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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EM CONTRATOS INTERNACIONAIS DE
FORNECIMENTO - DESENVOLVENDO A INDUSTRIA LOCAL

TECHNOLOGY TRANSFER IN SUPPLY INTERNATIONAL AGREEMENTS —
DEVELOPING THE LOCAL INDUSTRY

RESUMO: A transferéncia de tecnologia é necessaria para a
execucao de contratos de fornecimento de equipamentos, por meio
de patentes ou know-how, tendo em vista sua necessidade para a
operagdo e manutencdo regular do equipamento por parte do
contratante, inclusive para além do prazo de garantia. Nao obstante,
os termos e condi¢bes da transferéncia de tecnologia ndo sdo
adequadamente estabelecidos nos contratos celebrados pelos
contratados. A fim de evitar futuras controvérsias sobre essa
questdo, é obrigatoria a disposicao pontual dos artigos relacionados
a transferéncia de tecnologia no contrato celebrado pelas partes. A
previsdo dos termos apropriados de transferéncia de tecnologia em
contratos internacionais é Gtil para melhorar a industria local e o
desenvolvimento do pais. Nesse sentido, o presente trabalho visa a
pontuar, a partir do método dedutivo, de que forma e sdo fixadas as
condicBes referentes & transferéncia de tecnologia em contratos
internacionais de fornecimento de equipamentos celebrados no
Brasil, bem como as possibilidades de compreenséo de tal dindmica
como instrumento de desenvolvimento, a partir da transmisséo de
conhecimento oriundo de paises desenvolvidos aos paises em
desenvolvimento. Para tanto, em sua primeira se¢ao, busca perceber
a correta compreensdo do atual panorama de conformacéo da
sociedade — a sociedade da informagdo — em suas origens,
caracteristicas e dindmicas, assim como do proprio conceito de
desenvolvimento. Em seguida, na segunda parte, relaciona referidos
temas em uma andlise que compreende sua complexidade,
apresentando as formas de transferéncia de tecnologia usualmente
contratadas em especifico, por meio de contratos de fornecimento
de equipamentos de engenharia.
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ABSTRACT: Technology transfer is necessary for the
accomplishment of equipment supply agreement, either using
patents or know how process. This operation serves to the regular
equipment operation and maintenance by contractor also to permit
the regular execution of the equipment further the guarantee term.
Notwithstanding, the terms and conditions of technology transfer
are not properly settle in the agreements executed by contractors.
In order to avoid future controversies about this question is
mandatory the punctual disposition of the articles related to
technology transfer in the agreement executed by the parties. The
appropriated terms of transfer of technology in international
contracts is helpful to improve the local industry and the
development of the country. In this sense, the present work aims to
present, from the deductive method, how the conditions related to
the transfer of technology in international contracts of equipment
supply in Brazil are set, as well as the possibilities of understanding
such dynamics as instrument of development, from the transmission
of knowledge from developed countries to developing countries. For
this purpose, in its first section, it seeks to verify the correct
understanding of the current panorama of the formation of society -
the information society - in its origins, characteristics and
dynamics, as well as the concept of development itself. Then, in the
second part, it relates these themes in an analysis that understands
its complexity, presenting the forms of transfer of technology usually
contracted in specific, through contracts of supply of engineering
equipment.
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INTRODUCAO

O presente trabalho visa a pontuar, de maneira sucinta, a partir do método dedutivo, de
que forma e com base em quais critérios juridicos séo fixados os termos, condicGes e clausulas
referentes a transferéncia de tecnologia em contratos internacionais de fornecimento de
equipamentos celebrados no Brasil, bem como as possibilidades de compreensdo de tal
dindmica como instrumento de desenvolvimento, a partir da transmissdo de processos,
informacgdo e conhecimentos oriundos de paises desenvolvidos (geralmente detentores da
tecnologia) aos paises em desenvolvimento.

Todavia, a correta compreensdo do panorama demanda uma revisdo tedrica acerca do
atual modelo de conformacdo da sociedade — a sociedade da informacdo — em suas origens,
principais caracteristicas e dindmicas, assim como do préprio conceito de desenvolvimento, a
fim de que se possa, posteriormente, relacionar referidos temas em uma analise que compreenda
sua inter-relacdo e complexidade.

Assim, o primeiro topico se ocupara em apresentar 0s aspectos conceituais necessarios
ao entendimento do tema proposto. O segundo, por sua vez, se debrucara especificamente sobre
0s contratos em tela, de modo a verificar as possibilidades de pactuacdo da transferéncia de
tecnologia e suas principais consequéncias.

A segunda parte deste artigo, por sua vez, apresentard as formas de transferéncia de
tecnologia usualmente contratadas em especifico, de forma consequente, por meio de contratos

de fornecimento de equipamentos de engenharia.
1 TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE DA INFORMACAO
1.1 Aspectos Conceituais da Sociedade da Informacéo

A compreensdo do tema proposto no presente texto ndo dispensa a observagao, por mais
cliché que ela possa parecer, dos processos que culminaram em uma nova conformacéo da
sociedade e das formas de organizacao social, reunidos no conceito de sociedade da informacéo.

