seguras e o que foi voluntariamente acertado entre as partes ndo sofrerd mudancas inesperadas,
0 que por seu turno fatalmente poderd conferir solidez e certeza aos direitos, expectativas e
obrigacdes que se originam de uma relagéo contratual.
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