COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA E
COMERCIO

PROJETO DE LEI N® 2.293, DE 2003

Acrescenta paragrafo Gnico ao art. 211
da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que
regula direitos e obrigacdes relativos a
propriedade industrial.

Autor: Deputado Jorge Alberto
Relator: Deputado Bernardo Ariston
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O proposito fundamental do Projeto de Lei n°® 2.293/03 é o
de assegurar que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) apenas
realizard o registro dos contratos de transferéncia de tecnologia do exterior para o
Brasil apds analise, avaliacdo e aprovacdo dos mesmos. Desta forma, um
contrato de transferéncia de tecnologia s6 poderia comecgar a gerar efeitos no
sentido da possibilidade de remessa de royalties ao exterior e da dedugéo dessas
despesas para fins fiscais ap0s aqueles procedimentos estarem concluidos.

A alteracdo proposta se realizaria através da inclusdo de
um novo paragrafo no artigo 211 da Lei n® 9.279, de 1996.

E o Relatorio.



II-VOTO DO RELATOR

Antes de avaliar a mudanca proposta, cabe resgatar a
alteracdo introduzida pela Lei n°® 9.279/96 na regulamentacdo dos contratos de
transferéncia de tecnologia do Pais.

A Lei n°® 5.648, de 11 de dezembro de 1970 definia, em seu
artigo 2°, que “o INPI tem por finalidade principal executar, no &mbito nacional, as
normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funcéo social,
econOmica, juridica e técnica”. Ademais, no paragrafo Unico deste artigo, definia
gue “o INPI adotard, com vistas ao desenvolvimento econémico do Pais, medidas
capazes de acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer
melhores condi¢cdes de negociagao e utilizacdo de patentes”.

Esses dispositivos conferiam um forte poder de intervencao
ao INPI nos contratos de transferéncia de tecnologia ao Brasil, julgando quais
seriam positivos ou ndo ao “desenvolvimento econémico do Pais”, determinando
mudancas em suas clausulas e fixando o maximo que se poderia enviar ao
exterior a titulo de royalties.

Esse dispositivo foi suprimido pela Lei n® 9.279/96 com a
redacdo dada pelo seu art. 211, no qual define-se que o papel do INPI seria o de
meramente registrar tais contratos sem entrar no mérito de quais seria
apropriados ou ndo ao desenvolvimento econémico do Pais, sem poder mais
contestar esta ou aquela clausula, inclusive aquela relativa ao maximo que
poderia ser transferido ao exterior a titulo de royalties.

De fato, dentro do novo paradigma de desenvolvimento
nacional, ndo caberia ao INPI definir como deveria se processar a transferéncia
de tecnologia, em virtude do custo associado a elevada possibilidade de o
investidor simplesmente desistir da negociacdo em funcdo de uma intervencao
exagerada do 6rgdo. Afinal, o novo entendimento, que nos parece correto, € o de
gue, nesse caso, 0 setor privado estara sempre melhor capacitado para avaliar e
analisar as virtudes da tecnologia a ser transferida e as clausulas contratuais
envolvidas do que a burocracia governamental. Em casos especiais nos quais a
Otica privada ndo estiver perfeitamente alinhada com a Gtica publica/social, a
intervencdo estatal no contrato se realizaria através de outro tipo de 6rgdo que

ndao o INPIl. Por exemplo, no caso de a transferéncia de tecnologia gerar



problemas ambientais, 0 6rgdo mais apropriado para avaliar a transacédo e o
contrato poderia ser o IBAMA, n&o o INPI.

Nesse contexto, a alteracdo proposta no presente Projeto
de Lei pode ser interpretada de duas formas. A primeira seria a de que a “andlise,
avaliacdo e aprovacao” dos contratos, prevista na proposta, ndo implicara a volta
ao “dirigismo estatal’ anterior & Lei n°® 9.279, de 1996. Dessa forma, o 6rgéo
continuaria realizando o mesmo tipo de andlise que ja vem fazendo, com os
mesmos 30 dias de prazo, que vem cumprindo, em geral, de forma rigorosa e
competente. Nessa interpretacdo mais “benigna”, a mudanca seria anddina, pois
apenas resultaria em mera inscricdo em lei daquilo que o 6rgédo ja se encontra
fazendo, sem maiores questionamentos por parte do setor privado. Na verdade,
nos ultimos dez anos, a acdo do INPI tem se desburocratizado enormemente,
com reducdo dos prazos de analise, que antes levavam até 2 anos de tramite no
orgao.