Primeiramente, deve-se remontar ao que se convencionou denominar de fenémeno (ou
processo) de globalizacdo, ante sua indelével caracteristica de aproximacdo espacial e de
compressdo temporal, numa referéncia ao modo como a comunicagdo eletronica instantanea

vem desgastando as limitacGes da distancia e do tempo na organizagéo e na interacdo sociais
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(HELD; MCGREW, 2001, p.11).

O desenvolvimento das tecnologias da informacdo e do conhecimento
(telecomunicagdes, computador, internet etc.) ocasionou um incremento da interligacéo entre
as diversas localidades, bem como a reflexividade de tais fluxos de comunicacéo, trazendo a
tona uma serie de novas realidades em escala global (GIDDENS; 2000, p. 20). As implicacdes
dessa nova realidade se fazem sentir tanto no mercado e no mundo dos negdcios, quanto nos
aspectos mais cotidianos da existéncia (BAUMANN; 1999, p.7).

Os habitantes do planeta, assim, passaram a interagir em niveis crescentes. As trocas
culturais adquiriram uma dimensao nunca antes vista e se passaram a se desenrolar com rapidez
e abrangéncia. Igualmente, os mercados, dada a mobilidade inerente ao capital, assinalaram
uma presenca significativa por todo 0 mundo, transnacionalizando as cadeias produtivas e as
relagbes de consumo, bem como possibilitando a realizacdo instantanea de investimentos em
fundos e bolsas de todos os paises neles inseridos (CORREA; 2004, p. 233).

A sociedade da informacdo se insere precisamente nesse contexto do fenémeno da
globalizacdo, uma vez que sua existéncia e consolidacdo enquanto modelo social decorre de
relagdes e estruturas desenvolvidas no &ambito das transformagdes civilizacionais
experimentadas nos ultimos anos. lIgualmente, a sociedade da informacdo pode ser
caracterizada a partir desse panorama, revelando, como decorréncia desse mesmo incremento
tecnoldgico, a conformacao diversas vias interligadas de comunicacéo digital e o amplo recurso
a meios informaticos, ocasionando, por conseguinte, uma énfase na valorizacdo do
conhecimento, da pesquisa e da informacado (WACHOWICZ; 2006, p. 72).

Dessa forma, as noc¢des de acesso e de rede ganham especial relevo, figurando agora
como conceitos operacionais que revelam ndo sé possibilidades de compreensdo da dinamica
dos meios de comunicagdo, mas sim como elementos fundamentais para a consolidagéo de um
novo modelo organizacional da sociedade, em superacdo ao modelo de sociedade industrial.

Se antes 0 ambiente da fabrica e os modelos de gerenciamento da producéo industrial
verberavam na propria organizacdo das instancias de relaces sociais e trocas interpessoais,
atualmente sdo os fluxos de informacéo disponibilizados em rede, bem como as possibilidades
de acesso a tais fluxos, que d@o o tom da organizacdo da sociedade e de suas dindmicas sociais.
Com efeito, da mesma forma que a energia elétrica viabilizou a industria como modelo
socioeconémico, a internet passou a ser a base tecnoldgica para a forma organizacional da era
da informacéo: a rede (CASTELLS; 2003, p. 7).
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Para CASTELLS (2003, p. 7), a rede possui muitas vantagens como ferramenta de
organizacdo em virtude de sua inerente flexibilidade e adaptabilidade, em oposicao a estruturas
centralizadas e verticalizadas. Porém apresenta dificuldades em coordenar fungdes e concentrar
recursos em metas especificas. Todavia, em virtude das novas tecnologias de comunicacdo e de
informacdo, tem sido possivel a rede, enquanto modelo de organizacdo, manter suas qualidades
e agregar em si tarefas de coordenacéo e administracdo. Tem sido possivel congregar a estrutura
descentralizada de execucdo de tarefas com decisGes coordenadas, a expressdo individualizada

e a comunicagéo global.

1.2 A Tecnologia como Base e como Destino da Sociedade da Informacao

A contextualizagéo realizada no item anterior permite que se perceba prontamente o
lugar de destaque assumido pela tecnologia (sobretudo pela tecnologia da informacgéo e do
conhecimento) em todo esse novo cenario. Tanto a ideia de fenbmeno da globaliza¢do quanto
a nocdo de sociedade da informagdo comportam em seu amago o desenvolvimento tecnoldgico,
sempre concebido como instrumental basilar a todas as transformacgfes simbolizadas por
aqueles dois conceitos.

