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Muito feliz a escolha do tema “AKnow-how. licenga ou fornecimento de tecnologia?
Consideracbes sob a oOtica internacional e da legislacdo brasileira” para debate no pré-
evento da Comissdo de Estudo de Transferéncia de Tecnologia e Franquias no XXX
Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, realizado pela ABPI em Sao Paulo. Mais
inspirada ainda a composicdo da banca de palestrantes para a abordagem de assunto téo
complexo.

Pela ordem das manifestacdes, sob a mediacdo da dra. Karin Klempp Franco, a dra.
Céandida Caffé focou o principio da reserva legal, consubstanciado no artigo 5°, inciso Il, da
Constituicdo Federal, para concluir que o contrato de licenciamento de tecnologia néo
patenteada seria legalmente viavel porquanto ndo proibido por lei. Em seguida, o
desembargador federal dr. André Fontes raciocinou em voz alta, com o costumeiro brilho,
sobre a conveniéncia e os limites da intervencdo do estado na ordem econdmica, para afinal
admitir este tipo contratual. E, por dltimo, a dra. Elisabeth Kasznar Fekete, simpatica ao
contrato, afinal ferramenta util, porém atenta ao nosso sistema do registro atributivo da
propriedade industrial, questionou a natureza do direito exercido sobre a tecnologia néo
patenteada. Isso na medida em que nossa pratica é fulcrada no licenciamento de patentes
e na propriedade (industrial) por elas gerada.

Proficuo debate se instalou entre os participantes mas sem que dai resultasse
gualquer proposta para um tratamento legal que viabilize a inser¢cdo deste contrato em
nosso direito positivo.

Tangido pela provocacéo intelectual, dispus-me a, como pretensioso alfaiate, costurar
aquelas tres manifestacfes e expor os rudimentos que seguem como um impulso inaugural,
na esperanca de que os mais aparelhados e menos pregui¢osos, incontaveis, desenvolvam
muito mais adequadamente a tarefa.

I. SISTEMAS DE DIREITO POSITIVO - COMMON LAW X CIVIL AW




Roma saiu da Bretanha por ndo aguentar mais os barbaros e indisciplinados bretdes,
diz a histéria. Estes, os bretdes, ap0s a saida das legides romanas, tentaram destruir todo e
gualquer sinal da ocupagdo romana, principalmente a influéncia cultural, preservando
apenas as estradas, pontes e aquedutos. Ndo obstante, saudoso professor de inglés dos
meus tempos de ginasio, num jantar comemorativo de formatura, quando perguntei se era
verdade que cinquenta e cinco por cento das palavras no idioma inglés tinham raizes no
latim, respondeu-me que o fenbnemo se da ndo com cinquenta e cinco por cento porém
com setenta e cinco por cento das palavras! Entdo, no quesito influéncia cultural, da qual o
idioma € vanguarda, falharam os bretdes.

Néo obstante, ao longo dos séculos, mantiveram a estrutura provincial caracteristica,
fundamentada na agricultura e pecuaria regionais, no ancido curandeiro e chefe local (o
mayor - percebam ai o latim) e no shire reeves, inico homem da aldeia dotado de cavalo e
armas e, por conseguinte, responsavel pela seguranca - dai a figura do xerift.

Leis e regulamentos oralmente transmitidos ao longo do tempo, estruturas politicas e
autoridades locais, regras oriundas das decisées dos conflitos — eis a importancia da
jurisprudéncia — e ndo de um sistema legal, uma Carta Magna arrancada de Jodo sem Terra
e praticamente imutavel até hoje: essa a substancia do que chamamos de Common Law.

As colonias da Inglaterra herdaram tudo isso com algumas diferencgas, principalmente
nos EUA, cujos estados do sul, na regido do Mississipi, sofreram profunda influéncia do
Cddigo Civil napolednico. O mesmo se pode dizer da provincia de Quebec, no Canada, ao
largo de todas as demais provincias canadenses que permanecem sob a Common Law.

Temos, por conseguinte, a grosso modo, um sistema de Common Law, observado na
Commonwealth e na maioria dos estados nos EUA e das provincias canadenses, em
contraste com o sistema da Civi/l Law, em que prepondera a heranga romanista,
caracterizado pela tendéncia a codificacdo das leis e criteriosa definicdo dos institutos,
preocupacdo com sua origem e harmonizagdo sistematica. A lei tudo prevé, limitada a
atuacdo do juiz a sua mera aplicacao.

