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Nas Ultimas décadas, presenciamos uma era onde o dominio do conhecimento é essencial
para se obter o poder de negociacdo; neste ponto de vista, o desenvolvimento da Ciéncia é a
base da sobrevivéncia do ser humano e da melhoria da qualidade de vida. Devido a estes
noVos rumos sobre as ciéncias, diversas empresas difundindo seu conhecimento, realizam
contratos, dentre os quais destacamos o0s "'contratos de licenciamento”, a fim de que possam
multiplicar, produzir e comercializar produtos recém-inventados e langados no mercado.

A continua evolucdo da economia — e seu desdobramento, a tecnologia -, ensejaram o
aparecimento de novas figuras contratuais, como as encontradas no ambito das sociedades e
grupos (holdings, consércios, etc) e na pratica geral do comércio (como o leasing, o
factoring, a franquia etc.) e ainda foram aparecendo e aperfeicoando-se novas formas de
contratar, como 0s contratos-tipos, contratos de adesdo, de formularios, clausulas gerais dos
contratos, oferta publica por meio de maquinas, e de precos expostos em vitrinas etc.

Ap06s 1990 o direito privado brasileiro passou a contemplar nas obrigacdes entre
particulares, que eram estabelecidas por normas de direito civil e direito comercial,
um terceiro regime juridico, o direito dos consumidores, com a promulgacéo do
Caodigo de Defesa do Consumidor. A definicdo e compreensao enunciada pelo art 2o.
do Cédigo, traz principios ainda em ebulicdo e ndo totalmente assimilados pela
doutrina e jurisprudéncia. Trata-se de consequiéncia direta da complexidade crescente
da sociedade, para a qual nem sempre 0s instrumentos classicos sao satisfatorios.

H4, portanto, de se distinguir hoje entre os contratos comuns, firmados entre 0s
particulares, de igual ou equivalente posicdo econdmica, dos contratos entre empresas
, € dos contratos dos particulares com as empresas, sendo estes ultimos, o alvo
especial do chamado direito do consumidor, que somente ha alguns anos, comecou a
despontar no dia a dia das pessoas, caracterizado basicamente pelo direito de ndo ser
explorado.

Diante do exposto, o presente trabalho tem por escopo ajudar a esclarecer a correta
fundamentacéo para elaboracdo desses contratos de transferéncia de conhecimentos e
tecnologia, fundados no direito da propriedade intelectual, com o intuito de melhor
orientar as empresas, para que mais tarde ndo sofram acdes de responsabilidade,




inclusive com a condenacao ao pagamento de indenizacGes, tendo em vista a
possibilidade dos contratos surgirem coligados, o que dificulta a correta interpretacéo
para aplicacdo da legislacéo.

Os bens integrantes da propriedade industrial: a invencdo, o modelo de utilidade, o
desenho industrial e a marca, tém direito de exploracdo com exclusividade através de
patente, nos dois primeiros, e registro, em relacdo aos dois ultimos conferidos pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Estes bens estéo sujeitos a tutela
juridica sob a nocdo de "propriedade industrial” integram o estabelecimento
empresarial. S8o bens imateriais, de propriedade do empreséario. O conjunto das duas
categorias de bens (propriedade industrial e direito autoral) é normalmente
denominada "propriedade intelectual"”, numa referéncia a sua imaterialidade e a
origem comum, localizada no exercicio de aptidGes de criatividade pelos titulares dos
respectivos direitos.

A exploragéo do direito industrial se realiza direta e indiretamente. Na primeira forma, o
préprio titular da patente ou do registro assume 0s riscos da atividade empresarial,
fabricando e comercializando ele mesmo o objeto inventado ou desenhado, ou usando a
marca nos produtos ou servicos que oferece ao mercado. A forma indireta de exploracéo do
direito industrial decorre da outorga de licenca de uso, pelo titular da patente ou do registro
em favor de um empresario. Porém, também é muito comum a simultanea exploracao direta e
indireta do bem industrial.

Sob a denominacdo genérica transferéncia de tecnologia, agrupam-se diferentes
figuras contratuais, com caracteristicas proprias, cujo objeto é o conhecimento
tecnoldgico facultado de um sujeito a outro, para que este Ultimo o explore
empresarialmente. Cuida-se de direitos intelectuais, imateriais.

Aurélio Buarque de Holanda, na obra Novo dicionério da lingua portuguesa,
conceitua tecnologia "como o conjunto de conhecimentos, especialmente principios
cientificos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade".

A transferéncia ocorre quando uma parte concede a outra a possibilidade de utilizacéo
empresarial de uma patente ou proporciona conhecimentos técnicos e experiéncia
sobre procedimentos e formulas de producdo de bens e servigos. No Brasil a doutrina
ndo sedimentou acerca das nomenclaturas referentes a este tipo de contrato. Tal
transferéncia de tecnologia possibilita varias modalidades contratuais, geralmente
mistas, combinadas entre si. O Ato Normativo 15/75 do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial define os conceitos basicos e as normas para 0s contratos de
tecnologia, que sdo classificados em cinco categorias: a) licenca para exploracéo de
patente; b) licenca para uso de marca; c) de fornecimento de tecnologia industrial; d)
de cooperacao técnico industrial; €) de servigos técnicos especializados.

Os contratos de transferéncia de tecnologia, em sua maioria, possuem algumas
clausulas comuns, em que pesem as diferentes finalidades, que geralmente, se
entrecruzam. Venosa citando Juan M. Farina, exp0e, que sob essa égide
encontram-se: natureza da tecnologia objeto do contrato; determinacéo das
obrigagdes do cedendo e do cessionario; carater definitivo ou temporério da cessdo
da tecnologia; modalidade de pagamento dos royalties; indicacdo de responsabilidade
fiscal tocante aos tributos que oneram o neg6cio; prazo de duracédo; limitacdo ao uso
da tecnologia; determinacdo da qualidade dos produtos e servicos; designacao de foro
competente e instituicdo de juizo arbitral (Venosa, vol.1ll, p. 458).