Ademais, também é necessario frisar que

a tecnologia ocupa papel de inegavel proeminéncia no contexto sécio-econdmico. No
plano empresarial, ¢ ela fator que garante a conquista de novos mercados, bem como
a manutencdo do agente econémico em um contexto cada vez mais competitivo. Pelo
prisma do Estado e da sociedade, observa-se que a detencdo da tecnologia é critério
fundamental para uma adequada insercdo no cenario internacional, e também que
essa, quando adequadamente utilizada contribui sobremaneira para o bem-estar de
seus cidaddos. (KEMMELMEIER; SAKAMOTO, 2006, p. 129)

H4, portanto, uma dupla dimensdo da tecnologia a ser compreendida: como ferramental
necessario as transformacgdes que originaram o novo modelo social; e como ativo, vetor de
desenvolvimento econdmico e social. Ou seja: no panorama da sociedade da informacéo, a
tecnologia (ou ainda as tecnologias) da informacdo e do conhecimento, além de ter propiciado
aamplificacdo do fendmeno da globalizagéo e a transposicao da sociedade industrial, apresenta-
se como um dos principais instrumentos de geracao de riqueza e de desenvolvimento.

Todavia, sempre gque se adentra nessa segunda dimenséo de abordagem da tecnologia,

isto é, sempre que se analisam as perspectivas de desenvolvimento a partir da tecnologia, uma
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série de questdes naturalmente vem & tona. Antes de tudo, é necessario conceber a tecnologia
como inserida no espectro das obras intelectuais (cuja producéo é especialmente estimulada
pelo panorama da Sociedade da Informacdo — WACHOWICZ, 2006, p. 71), as quais sao, por
sua vez, reguladas pelo direito sob o instituto da propriedade intelectual, que regula tanto a
prote¢do juridica quanto as formas de transmissdo e de cessdo de referidas obras intelectuais
(contra seu uso indevido e desautorizado).

As relacdes juridicas envolvendo a tecnologia encontram-se disciplinadas por regras e
principios que buscam regulamentar sua criacao e exploracdo. Em virtude do proprio fenémeno
da globalizacdo, essas relacBes juridicas podem ocorrer ndo s6 no panorama nacional
(circunscrita as fronteiras do Estado), mas também (e cada vez mais) internacional (quando
desbordam dos limites estatais). Da mesma forma, a depender do ambito da relacdo, sua
regulamentacdo pode se dar tanto pelo direito interno quanto pelo direito internacional.

A transferéncia de tecnologia (objeto do presente trabalho) se insere nesse contexto,
devendo ser entendida como "um conjunto de atividades e processos por meio do qual uma
tecnologia (incorporada em produtos e novos processos, ou desincorporada em formas tais
como conhecimento, habilidades, direitos legais etc.) é passada de um usuério para outro"
(BESSANT; RUSH, 1993, p. 80), ou ainda como a aquisi¢do, entendimento, absorcéo e
aplicacdo de uma tecnologia ou de um processo tecnoldgico (CYSNE, 1996, p. 3).

Quando essas relaces juridicas de transferéncia de tecnologia se ddo em nivel global,
surge justamente a relagdo que se busca perceber no presente estudo, aplicada aos contratos
internacionais de fornecimento de equipamentos. Nesse contexto, justamente diante das
evidentes assimetrias do sistema internacional, estampadas nas relacBes entre paises
desenvolvidos e paises em desenvolvimento, necessaria se faz uma analise mais acurada, que
busque justamente aliar os fluxos de transferéncia de tecnologia em referidos contratos ao
processo de desenvolvimento desses Ultimos, equacionando o viés protetivo do direito da
propriedade intelectual e a necessidade de acesso e difusdo da informacéo e do conhecimento
contido nas patentes e no know how ventilados por meio de tais contratos.

Isso porque, na grande maioria dos casos, trata-se de transferéncia de tecnologia cujos
transmissores s@o oriundos de paises desenvolvidos e os receptores localizados em paises em

desenvolvimento.
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1.3 Transferéncia de Tecnologia e Desenvolvimento

E necessario, quando se fala em tecnologia e, consequentemente, em transferéncia de
tecnologia, que se tenha em conta uma compreensdo de sua importancia para o
desenvolvimento. Porém, antes de tudo, é necessario compreender o que pode ser entendido
como desenvolvimento, a fim de que se possa perceber e analisar 0s impactos e contributos da
transferéncia de tecnologia na conformacéo de sociedades desenvolvidas.

Dentre as vérias vertentes tedricas a se debrucar sobre a matéria e diversos significados
empregados ao conceito em questdo, o presente texto abordara o desenvolvimento como sendo
um processo de expansao das liberdades reais que as pessoas podem desfrutar (SEN, 2010, p.
52).

Quer-se estabelecer uma concepgdo de desenvolvimento para além de um enfoque
reducionista, o qual busca identificar desenvolvimento com meros crescimento econdémico,
aumento de renda, avanco tecnoldgico ou modernizacdo, quando, na verdade, todos esses
elementos devem servir como meio de expandir as liberdades humanas, as quais ndo dependem
somente da conjuntura econdmica, mas também de outros fatores, tais como culturais, sociais,
politicos, bem como dos direitos civis etc. (SEN, 2010, p. 32).