I1. A PROPRIEDADE, OS DIREITOS REAIS E OS CONTRATOS

Sabemos todos da curiosidade e dedicagdo dos juristas romanos com relagdo as
“coisas” e nossa atuacao sobre elas, desde os animi possessionis e domini, passando pela
posse até a apropriacdo. De “coisa” (res, re/ em latim) deriva o nomem iuris “direito real’
(aquele exercitado ab persona in re et erga omnes), de natureza absoluta e exercitavel
contra todos, em contraste com o direito pessoal, exercitavel apenas contra um ou alguns
(e.g. o direito de crédito).

Pois com a apropriagdo, exercido o animus domini, surge a propriedade, referida
como “direito real pleno”, porquanto o mais completo. Composta das faculdades de uso,
fruicdo e disposicéo, delas, isolada ou combinadamente consideradas, decorrem os demais
direitos reais, de ambito menor.



Sob outro ponto de vista, se o proprietario pode dispor da coisa alienando todas as
faculdades (compra e venda ou doacgdo), pode igualmente cedé-las de forma isolada (a
faculdade de uso) ou combinada (as faculdades de uso e fruicdo) de modo a gerar o uso de
coisa alheia, o usufruto e a anacronica enfiteuse (cessdo das tres faculdades sem que
compra e venda ou doagéo ocorra), tudo dando ensejo a direitos reais.

E mais: pode ceder ndo alguma ou algumas das préprias faculdades, quando gera
direito real de terceiro em sua coisa, mas tdo-somente o seu mero exercicio. E o que
acontece quando loca (cessdo onerosa do exercicio do uso) ou da em arrendamento
(cessdo onerosa do exercicio do uso e da fruicAo) ou comodato (cessdo gratuita do
exercicio do uso ou conjuntamente do uso e da fruicdo), quando surgem entdo direitos
pessoais e ndo direitos reais.

Evidente que tudo isso se da por meio de contratos, muito bem assimilados quando
a coisa se trata de bem imovel. Quanto as coisas moéveis, com exce¢do dos veiculos
terrestres, embarcacdes e aeronaves — 0s navios e aeronaves se consideram bens imdveis
para algumas finalidades; vejam-se a hipoteca naval (Lei n® 2.180/1954, alterada pela Lei
n° 5.056/1966, artigos 92 a 100) e aeronaval (Lei n°® 7.565/1986, artigo 141, e Cddigo
Brasileiro de Aeronautica, artigo 138) —, a visibilidade e a compreensdo geral séo
prejudicadas.

Fundamental ainda nos lembrarmos de que o que se aliena (compra e venda ou
doacdo) ou arrenda (licenca) € o direito exercido sobre a coisa e ndo a coisa em si. Caso
contrario, em se tratando da mesma coisa, 0 preco contratado seria também o mesmo,
independentemente de ser a coisa objeto de propriedade, usufruto ou posse e de estarem
sendo cedidos a propriedade, uma ou algumas das faculdades que a compdem, apenas o
exercicio desta(s) ou sua mera posse. Pois os precos forcosamente diferentes refletem as
maiores ou menores relevancia, amplitude e consisténcia juridica (exercicio e seguranc¢a) do
direito que se esta a ceder.

111. ALPI DE 1996 E O SISTEMA (CIVIL LAW)

Partindo das premissas acima, vivendo num pais de herangca juridica
fundamentalmente portuguesa, com temperos francés e italiano, ndo obstante a forte
influéncia do direito alem&o em nossos direitos civil e judiciario civil, inafastavel nossa
insercdo entre os paises perfilados com o sistema da Civi/ Law. Essa nossa caracteristica
basica, como depositéarios finais da estrutura do direito romano, mormente da jurisfilosofia
romana, ndo é abalada pela influéncia mais recente do direito norte-americano,
seguramente absorvida por nossos institutos do direito societario e pela legislacdo
reguladora do mercado de capitais.

