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RESUMO

MARCONDES, Rafael Marchetti. A tributagdo pelo Imposto sobre a Renda dos
royalties decorrentes do uso de marcas e de patentes. 2011. Dissertagao (Mestra-

do em Direito) — Pontificia Universidade Catdlica de Sao Paulo, Sdo Paulo — SP.

O trabalho analisa a incidéncia do Imposto sobre a Renda (IR) sobre as
quantias recebidas a titulo de royalties em decorréncia da outorga de licenga de
uso de marcas e de patentes no Direito Tributario brasileiro. Para tanto, partiu-se de
um panorama geral, no qual foram feitos cortes metodologicos, definidos premis-
sas e conceitos-chave com a finalidade de situar as marcas, invengdes, modelos
de utilidade e micro-organismos transgénicos no universo dos bens imateriais. Tal
trabalho passou ainda pelo exame das formas de proteg¢ao concedidas pelo Estado
a essas figuras (patentes e registros) e pelas contraprestacdes delas decorrentes
(ganhos de capital e royalties), antes de adentrar no campo especifico do Direito
Tributario. Nessa seara, com fundamento no conceito constitucionalmente pressu-
posto de renda e nos contornos dados pela legislagdo complementar, foi feita uma
analise da incidéncia do IR nas suas diferentes modalidades sobre os royalties
resultantes de contratos de licenga de uso de marcas e de patentes e as regras
aplicaveis de dedutibilidade. Por fim, ainda foi examinada a aplicagcao das regras de
precos de transferéncia e dos tratados internacionais para evitar a dupla tributacao
da renda em relacéo aos royalties percebidos por beneficiario domiciliado no Brasil
e no exterior, quando uma das partes reside no Pais e a outra ndo. Como conclu-
sao, foram delimitados as situacdes de incidéncia do IR, o alcance e a legitimidade

das restricdes impostas pelo legislador infraconstituicional no momento da apura-

céo da base de calculo do imposto, tendo em vista a atual ordem juridica em vigor.

Palavras-chave: Direito Tributario, bens imateriais, Propriedade Industrial,
invengdes, modelos de utilidade, micro-organismos transgénicos, marcas, patentes,
registros, royalties, Imposto sobre a Renda, dedutibilidade, limites e condicdes,
regras de prego de transferéncia e tratados internacionais para evitar a dupla
tributacao da renda.
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ABSTRACT

MARCONDES, Rafael Marchetti. A tributagdo pelo Imposto sobre a Renda dos
royalties decorrentes do uso de marcas e de patentes. 2011. Dissertagao (Mestra-

do em Direito) — Pontificia Universidade Catdlica de Sao Paulo, Sdo Paulo — SP.

This work analyzes the assessment of income tax (IR) on amounts recei-
ved as royalties under trademark and patent license agreements from a Brazilian
tax law perspective. Based on a general scenario, methodological cuts were made
and key concepts and premises defined to place marks, inventions, utility models
and transgenic microorganisms within the universe of intangible assets. The work
also examines the forms of protection granted by the State to these figures (patents
and registrations) and the resulting considerations (capital gains and royalties), be-
fore entering the specific field of Tax Law. In reliance on the constitutional concept
of income and on the contours given by supplementary legislation, an analysis was
made of the different modes of income tax assessment on royalties derived from
trademark and patent license agreements and of the applicable deductibility rules.
Finally, the application of the transfer pricing rules and of international treaties for
the avoidance of double taxation was reviewed with respect to royalties received by
beneficiaries domiciled in Brazil and abroad, when one of the parties resides in Bra-
zil and the other does not. Concluding, the situations in which income tax is levied
and the scope and lawfulness of the restrictions imposed by the maker of ordinary
laws at the moment the income tax base is determined were delineated within the

current prevailing system of laws.

Keywords: Tax Law, intangible assets, Industrial Property, utility models, transgenic
microorganisms, marks, patents, registrations, royalties, income tax, deductibility,
limits and conditions, transfer pricing rules and international treaties for the avoidance
of double taxation.
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INTRODUCAO

Os bens imateriais — como as marcas e as patentes —, com a chegada
da Internet e a dinamizacao das relacdes sociais, ttm se mostrado uma crescente
fonte de renda para os seus detentores. Com o desenvolvimento dos meios de
comunicagdo aumenta-se o numero de bens cujo valor ndo esta mais baseado em
algo material. Os negdcios, cada vez mais, se fundamentam em elementos imate-

riais, na utilidade, na vantagem e no beneficio que podem proporcionar.

Tais fatos, todavia, ndo escapam aos olhos atentos do fisco, que busca
retirar do capital produzido por esses bens a parcela pertencente ao Estado. Com
isso, tornam-se mais frequentes os conflitos envolvendo os contribuintes e as auto-
ridades fiscais na tentativa de encontrar uma justa medida na tributagao dos bens
imateriais, de modo a ndo se exigir demais dos contribuintes, tampouco fazer com

que deixem de arcar com a sua parcela de responsabilidade social.

Diante desse cenario, inicialmente pensou-se em examinar de uma for-
ma geral a tributacdo dos bens imateriais no Brasil. Ocorre que o tema é dema-
siadamente amplo e, por conta disso, foi necessario proceder a uma série de deli-
mitagdes para ndo haver o risco de a matéria ser tratada sem a profundidade que

merece.

Assim, inicialmente, optamos por abordar apenas o IR, principal fonte de
recursos da Unido Federal, cuja legislagdo tem suscitado, com maior frequéncia,
duvidas sobre seu campo de abrangéncia e limites. Depois disso, ainda foi ne-
cessario restringir, novamente, o objeto da analise a tdo somente as marcas e as

patentes.