Assim, engquanto meio (e ndo fim), as oportunidades de acesso e participacdo no
comércio e na producdo, isto €, nos mercados, podem auxiliar, potencializar, a geracdo de
riqueza individual, além de recursos publicos para o0s servicos sociais (SEN, 2010, p. 25). Nao
se pode, contudo, incorrer no equivoco de identificar o crescimento econdmico com o conceito
de desenvolvimento. A ideia de crescimento econdmico € mais restrita, ligada diretamente ao
incremento financeiro daqueles que possuem as condi¢des matérias de gerar riqueza, como bem
explicam BARRAL e PIMENTEL (2006, p. 27):

O crescimento econémico, que é quantitativo, por suposto ndo é sinénimo de
desenvolvimento. As mega-empresas, que patrocinam pesquisas, que combinam
recursos publicos e privados, sdo também as que mantém a posse e a propriedade da
tecnologia de ponta. Calculam todos os detalhes dos seus custos e lucros,
pressionando 0Ss governos a exigir mais protecdo e assegurar o reembolso do
investimento com dividendos substanciais.

O conceito de desenvolvimento é, pois, notadamente mais amplo e deve estar atrelado

a ideia de liberdade.
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Por sua vez, a transferéncia de tecnologia pode assumir a posi¢do de importante
instrumento de desenvolvimento, na medida em que, quando efetivada de maneira a ndo tornar
0 receptor um mero dependente do conhecimento produzido pelo transmissor, podera prover
liberdade e autonomia de produgéo.

Todavia, cumpre aqui realizar uma importante distingdo. Deve-se ter em conta que

o desenvolvimento tecnolégico esta diretamente relacionado ao desenvolvimento
social. Porém, a relacdo de dominio e dependéncia tecnoldgica gera um circulo
vicioso, principalmente quando essa transferéncia de tecnologia ndo vem
acompanhada de investimento em pesquisa, principalmente universitaria, e esta
destituida de carater de colaboracéo, para que no futuro essa relacdo de dependéncia
dé lugar a uma relagdo de cooperacgdo cientifica ou tecnoldgica. (ROCHA, 2006, p.
154).

Ou seja: a transferéncia de tecnologia deve ser buscada ndo para manter a submissao
(garantida, no caso, pelos instrumentos juridicos de protecdo da propriedade intelectual) mas
antes para estimular a colaboracgdo. Caso contrario, ndo se poderéa falar de sua utilizagdo como
vetor de desenvolvimento, uma vez que ancorada claramente em uma pratica oposta a
ampliacdo da liberdade.

Apresentando um panorama um tanto quanto pessimista, fulcrado justamente nessa
nocdo de dependéncia, MELLO (1993, p. 181) entende que um dos grandes problemas do
Direito Internacional Econdmico e da nova ordem econdmica internacional é a transferéncia de
tecnologia, que os paises ricos so transferem aos pobres quando ela se encontra ultrapassada.
Para o autor, a transferéncia de tecnologia realizada na sociedade internacional ndo atende aos
paises pobres e sofre uma série de criticas, pois, na maioria das vezes, ndo beneficia toda a
sociedade do Estado, mas é feita apenas em proveito de uma filial ou subsidiaria de uma
empresa cuja matriz esta no exterior. Da mesma forma, a transferéncia é quase sempre de
técnicas consideradas obsoletas, pois a tecnologia transferida nem sempre é a que atende as
necessidades do desenvolvimento, além de o preco da transferéncia ser muito elevado para os
paises pobres. Conclui, entéo, que o processo de transferéncia de tecnologia acaba por aumentar
a dependéncia dos paises pobres.

Nada obstante, constata-se que,

apesar de a transferéncia tecnologica dos paises desenvolvidos para aqueles em
desenvolvimento ter representado uma importante e necessaria contribuigdo para que
0s paises periféricos alcancassem um certo grau de desenvolvimento econdmico, este
mesmo mecanismo de inovacdo tem tornado estes paises tecnologicamente
dependentes dos paises centrais, uma dependéncia que gravemente afeta seu
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desenvolvimento social e que, além disto, tem se tornado dificil de ser superada.
(CYSNE, 1996, p. 8).

Pode-se compreender, portanto, que a transferéncia de tecnologia, para que possa ser
utilizada como um instrumento de desenvolvimento, pressupde que a ideia de colaboracgéo (com
a possibilidade de realizacdo de pesquisas que ampliem as possibilidades de utilizacdo dos
processos e conhecimentos transmitidos) venha a suplantar a nogao pura e simples de protecao
a propriedade intelectual. De fato, 0 aumento da protecdo a tecnologia nédo significa que haja
sua efetiva transferéncia, a qual somente sera viabilizada de modo compativel ao
desenvolvimento mediante a capacitacdo tecnologica dos centros de pesquisa local nos paises
em desenvolvimento (BARRAL; PIMENTEL, 2006, p.12), de modo que estes venham nédo sé
mais a verberar o que é desenvolvido fora, mas possam digerir e incrementar 0S processos e
conhecimentos transmitidos.