Pois, justamente por isso, e reconhecido o talento dos juristas e legisladores norte-
americanos para resolver problemas emergenciais através de leis e regulamentos de
momento, sem falarmos na sua habilidade regulatéria em matéria corporativa, bancaria e
financeira, felizmente dispomos de um sistema balizador organizado de altissima
sofisticacdo em vez de um imenso amontoado de leis (/ato sensu), regulamentos e atos



esparsos, caracteristica, como visto, do sistema da Common Law. Penoso seu estudo, a
depender da permanente consulta a jurisprudéncia, assim como penosa sua aplicacdo,
terreno pantanoso em que facilmente se instala a temida “ditadura do Judiciario”, ainda
mais quando difusa a competéncia para a elaboracéo legislativa.

J4 pensavamos em melhor obviar e simplificar tdo tormentosas questdes quando,
entre outras propostas nossas acolhidas, sugerimos a inser¢cdo do artigo 5° na LPI (por
Obvio ndo com a redacdo final que la se encontra — ndo sdo os direitos que se consideram
coisas moveis, sendo seus objetos) quando da discussdo do anteprojeto ainda no seio da
ABPI.

Um segundo problema ent&o, pelo menos entre nos e dentro de nosso sistema,
encontra-se resolvido: consideram-se coisas moveis 0s objetos da propriedade industrial e
dos demais direitos dela derivados (o0 primeiro problema era saber a natureza do direito que
se exerceria sobre a criacdo intelectual, resolvido por Kohler ao propor a propriedade, o que
foi amplamente aceito e €, ha muito, por todos nés sabido).

Na insuficiéncia da LPI, basta consultarmos o Cédigo Civil e la encontraremos as
regras gerais aplicaveis a propriedade (artigos 1.260 a 1.276) e a posse (artigos 1.196 a
1.224) de coisas moveis. Cabe observar que nos artigos que compdem a disciplina da posse
sdo contemplados tanto os imdveis quanto as coisas moveis, 0 mesmo ocorrendo nos
artigos 1.275 e 1.276 (da perda da propriedade), todos incidentes onde couberem.

V. OS OBSTACULOS DE ORDEM JURISFILOSOFICA, NO SISTEMA DA C/VIL [AW, AOS CONTRATOS DE
LICENGA DE KNOW HOW E TENTATIVA DE IDENTIFICAGCAO DE UM NUCLEO

De imediato, se a LPI apenas contempla as licencas quando a tecnologia seja objeto
de patente e, com algumas limitagGes, pelo menos, de um pedido de patente, inexistentes
ambos, conferentes (a patente) de propriedade industrial e (o pedido de patente) de
expectativa de direito de propriedade industrial, resta indagar a respeito da natureza do
direito exercido, se é que existe, sobre a tecnologia ndo patenteada e sequer objeto de um
pedido de patente.

Como bem assinalou a dra. Elisabeth Kasznar Fekete naquele painel a que nos
referimos no intréito do presente, se estamos diante de coisa mével (método indutivo —
artigo 5° da LPI) e se ndo é ela objeto de propriedade (industrial), com visdo sistematica
somente poderia ser ela objeto de posse. HA de haver algum direito exercitavel sobre a
“coisa movel” e ele deve ter “nome” e caracteristicas proprias, além de acdes que o
tutelem. Se temos coisa movel e propriedade industrial, na falta desta (propriedade)
somente nos resta a “posse industrial” a vista da total impertinéncia dos demais direitos e
institutos. Detencdo passa a quildmetros de distancia, situacdo bem sabida da relacdo de
famulos da posse com a coisa (e. g. contrato de depoésito — o depositario ndo € possuidor,
sendo detentor na medida em que ndo usa nem frui da coisa depositada — Cadigo Civil,

artigo 1.198).

Ai os sapatos e tomates ja comecam a ser lancados em direcdo ao orador pelos
romanistas e civilistas mais vetustos. Posse seria um “estado de fato tutelado” e exercitavel



apenas no mundo material. Tecnologia, enquanto apenas concebida e ainda na cabeca dos
inventores, é “algo” puramente abstrato. Jamais poderia ser considerada “coisa” para
merecer o0 exercicio de posse.

Mas ndo é menos verdade que a tecnologia patenteada, nas mesmissimas condi¢des
— enquanto ndo materializada em “produto” no mercado — trata-se daquele mesmo “algo”
puramente abstrato. E as patentes sdo concedidas e geram propriedade (industrial)
independentemente de estar ou ndo a tecnologia materializada. E, se € objeto de
propriedade (Kohler), como ndo ser objeto de posse antes do surgimento do direito real
pleno?