Na segunda hipdtese, menos “benigna”’, a mudanca pode
acabar sendo interpretada de forma demasiadamente abrangente, implicando, na
pratica, uma volta a um dirigismo excessivo do Estado no processo de
transferéncia de tecnologia, com efeitos nefastos para 0s investimentos,
especialmente estrangeiros. Neste contexto, a mudanca seria ndo recomendada.

De outro lado, a justificacdo do Projeto de Lei em tela
destaca que o reforco do poder do INPI no processo de transferéncia de
tecnologia teria o0 objetivo de evitar evasao fiscal no pagamento de royalties.

De fato, essa € uma preocupacao legitima. E usual, entre
matrizes e filiais de empresas multinacionais, a utilizagdo de contratos de
transferéncia de tecnologia como forma de planejamento tributario. Como os
precos firmados nesses contratos ndo sao “precos de mercado”, dado que sao
fruto de uma transacdo dentro de uma mesma firma, esse tipo de pratica tende a
ser facilitada. Por exemplo, quando uma filial contrata uma tecnologia com a sua
matriz, isso envolve ndo apenas a transferéncia de tecnologia em si, mas também
a importacdo de insumos, partes, maquinas e equipamentos associados. E
racional para a empresa atribuir um preco menor para esses ultimos de forma a
reduzir a base de calculo do valor devido em termos de Imposto de Importacao,
IPI e ICMS, o que € mais comumente chamado de “precos de transferéncia”. De
outro lado, é racional compensar aquela redu¢cdo com um “preco” da tecnologia
maior, pois 0 pagamento de royalties entrara como custo para a filial, podendo



ser deduzido no célculo do Imposto de Renda. A remessa de royalties, por sua
vez, tende a ser um substituto menos oneroso do ponto de vista fiscal do que a
simples remessa de lucros. Ou seja, ha um atrativo para que os lucros sejam
remetidos para o exterior “travestidos” de royalties.

E fato que essa pratica tem limites. A Lei 4.131/62 define
um limite maximo de remessa de royalties de 5%, como propor¢do das vendas
liquidas. A Portaria 436 de 1958 do Ministério da Fazenda e suas posteriores
modificagcdes define limites ainda menores, definidos setor a setor, que variam
entre 1% e 5%.

No entanto, mesmo dentro desses limites, muitas empresas
séo ainda capazes de escapar de uma boa parte da tributacdo. O maior problema
é a falta de informacgéo acerca dos contratos de transferéncia de tecnologia por
parte da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda (SRF/MF), para
melhor fiscalizar esse tipo de pratica. Nao € por outra razao que este 0rgao e o
INPI estdo, correntemente, negociando um convénio de intercambio de
informacdes visando a equipar melhor a ambos no exercicio de suas funcbes nas
respectivas esferas de competéncia.

Em reunido com técnicos da SRF/MF, no entanto, chegou-
se a conclusdo de que o eventual fortalecimento do poder interventivo do INPI
nos contratos de tecnologia ndo alteraria esse problema de informacdo da parte
do primeiro 6rgdo. Na verdade, uma medida bem mais simples e sem risco de
implicar um retrocesso na regulacédo da transferéncia de tecnologia para o Pais
seria assegurar, por lei, um fluxo de informacfes adequado sobre os contratos de
transferéncia de tecnologia. E isso, de modo algum, demandaria qualquer poder
além daquele que o INPI ja detém referente aos dados relativos aos certificados
de averbacao de transferéncia de tecnologia.

Ou seja, o instrumento proposto para enfrentar o problema
fiscal apontado ndo é adequado e tem fortes contra-indicacBes, enquanto que
uma medida legal bem mais apropriada ao objetivo em tela, e ainda sem
potenciais efeitos colaterais negativos, seria a inclusdo de uma determinacao
legal de envio regular de informacdes do INPI a SRF/MF.



Nesse sentido, votamos pela aprovacdo do Projeto de
Lei n°® 2.293, de 2003, de acordo com o Substitutivo em anexo, que busca
aperfeicoar a proposicao .

Sala da Comissao, em de de 2004.

Deputado Bernardo Ariston
Relator

2004_3072