Nesse sentido,

é largamente aceito que existe uma relacdo forte entre a autonomia tecnoldgica e
econdmica de um pais e sua capacidade para desenvolver pesquisas cientificas e
tecnoldgicas e criar condigdes para solucionar problemas técnicos, econdmicos e
sociais. Esta autonomia € fundamental para o desenvolvimento de todos os niveis da
sociedade. O essencial é que o resultado de tais pesquisas possa ser facil e rapidamente
transferido e absorvido pelos setores econdmicos e sociais. Para tanto, fundamental
que um corpo estruturado de conhecimento possa dar ao pais a capacidade necesséria
para produzir, transferir e/ou absorver novas tecnologias e/ou processos tecnoldgicos
e, assim, gerar solucdes para 0s seus problemas diarios. (CYSNE: 1996, p. 7).

A transferéncia de tecnologia, sobretudo em contratos internacionais de fornecimento
de equipamentos, deve estar atrelada, portanto, a esse panorama de desenvolvimento enquanto
ampliacdo da liberdade.

O proximo tépico analisara especificamente as maneiras de estipulacdo apropriada de

termos e clausulas de transferéncia de tecnologia em tais contratos, bem como seu proveito

como potencializados da industria local e, por conseguinte, do desenvolvimento do pais.
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2 CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

2.1 Aspectos Conceituais

Considera-se tecnologia todo o conhecimento e informacéo capaz de agregar vantagem
competitiva no setor comercial ou industrial. Neste sentido, conhecimento é entendido como o
saber tecnoldgico e cientifico, seja no dominio tedrico ou préatico, enquanto que informacao é o
conjunto de esclarecimentos que permite a utilizagdo do conhecimento. (FLORES, 2008, p. 45)

Além disso, verifica-se a importancia da tecnologia ndo apenas como um bem imaterial,
negociavel e capaz de servir como mote ao desenvolvimento industrial, mas também a aplicacéo
desta em outros projetos. Neste sentido, necessario acrescentar que “se trata de conhecimento
tedrico ou pratico, que, por si s4, ou com o auxilio de equipamento adequado, permita a
realizacdo de instalacbes ou servicos condizentes a obtencdo de um produto, projeto e/ou a
construcdo de um equipamento.” (ZABALO VIDAURRAZAGA, 1975, p. 235)

Assim sendo, a tecnologia representa um ativo de grande importancia para os setores
econdmicos, tanto aqueles envolvidos na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, ou
no seu aprimoramento, quanto para os envolvidos com a aplicacdo da tecnologia em bens e
Servicos.

Ja a propriedade intelectual pode ser definida como uma categoria de direitos
intangiveis que protegem produtos comercialmente valiosos do intelecto humano. De acordo
com GARNER (2009, p. 27), “a categoria compreende principalmente direitos de marcas,
direitos autorais e patentes, mas também inclui direitos de segredos comerciais, direitos de
publicidade, direitos morais e direitos contra a concorréncia desleal”.

Sendo atribuido a propriedade intelectual o carater de direito patrimonial, é possivel que
o titular, por meio de um negocio juridico licito, tendo sido ajustado o preco e condicdes
negociais, transmita ou autorize a exploracgao por terceiros. (PIMENTEL; BARRAL, 2007, p.
16).

Destaca-se que a transmissdo de tecnologia ndo significa a mudanca do possuidor ou
detentor da tecnologia, mas o repasse do conhecimento utilizado na ciéncia aplicada a técnica,
seja industrial ou de servigos.

Estes instrumentos de transferéncia tanto podem regular o repasse de tecnologia

patenteada como ndo patenteada, ou ainda mistos, relacionados a tecnologia sob patente em
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conjunto com tecnologia ndo patenteada, protegida apenas pelo instrumento do segredo,
conforme acordado entre as partes. O exemplo citado por FLORES (2008, p. 75) é a cessdo de
direitos patenteados e o fornecimento de know how por meio da prestacéo de assisténcia técnica
ou treinamento de recursos humanos.

Na hipotese de o0 objeto contratual estar protegido por uma patente de invencéo, este
conhecimento tecnoldgico deve, obrigatoriamente, conter os elementos exigidos pelo Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) para que seja reconhecido como tal, sendo estes: (i)
novidade; (ii) atividade inventiva; e (iii) aplicabilidade industrial. Para FLORES (2008, p. 70),
¢ necessario “que reuna no objeto a viabilidade industrial, que ndo seja um conhecimento do
estado da técnica e de reconhecimento por um técnico no assunto e que traga na esséncia algo
de inovador.”

Nesse sentido, o direito de impedir os outros de fazer, usar, comercializar, vender,
oferecer para venda ou importar uma invencdo por um periodo especificado, concedido pelo
governo federal ao inventor se o dispositivo ou processo for novo, Gtil e ndo 6bvio. Por outro
lado, para as tecnologias ndo patenteadas, a protecdo concedida pelo Estado é conhecida como
know how, que pode ser definida como "as informagdes, conhecimentos préaticos, técnicas e
habilidades necessarias para alcancar algum fim pratico, especialmente Na industria ou na
tecnologia. O know how é considerado propriedade intangivel na qual os direitos podem ser
comprados e vendidos” (GARNER, 2009, p. 50).