Para tais questbes as solucdes decorrem da ficcdo juridica (como as citacbes e
intimacdes por edital) e de iniciativa provocada por determinado interesse. Se publico o
interesse, a solucdo, mesmo quando necesséario o uso da ficcdo, € célere; se privado, mas
dotado de repercussdao geral (conceito emprestado da nova disciplina do recurso
extraordinario), jurista e legislador séo instados a dedicar a atencdo possivel ao enigma o
guanto antes.

Bem, j4 temos o artigo 5° da LPl e podemos, em retribuicdo, atira-lo na vetusta e
engessada plateia langadora de tomates...

O enigma consiste em acomodar no sistema e na heranga romanista o conceito de
posse imaterial, ao lado da propriedade imaterial. Alias, ai mesmo ja& encontramos um
auxilio: se admitimos a propriedade imaterial, por que impossivel seria a admissado da posse
imaterial? E, desde o Cddigo Civil de 1916, entre nés prevalece a teoria objetiva da posse
(Jhering — a posse nado exige o animus domini — a intencdo de ser dono — nem o poder fisico
sobre a coisa, priorizada sua mera utilizagdo econémica), também prestigiada pelo Codigo
Civil de 2002. A excecdo se da quanto ao instituto do usucapido, em que se perquire acerca
do animus domini do possuidor e que, por conseguinte, guarda ainda influéncia da teoria
subjetiva da posse (Savigny).

Mas, ja nos perguntamos h& algum tempo: se viaveis a posse imaterial e a licenga de
know how, como o licenciado devolveria a “coisa” findo o prazo contratual?

Estranha a indagacdo que pode perfeitamente ser formulada igualmente quanto as
licencas de patente. Afinal, trata-se de conhecimento. Como cedé-lo temporariamente e
recupera-lo integralmente ap0s certo prazo sem que nenhum resquicio permaneca com 0
licenciado? Como arranca-lo (o conhecimento) ndo “das maos”, mas do cérebro das pessoas
naturais que o recebam por forca das circunstancias e das partes, geralmente empresas,
envolvidas no licenciamento?

Percebemos de pronto que o sistema de patentes comporta ficgbes, tratando-se de
solucéo para o problema da geracédo de tecnologia diante do interesse geral. Pois ao Estado
e a coletividade ndo interessa a concessdo de monopdélios. Mas concedem-no, com eficacia
temporaria, ao outorgar a patente, em troca da tecnologia patenteada que sera
disponibilizada a todos uma vez extinto o direito. E ai também podemos observar o estimulo
a atividade inventiva por meio da protecdo legal ao monopdlio concedido.



Ora, entdo fundamentalmente relevante é a qualidade do interesse quanto a
tecnologia e o grau de essenciabilidade desta. Se esta desaguar em produtos de natureza
supérflua, ainda que largamente consumidos, pouco importa ao Estado a tecnologia
envolvida e se ela é objeto de patente ou mantida em regime de segredo.

E ai por que proibir a licenca (arrendamento, se onerosa; comodato, quando gratuita,
ambos contratos a termo — cessdo temporaria do mero exercicio das faculdades de uso e
fruicdo, se a tecnologia for objeto de patente; cessdo temporaria do mero exercicio da
posse, onerosa ou gratuita conforme a vontade das partes, quando se tratar de tecnologia
sob regime de segredo) na auséncia de interesse publico, ainda que diante de fortissimo
interesse privado em obter o monopdlio para afastar a concorréncia?

Ao contrario, caso o desiderato da tecnologia seja produto essencial, o Estado tem
todo interesse em conceder a patente para que aquela (a tecnologia) torne-se acessivel
apés a expiracdo desta (a patente). E, dependendo do grau momentaneo da
essenciabilidade do produto patenteado e/ou de abusos perpretados por meio do monopdlio
patentéario, o Estado pode mesmo intervir de forma radical, vindo a interromper a eficacia
da patente que ele proprio concedeu (fenénemo referido vulgarmente por “quebra de
patente™) ou impor a chamada licenca compulsoria, possivel ainda a desapropriacdo em
casos extremos.

Exemplos devem facilitar a metabolizacdo do raciocicio: ha quantas décadas, mundo
afora, o mais célebre refrigerante do género “cola” é fabricado e distribuido ao redor do
planeta, por fabricas locais, sem que sua formula seja objeto de patente? Se o fosse, ja
teria caido ha muito em dominio publico. Qual a natureza do interesse, seja quanto a
protecdo através de patente, que jamais foi requerida, seja através do sistema do segredo,
afinal escolhido? Nao ha davida de que se trata do mais privado dos interesses, a envolver
cifras bilionarias.