A Lei de Propriedade Intelectual (Lei n.° 9.279/96), em seu art. 61 dispde que "o
titular de patente ou o depositante podera celebrar contrato de licenca para
exploracdo”. Ainda, estabelece o art. 62 do mesmo diploma que o contrato de licenca



pode ser averbado no INPI, a fim de produzir efeitos em relacéo a terceiros, cuja
eficécia iniciar-se-a a partir data da publicacdo. Conforme conceitua Fabio Ulhoa
Coelho, "a licenca é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro, ou o
depositante (licenciador), autoriza a exploracéo do objeto correspondente pelo outro
contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade intelectual”. (Coelho, vol. I,
p.164)

Nos contratos de licenciamento é aplicavel entre as partes, subsidiariamente, as
normas estabelecidas pela legislacdo de direito industrial, o regime juridico do
contrato de locacdo de coisas moveis (Cédigo Civil, arts. 1.188 a 1.199),
equiparando-se o licenciador ao locador e o licenciado ao locatario. Em decorréncia,
salvo acordo entre as partes, o cancelamento, anulacdo ou caducidade do direito
industrial, bem como o indeferimento do pedido de patente ou registro, exoneram o
licenciador de suas obrigacOes e ndo tem o dever de indenizar o licenciado.(Coelho,
2001:164)

O termo responsabilidade, embora com sentidos préximos e semelhantes, é utilizado
para designar varias situacdes no campo juridico. Em sentido amplo, atribui-se a um sujeito o
dever de assumir as consequéncias de um evento ou de uma ac¢do. Mas, 0 mais importante a
respeito do tema da responsabilidade civil é a responsabilidade que reflete na obrigacdo de
indenizar. Nesse sentido, uma pessoa é responsavel quando suscetivel de ser sancionada,
independentemente de ter cometido pessoalmente um ato ndo previsto legalmente. Pode ser
direta, quando atinge o causador do dano, ou indireta, quando atinge um terceiro.

No direito civil a responsabilidade contratual ocupa um campo mais limitado em relacéo a
responsabilidade aquiliana (extracontratual), porque fica restrita aos termos do contrato. A
indenizacdo esta prevista no art. 1.056 do Cdédigo Civil: "ndo cumprindo a obrigacéo, ou
deixando de cumpri-la pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor por perdas e
danos".

O Codigo de Defesa do Consumidor introduziu no ordenamento juridico brasileiro uma
nova area de responsabilidade, a responsabilidade nas relacdes de consumo, como afirma
Sérgio Cavalieri Filho, citado por Salvio da Silva Venosa: "tdo vasta que nao haveria
nenhum exagero em dizer estar hoje a responsabilidade civil dividida em duas partes: a
responsabilidade tradicional e a responsabilidade nas relagdes de consumo™. (Venosa, vol.
11, p. 499)

Em relacdo a responsabilidade perante terceiros (consumidores), o licenciador de
propriedade industrial, em geral, ndo se submete necessariamente ao conceito
fornecido pelo Codigo de Defesa do Consumidor. O simples aproveitamento de sua
criacdo intelectual na producdo de mercadorias ndo caracteriza o exercicio de
atividade de fornecimento de bens ao mercado de consumo. Tanto assim, que
exaurido o prazo de duracdo do privilégio, o aproveitamento de idéias do inventor
poderé ser feito por qualquer fabricante, sem a necessidade de licenca ou pagamento
de royalties. N&o é nesta hipétese, o titular de direito industrial de exploracao do
privilégio ou da marca por terceiro considerado fornecedor a luz do Cddigo de
Defesa do Consumidor.

Mas, sera considerado fornecedor, caso ele também explore diretamente o objeto de
seu direito industrial, ficando assim, sujeito a legislacdo consumerista, nos contratos de
uso de privilégio (patentes). Mas, com relacdo aos contratos de licenca de uso de registro
(marcas), o licenciador de uso de marcas é responsavel por acidente de consumo por
vicio de fornecimento relacionado com o produto ou servigo que leva a sua marca,
tendo em vista a norma especifica constante da legislacdo de propriedade industrial,
pois obriga o licenciador de marca controlar efetivamente as especificagdes, natureza e



gualidade dos produtos e servigos fornecidos pelo licenciado, marcados com sinal
distintivo do objeto de contrato (Cddigo de Propriedade Industrial, art. 129 e segs.) e
Cadigo de Defesa do Consumidor (arts. 12 e 18). (grifo nosso)

Portanto, verificamos que os contratos de propriedade industrial estdo disciplinados
normalmente pelo direito comercial, por serem utilizados por sujeitos do ramo empresarial,
mas também estdo disciplinados no direito civil, com relacdo a responsabilidade e obrigacdes
dos contratantes, mas, principalmente, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, em razdo dos
vicios. Concluindo, quando héa prejuizo aos consumidores em razdo de um contrato,
somente as empresas estardo isentas de uma acao indenizatoria de reparacgdo de danos
guando seu produto ndo estiver legitimamente qualificado para exploracéo econémica
do registro em questdo, ou seja, quando este néo estiver acautelado por um contrato de
licenciamento. (grifo nosso) Assim sendo, todos aqueles que possuem contrato de
licenciamento, conjugando as legislacGes pertinente ao assunto, civil, comercial e,
principalmente, consumerista, estardo sujeitos a serem responsabilizados com relagdo aos
vicios existentes.
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