N&o obstante, como um bem imaterial, 0 know how pode ser totalmente transferido do
concedente para o beneficiario, com 0s mesmos direitos. Normalmente, em contratos de
fornecimento de transferéncia ndo s6 direitos de patente, mas também incluem em sua

negociacéo direitos de know how.
2.2 Formas de Transferéncia de Tecnologia

O contrato de transferéncia de tecnologia € o negécio juridico cujo objeto é a
transmissdo de bens imateriais (criacdes, segredos e software) protegidos por institutos de
propriedade intelectual ou de determinados conhecimentos técnicos de carater substancial e
secreto, ndo suscetiveis a protecdo estatal, mas com valor econémico.

Como definido pelo INPI, contratos de fornecimento de tecnologia séo aqueles por meio
dos quais sdo transmitidos conhecimentos e técnicas ndo amparados por direitos de propriedade

Cadernos do Programa de Pos-Graduagao em Direito PPGDir./JUFRGS5 | Edigao Digital | Porto Alegre | Volume XIl | Nimero 2 | 2017 | P.138-155

147



Cademos do Programe dekés Gradnaco THT R EITO/MIFRGS

intelectual — é a transmissdo de um procedimento ndo patenteavel, do know how — e que
necessitam da indicacdo precisa dos produtos e/ou processos, além da indicacdo do setor
industrial no qual seré aplicada a tecnologia.

Dentro deste contexto, os contratos de transferéncia de tecnologia, os quais preveem a
cessdo ou a concessao de licengas no &mbito da tecnologia, sdo vistos como instrumentos para
melhorar a eficiéncia econdmica e promover a concorréncia entre as empresas. Como exemplo,
neste sentido, pode-se citar o Regulamento da Comunidade Europeia CE 772/2004, o qual
expbe as vantagens destes contratos: (...) podem reduzir a duplicagdo em matéria de
investigacdo e desenvolvimento, reforcar os incentivos a favor de novas acGes de investigagédo
e desenvolvimento, promover a inovacao incremental, facilitar a disseminacdo de tecnologia e
fomentar a concorréncia no mercado de produtos.!

A inovacdo tecnoldgica é necessaria para o desenvolvimento e se impde como fator
relevante para obtencdo de resultados estratégicos, dentre os quais o aperfeicoamento de
produtos ou processos e reducdo de custos, propiciando maiores lucros ou também
possibilidade de adequacdo dos produtos ao mercado ou a legislacdo, especialmente ambiental
e do consumidor. (PRADO, 1997, p. 97).

Assim, para empresas que ndo detém capacidade técnica ou financeira para o
desenvolvimento de pesquisas na area, que ndo desejam assumir 0s riscos da pesquisa ou cujo
objeto ndo seja relacionado ao desenvolvimento de novas tecnologias, é indispensavel que tais
tecnologias sejam adquiridas por terceiros, ainda que por meio da contratacdo de fornecimento
de equipamentos que ja dispdem desta nova tecnologia.

A transferéncia de tecnologia representa beneficios ndo s6 para os adquirentes, como
também para os cedentes. Para o receptor, pode-se citar a aquisi¢ao de tecnologia que lhe traga
mais competitividade no mercado, como também o de completar seus proprios programas de
desenvolvimento. Para o concedente, por sua vez, apresentam-se como beneficios o
recebimento de royalties pela tecnologia transferida, possibilidade de utilizar as melhorias
realizados pelo adquirente, dentre outros. (ASSAFIM, 2005, p. 357)

Particularmente a licenga de conhecimento ou de know how constitui uma parte

importante dos acordos internacionais de transferéncia de tecnologia, a qual pode ser negociada

1 Ainda que os Regulamentos da Comunidade Europeia tenham incidéncia restrita a este bloco econdmico, neste
aritgo é utilizado como exemplo de regulamentacdo internacional a respeito do assunto.
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de forma independente ou em associa¢des com uma patente tecnoldgica.

Em se tratando de contratos de transferéncia de tecnologia como instrumentos de
desenvolvimento econémico, ha necessidade de uma contrapartida para o capital empregado
nos estudos e pesquisas investidas na nova tecnologia, 0 que € obtido, usualmente, por meio da
celebracdo de um contrato de transferéncia de tecnologia, mediante remuneracdo. Como
afirmam KEMMELMEIER e SAKAMOTO (2007, p. 136),

E usual que o detentor da tecnologia apresente interesse em permitir que outros se
utilizem daquela pagando-lhe a respectiva contraprestagdo pecuniéria, bem como ha
o0 interesse da outra parte em explorar essa tecnologia, evitando assim os custos da
pesquisa e desenvolvimento, mas beneficiando-se com seus resultados.