Se ndo ha patente, evidente que dentro do amplo contrato formatado, a envolver
fabricacdo, distribuicdo, comercializacdo e manipulacdo do xarope béasico, embutido dentro
da licenca de uso de marca, ou ao lado desta, encontraremos, sem sombra de duvida,
licenca de tecnologia patenteavel no Brasil a partir da LPI de 1996, porém nado patenteada
em qualquer pais. E qual a diferenca juridica, no ponto que nos interessa, se o contrato for
amplo, multifacetario como a franquia, ou especifico?

Entretanto, diante de patentes de medicamentos essenciais no combate a
determinadas doencgas, geralmente gravissimas, ou de sua necessidade dramatica e
inadiavel em face de situagbes epidémicas, 0 que pulula é o interesse publico, perante o
qgual a indiferenca gerada pelo primeiro exemplo ndo pode se repetir.

Para o articulista, a esta altura, o ovo-de-Colombo repousa na perquiricdo a respeito
do interesse envolvido. Quanto mais publico este, mais essencial a patente, com sua
multipla natureza (protecdo temporaria dos interesses do titular, dominio publico uma vez
extinta a patente e incentivo a atividade inventiva). Quanto mais privado, menor a
relevancia da troca patente/disponibilizacdo da tecnologia, atuando o Estado apenas na
protecdo dos interesses, por vezes extremamente relevantes do ponto de vista econémico,



do titular e absolutamente desimportante o que recebera a coletividade quando da
expiracdo da patente. Do silogismo podemos ainda extrair que a segunda situacdo é a
inspiradora do sistema de protecdo por meio do segredo. Ou seja: é o interesse privado o
verdadeiro beneficiario e mantenedor do sistema do segredo.

Mas como compelir o patenteamento quando a tecnologia € de interesse publico?
Trata-se de faculdade legal e ndo de dever juridico. E como saberemos da existéncia da
tecnologia enquanto mantida em segredo?

Agora podemos ver com mais nitidez as razdes que nos levaram a enaltecer a banca
de expositores naquele painel do XXX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual
da ABPI. Dra. Candida Caffé, tudo indica admiradora da maior liberdade para contratar e da
visdo pragmatica experimentadas dentro do regime da Common Law, brandindo ainda o
principio constitucional da reserva legal; dr. André Fontes, sob o angulo de visdo da
Magistratura e fortemente inspirado pelo interesse publico, contrapondo a intervencdo do
Estado, indesejavel na Otica mais liberal porém por vezes imperativa em certas
circunstancias (interesse e/ou necessidade publica ou exercicio abusivo da propriedade
industrial); e dra. Elisabeth Kasznar Fekete tentando tudo isto acomodar em nossa heranca
romanista e no sistema da Civi/ Law. Parece até que ensaiaram a divisdo do tema pelas
respectivas interferéncias, diversas mas amalgamadas.

V. ARGUMENTOS FACILITADORES

Tomando todo o cuidado de manter o advogado afastado (o comprometimento com
os interesses da clientela e a ansiedade pelos honorarios sempre perturbaram a atividade
do advogado metido a jurista doutrinador), podemos trazer justamente o exemplo
protagonizado pelo talvez mais genial advogado patricio, Rui Barbosa, e pelo nosso maior
civilista, Clovis Bevilacqua. Em conjunto, antes do advento do mandado de seguranca em
1934, requereram ao Supremo Tribunal Federal habeas corpus preventivo para que
tomassem posse, em 1 de janeiro de 1917, dos cargos de governador e vice governador
do Estado do Amazonas, o general de divisdo Gregério Taumaturgo de Azevedo e o coronel
Francisco Ferreira Lima Bacuri.

Do que precisava Rui Barbosa? De ferramenta processual que possibilitasse pedido
com atendimento liminar e do apoio de civilista do quilate de Clovis Bevilacqua a melhor
viabilizar a aventura. Nao se atreveram a ajuizar interdito possessorio (muito recente o
Codigo Civil de 1916, por onde passeou a vontade Clovis, e ainda incipientes as
compatibilizagbes com o direito processual). Mas tiveram coragem suficiente para sustentar
que cargo, ainda mais publico, era passivel de posse e formular pedido de habeas
corpus que admite atendimento liminar. E ndo se tem noticias de que foram alvos de
tomates (arremesso de sapato € pratica mais recente)...

Até hoje toma-se posse de cargo, “algo” da mais pura abstracdo, e utiliza-se uma
cadeira (em certos casos um trono), uma faixa, uma coroa, um anel ou qualquer simbolo
bem concreto para que, ainda que subliminarmente e sem consciéncia dos motivos, se



realize o apossamento. Alias, ndo esquecamos da teoria objetiva da posse e daquela muito
adequada priorizacdo da utilizacdo econdmica da “coisa”...

No direito do autor somos ainda mais radicais na ficcdo. A propriedade surge da
criagdo, independentemente de qualquer registro que, disponibilizado, serve mais para
facilitar a prova daquela (criagdo). Ndo me consta haver discussdo sobre a possibilidade do
autor licenciar a obra antes de sua materializacdo. Algum obstaculo ao contrato de edigdo
e/ou de reproducdo de obra musical? Do que se trata? Da combinacdo de sons emanados
de instrumentos musicais as vezes combinados com voz ou vozes. Material sera o vinil ou o
CD. Mas e quando gravada em formatos MP3 e MP4 em um pen drive ou /Pod e acessada
pelo usuario através de um computador e/ou fones de ouvido? O ar pelo menos € bem
sentido nos pulmdes e, quando vento, por pele e cabelos.

E quando a autoria envolve personagens e/ou textos? De concreto apenas a revista
ou livro ainda a ser editados. Veda-se a licenca antes da impressdo? Obvio que n&o. Ao
contrario, a regra é que o contrato seja firmado antes da materializagdo do veiculo ou
repositorio fisico da obra. Em se originando a propriedade autoral da criacdo, ab ovo
portanto, ndo se esta diante do resultado de uma grande convenc¢ado que se utiliza da ficcéo
juridica para atender a interesses privados, a meio caminho do interesse publico na medida
em que imenso 0 numero de autores no universo da arte?

Parece que ai afastamos a figura da posse, como se suprimida do mundo juridico
tivesse sido, e partimos logo para a utilizacdo da propriedade como ferramenta destinada a
protecdo do direito e a viabilizacdo dos contratos para a exploracdo da obra. E ainda por
cima € ela (a propriedade autoral) dispensada do registro publico. Mais facil se admitir a
posse autoral com tratamento idéntico ao da propriedade, como de propriedade se tratasse.

V1. ARGUMENTOS CONTRARIOS

Na Commonwealth “tomar posse” € to take office ou to take over. Desde a
debandada dos romanos até hoje, sem as confusdes sofisticadissimas do baiano Rui e do
cearense Clovis, pouca importancia la se da a filigranas juridicas, como consideram tais
guestbes. Portanto, em suas fronteiras, o licenciamento de know how ndo enfrenta os
problemas de fundo por nés experimentados.

Mas, ainda que se queira romper com os grilhdes da Civi/ Law, sistema encadeado e
obstaculizador de certas iniciativas, para aderir correndo a Common Law, passar a trabalhar
com conceitos bem mais simples (alguém “tem” “algo” de valor econémico e quer “vender”
ou “alugar” para terceiro interessado): ownership, possession, holding or fruition of a
property or right etc... e sair firmando contratos de licenca de know how, apresenta-se
indispensavel prévia meditacdo. Se a licenca for ndo exclusiva para, digamos, trinta
(poderiam ser em tese mais) licenciados por dez anos (também em tese o prazo poderia ser
maior), encerrado o contrato manteria a tecnologia objeto da licenga novidade absoluta
de modo a ainda poder merecer patenteamento?

E, se de tecnologia mantida sob segredo tratamos, parece evidente que sua
transmissdo ao licenciado jamais se dara por completo. Mais uma vez lancamos mao do



exemplo daquele mundialmente célebre refrigerante. Em certo momento do processo
apenas os técnicos da licenciante manipulam a féormula, eternamente desconhecida dos
“licenciados” locais. Nao se aperfeicoaria 0 contrato, ainda mais na visdo daqueles que o
consideram compra e venda ou doacgéo (pela transmissdo do conhecimento, impossibilidade
de sua devolugdo e sua mantenca no cérebro — memoria e experiéncia — de cada individuo
gue o recebeu no curso da licenga). Interessante notar que, sob tal oOtica (contrato de
compra e venda ou doacdo), o know how somente poderia ser objeto de propriedade, ainda
gue, por Obvio, patente ndo tenha sido requerida muito menos concedida.