Assim, a empresa responsavel pela pesquisa, na qual foram investidos tempo e recursos
financeiros pretende recuperar o investimento aplicado, inclusive para que o capital possa ser
investido em outras pesquisas. Desta feita, os objetivos principais do desenvolver da tecnologia
podem ser apresentados como sendo: (i) maximizar a remuneracdo, mediante a otimizacéo de
sua exploracao; e (ii) utiliza-la como porta de entrada para novos mercados. (PRADO, 1997, p.
97).

No entanto, dentre os inconvenientes relacionados a transferéncia de tecnologia,
incluem-se as pretensdes egoistas dos transferentes, que longe de fomentar um verdadeiro e
eficiente desenvolvimento, procuram apenas acentuar a dependéncia industrial entre os paises,
prejudicando o pais receptor de tecnologia, pois uma politica demasiadamente permissiva pode
levar a submissdo ou dependéncia a tecnologia estrangeira, bem como a impossibilidade de
desenvolvimento de tecnologia propria (ASSAFIM, 2005, p. 359).

Ainda assim, de acordo com estatisticas do INPI os setores que mais transferem
tecnologia, de acordo com o registro dos contratos correspondentes, séo exatamente aqueles
gue tém maior volume de comércio. Ou seja, a transferéncia de tecnologia encontra-se
diretamente relacionada ao aumento do comércio e, consequentemente, ao desenvolvimento
econdmico.

Neste sentido, confirma-se, como afirmado por ASSAFIM (2005, p. 359) que o
progresso tecnoldgico é capaz de contribuir para aumentar o nivel da qualidade de vida da
humanidade, aumentando sua capacidade de consumo e tornando o trabalho mais digno.

Cadernos do Programa de Pos-Graduagao em Direito PPGDir./JUFRGS5 | Edigao Digital | Porto Alegre | Volume XIl | Nimero 2 | 2017 | P.138-155

149



Cademos do Programe dekés Gradnaco THT R EITO/MIFRGS

2.3 Transferéncia de Tecnologia por meio de Contratos de Fornecimento de Equipamentos

Grande parte da transferéncia de tecnologia € realizada por meio de contratos privados,
0s quais podem ser classificados em duas categorias: (i) aqueles que tém por objeto a
transferéncia de tecnologia, tal como a transmissdo de know how ou cessdo de patentes; (ii)
contratos que tém por consequéncia a transferéncia de tecnologia, tais como fornecimento de
equipamentos, turn key.

Neste caso, a transmissdo dos conhecimentos relacionados ao processo de
desenvolvimento tecnolégico é vinculada ao fornecimento de um bem ou prestagdo de um
servico. Assim sendo, o objeto contratual ndo é a transferéncia de tecnologia, mas esta se faz
indispensavel a consecucdo do contrato. Trata-se da negociacdo de tecnologia incorporada a
um bem material, ndo em estado puramente intelectual.

Nesta hipotese, a tecnologia ndo é o objeto do contrato, que pode versar tanto sobre
construcdo de complexos industriais (contratos de engenharia); distribuicdo de produtos;
franquias, fornecimento de bens, assisténcia técnica, consultoria, investimento e outros, sendo
a tecnologia necessaria para a consecuc¢do do objeto contratual. A exploragdo da tecnologia,
pelo cedente, se faz entdo de maneira indireta.

Neste sentido, afirma FLORES (2007, p. 92):

Muitos contratos realizam transferéncia de tecnologia de forma secundaria, pois o
objeto contratual é mais amplo e, na medida em que a negociacéo exige, a parte inclui
a transferéncia de tecnologia como objeto acessorio, parte do objeto principal. Esse é
0 caso dos contratos de franquia, de engenharia e projetos industriais, consorcios de
patentes, distribuicdo e desenvolvimento tecnoldgico.

Assim, o valor relacionado a transferéncia de tecnologia € incorporado ao valor dos bens
em negociacgdo, sendo que tanto o valor da tecnologia quanto dos bens negociados seguem as
regras do chamado bargain power respectivo do comprador e do vendedor (SANTOS, 1984, p.
125), o que por vezes dificulta ainda mais a transferéncia de tecnologia a paises menos
desenvolvidos, pois estes possuem menos capacidade de negociacao (bargain power).

No entanto, por se tratar de bem acessorio, 0s custos com pesquisa e desenvolvimento
da tecnologia sdo diluidos para os diversos equipamentos negociados com Varios receptores,
fazendo com que a tecnologia cedida seja remunerada de forma adequada, além de agregar

valor aos equipamentos negociados.
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Ocorre que a transferéncia de tecnologia entre paises desenvolvidos e menos
desenvolvidos, apresenta riscos, como o pagamento de royalties excessivos, a aquisi¢do de
tecnologia obsoleta e inacabada, além da subordinacdo da economia do pais receptor as grandes
poténcias. (ASSAFIM, 2005, p. 369)

Por conta disto, o papel do Estado é de extrema importancia, vez que a acao da iniciativa
privada nem sempre é suficiente para regular essa questdo. Assim, ndo sé por meio de leis
promulgadas pelo pais, mas especialmente por meio das agéncias reguladores instituidas no
Brasil, as quais condicionam a aprovacao de novos projetos com a garantia de que nestes sera
utilizada tecnologia compativel aquela utilizada nos paises cedentes de tecnologia. Tem-se
como exemplo a proibicdo de instalacdo de equipamentos que contenham tecnologia obsoleta,
obrigando que as empresas apenas importem equipamentos relacionados a energia, telefonia,
dentre outros, que contenham tecnologia atual, e ndo obsoleta.

No entanto, é indispensavel que, com estes equipamentos adquiridos, seja transferida
também tecnologia, pois a capacitacdo tecnoldgica é fundamental para que o receptor possa
gozar de autonomia, em relacéo ao transferente, quanto ao seu processo operacional, bem como
a realizacdo de adaptagdes e melhoramentos. (PRADO, 1997, p. 97)

Caso ndo ocorra, 0 receptor ndo s6 nao tera plenas condi¢des de gerir o bem adquirido,
decorrente da falta de competéncia técnica, como estara permanentemente dependente do
transferente, o que, para este, pode se mostrar uma excelente fonte de remuneracéo adicional,
de forma permanente, pela prestacdo de servicos de assisténcia técnica.

Nesse exemplo, a transferéncia de tecnologia nédo é utilizada para desenvolvimento da
industria e, de forma geral, do pais sede do receptor, mas apenas como uma forma de
manutencgdo perpétua da dependéncia tecnologia verificada entre estes.

No que diz respeito aos contratos de fornecimento que incluem a entrega de bens, é a
execucdo do contrato pela construcdo de qualquer edificio ou estrutura em qualquer terreno, na
medida em que envolve o fornecimento de quaisquer bens através da sua incorporagdo no
edificio, estrutura ou trabalhos. Neste caso, o fornecimento do equipamento ndo é suficiente
para a execuc¢do do projeto e € necessaria a integracdo dos equipamentos e do local em que
serdo instalados. Além disso, esses equipamentos precisam de procedimentos especificos para
serem operados e mantidos.

Esses contratos de fornecimento de equipamentos tém como consequéncia a

transferéncia de tecnologia e representam o produto da aplicacdo de uma tecnologia. No caso,
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0 projeto desenvolvido ndo é uma construcdo apenas, assim como nao se pode falar que se trata
apenas de uma tecnologia a ser incorporada pelo contratante, mas sim a todo o0 processo que
alia experiéncia e utilizacéo de bens.

Determinadas informacgdes técnicas podem ser indispensdveis para a adequada
exploracdo autorizada. Sua auséncia pode representar um obstaculo para a assimilagdo de
tecnologia e cumprimento dos objetivos de producdo. A adequada exploracdo justifica a
transferéncia de tecnologia.

Assim sendo, a expertise exigida para a implantacao e operacao dos equipamentos sera
fornecida por meio da prestacdo de servicos de consultoria e de assisténcia técnica, 0s quais
exigem o conhecimento de técnicas e procedimentos especificos, relacionados a tecnologia
empregada no desenvolvimento do equipamento, sendo estes conhecimentos detidos pela
fornecedora.

Na situacdo exposta, esta clara a necessidade de transferéncia de tecnologia quando da
celebracdo de um contrato de fornecimento, a qual pode se dar mediante clausulas especificas
no contrato principal, ou por meio da celebracdo de um contrato acessorio, relacionado
especificamente & transferéncia de tecnologia.

A transferéncia de tecnologia por meio de tais contratos de fornecimento, ainda que
acessoOria ou consequente, pode ser utilizada como uma importante ferramenta para o
desenvolvimento econémico e social do pais, desde que as partes negociem de forma justa, a

permitir a capacitacao tecnologica do receptor.

CONCLUSAO

Diante do exposto, verifica-se que a transferéncia de tecnologia pode ser utilizada como
ferramenta para o desenvolvimento dos paises, em especial dos paises em desenvolvimento,
receptores de tecnologia dos paises desenvolvidos.

Para que isto aconteca, no entanto, mister que a transferéncia de tecnologia seja
acompanhada da capacitacdo tecnologica do receptor, de modo que este possa utiliza-la de
forma construtiva e como alavanca ao desenvolvimento, ndo somente econémico, mas
especialmente social da comunidade na qual a empresa receptora esta inserida.

Para tanto, o cedente de tecnologia deve estar disposto a transferir tecnologia e treinar

0 receptor, para que este usufrua completamente do bem negociado. Ainda que o cedente de
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tecnologia pretenda limitar o acesso, cabe ao receptor utilizar seu bargain power, vez que a
tecnologia negociada serd recompensada financeiramente de modo adequado.

Neste sentido, os contratos de fornecimento de equipamentos representam um bom
instrumento de desenvolvimento, em especial porque, além da capacitacdo tecnoldgica, sdo
mecanismos aptos a renovar, modernizar e adaptar as industrias locais as necessidades de
mercado e exigéncias legais, ndo s6 em relacdo ao desenvolvimento tecnolégico, mas também
a todo o setor que a empresa representa, cabendo apenas a devida aten¢do aos seus instrumentos

contratuais aplicaveis.
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