Em ndo havendo patente, tudo o que dissemos é absolutamente irrelevante para as
partes de contratos locais, aqui firmados e cumpridos. Para que submeter o instrumento a
registro no INPI? Ndo ha patente em cuja “margem” seja o contrato “averbado”. E,
segundo o artigo 221 do Codigo Civil, uma vez observados os requisitos formais e materiais
para sua validade e eficacia, uma vez assinado o instrumento estariam as partes obrigadas
entre si independentemente de qualquer registro. Levar o instrumento a registro publico
objetiva a eficacia do contrato perante terceiros e (obrigatoriamente no INPI) a viabilizacdo
da dedutibilidade fiscal dos royalties.

Mas e quanto aos contratos internacionais, com licenciante estrangeiro? Sem o
registro no INPI impossivel a obtencdo da autorizacdo do Bacen para a remessa dos
royalties e dedutibilidade fiscal destes.

Sob outra o6tica, permitindo o segredo a mantenca da exclusividade da tecnologia
indefinidamente (enquanto ndo divulgada licita ou ilicitamente), a admissdo do seu
licenciamento a margem do patenteamento (o que possibilitar4 a exploracdo econdémica do
know how também sem qualquer prazo definido) fere de morte o sistema de patentes. Para
que patentear?

E os “possuidores” do know how, ainda que eventualmente essencial a luz do
interesse publico por forca da aplicacdo do produto resultante, sem patente nada
transfeririam jamais, ou em prazo util, a coletividade.

Surge assim um paradoxo, mesmo no sistema da Common Law, que congrega paises
do dito primeiro mundo, de economias pujantes e principais interessados no sistema de
patentes por gerarem e exportarem continuamente tecnologia. Provavelmente, se algum de
seus juristas estivesse presente em nosso painel no Seminario da ABPI, imensa dificuldade
enfrentaria para compreender o que discutiamos e, com certeza, perguntaria: Paradox?
Which paradox?

VI1. SUGESTOES, SE E QUE SE PODE SUGERIR ALGUMA INICIATIVA

Diante de tais constatacdes, podemos concluir que, a primeira vista, uma solucéo
conciliadora demandaria disciplina legal mais elastica ou liberal para a tecnologia geradora
de supérfluos.

Uma vez envolvidos apenas o interesse privado e tecnologia geradora de processos
e/ou produtos ndo essenciais (lembrando que os produtos de consumo, para sua
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disponibilizacdo no mercado, demandam licen¢as de diversos 6rgéos publicos de vigilancia e
fiscalizacéo), considerados ainda:

o desinteresse da coletividade em receber esse tipo de tecnologia,

o desejo do “possuidor” da tecnologia em prolongar ao maximo sua exclusividade — o

gue o segredo |he assegura — mas correndo o risco de sua desautorizada divulgacéo,

- a consciéncia deste de que as acOes destinadas a protecédo da tecnologia patenteada nédo
0 socorrerdo, restando-lhe apenas o tormentoso aparato do instituto da concorréncia
desleal, especificamente as solugfes legais para a violacdo do segredo de fabrica ou de
negécio, e

- por fim, tudo isto acomodado, de alguma forma, dentro de nossa legislacdo fiscal e de

remessa de divisas,

guem sabe poderia o legislador liberalizar o contrato, deixando as partes auferir-lhe as
vantagens e assumir 0s riscos inerentes a cada uma?

Acredito que a inclusdo de um ou poucos artigos na LPI, na legislacdo fiscal e nos
regulamentos do Bacen seria desejavel para que se espancassem as duvidas e ndo se
renovasse a tormentosa discussao na doutrina e na jurisprudéncia.

Mas o incébmodo persiste ja que tudo isso se passa no campo das liberdades
individuais. Nao ha como o Estado intervir para compelir ou meramente aconselhar a
adocdo da protecéo da patente ou do regime de segredo pelo interessado.

A dizer mais ndo me atrevo. Aguardemos, com ansiedade, pelos comentarios e
propostas dos mais preparados.

Dezembro de 2010
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