Isso porque os bens imateriais sdo muitos e cada um deles possui sua

particularidade, trazendo reflexos na forma de tributacdo, de modo que n&o € pos-
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sivel trata-los como um todo homogéneo. A escolha dentre os bens imateriais pelas
marcas e pelas patentes se deu em virtude de essas figuras serem objeto, com maior

frequéncia, de transag¢des econdmicas e concentrarem o maior fluxo de capital.

Outra delimitacdo necessaria diz respeito as contraprestacdes percebi-
das pelos proprietarios de marcas e de patentes. Tais contraprestacdes podem se
dar na forma de ganhos de capital, nos casos de cessao, ou na forma de royalties,
nos casos de licenga de uso. Acontece que ambas possuem muitos aspectos con-
trovertidos, de modo que, considerando os fins do presente trabalho e a necessi-
dade de realizar um estudo aprofundado sobre o tema, optamos por centrar nossa

analise sob os royalties.

Para levar a cabo a tarefa proposta, nossa analise partiu do conceito de
coisas e bens, e foi sendo restringida de modo a segregar, dentre os bens, os ma-
teriais dos imateriais, estes ultimos compostos por descobertas cientificas, Direitos
Autorais e bens relacionados a Propriedade Industrial. Isso feito, dentro do campo
da Propriedade Industrial, foi examinada cada uma das figuras que a compde: in-
vengdes; modelos de utilidade; desenho industriais; marcas; homes empresariais;
titulos de estabelecimentos; nomes de dominio; micro-organismos transgénicos e
cultivares; topografias de circuitos integrados; indicagdes geograficas; e regras de

repressao a concorréncia desleal.

Individualizados os bens e os direitos da Propriedade Industrial, o enfo-
que do trabalho entéo se volta as invengdes, modelos de utilidade e micro-organis-
mos transgénicos, tutelados pelo Estado sob a forma de patentes, e sob as marcas,
protegidas pelo Direito sob a forma de registros. As patentes e os registros, quando
tém apenas o seu direito de exploracdo concedido onerosamente a terceiros, sao

remunerados mediante o pagamento de royalties.
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Os royalties, uma vez definidos, passam a ser examinados em relagao
ao IR, tendo em mente o conceito constitucionalmente pressuposto de renda de-
lineado pelo legislador complementar, sob o enfoque do licenciador pessoa fisi-
ca residente no Brasil, do licenciador pessoa juridica domiciliado no Pais e sob
a perspectiva do licenciador, seja ele pessoa fisica ou juridica, estabelecido no
exterior. Posteriormente, a analise se volta as regras gerais de dedutibilidade e as
controvertidas restricbes impostas pela legislacao infraconstitucional e por normas

secundarias, como limites e condi¢bes a dedugao de despesas.

Por fim, o trabalho avalia a aplicagdo das regras de pregos de transfe-
réncia e dos tratados internacionais celebrados pelo Brasil, a fim de evitar a dupla
tributacdo da renda, nas remessas de royalties feitas por brasileiros para o exterior

€ Nos casos em que 0s royalties sdo pagos a beneficiario residente no Pais.

Seguindo essa linha de raciocinio e firmes nas premissas estabelecidas,
foi possivel chegar a conclusdes sobre diferentes aspectos relacionados a tribu-
tacdo pelo IR dos royalties decorrentes da exploragédo de marcas e de patentes,
de forma a contribuir com o esclarecimento de pontos polémicos que envolvem a

matéria no campo do Direito Tributario brasileiro.

Finalmente, vale notar que uma das razées que motivaram a elaboragao
do presente trabalho foi o fato de, até o momento, a tributacdo dos bens imate-
riais ser um assunto ainda pouco explorado pela doutrina nacional, apesar da sua
crescente relevancia no cenario econémico. E mais, entre as poucas obras que
tratam do assunto, a maior parte delas foi elaborada por especialistas da area da
Propriedade Intelectual que, diante das necessidades do dia a dia, resolveram se

aprofundar na seara tributaria.
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Com este trabalho buscou-se o inverso. A partir de uma vivéncia cotidia-
na na area tributaria, pretendeu-se realizar uma analise sob o enfoque do IR sobre
questdes relacionadas ao uso das marcas e das patentes. Portanto, com o estudo
objetiva-se contribuir para a solugao de controvérsias e a elucidagao de questdes
envolvendo as marcas e as patentes em matéria de IR, porém, dessa vez, sob o

enfoque de um especialista no Direito Tributario.
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1
A DISTINGAO ENTRE COISAS E BENS

Os termos coisa e bem servirdo de ponto de partida para o estudo da
tributacdo pelo IR dos rendimentos decorrentes da utilizacdo de invengdes, dos
modelos de utilidade, dos micro-organismos transgénicos e das marcas. Ocorre
que os termos coisa e bem sao polissémicos, isto é, palavras que tém diferentes

sentidos, sendo, por muitas vezes, equivocadamente utilizadas como sinénimos.

Assim, de inicio, faz-se oportuno especificar o que consideramos como
coisa e 0 que consideramos como bem para que o leitor tenha a exata nogao do

sentido que cada um desses termos sera empregado daqui em diante.

Coisa, conforme defendido por parte da doutrina, é tudo aquilo que
existe, com excecdo do ser humano. E tudo o que ha no mundo, exceto as pesso-

as, seja apropriavel ou nao, seja material ou imaterial.

Por seu turno, o bem, em seu sentido juridico, € aquilo que existe e ndo
€ humano, portanto trata-se de uma coisa, com as particularidades de que deve ser
util e suscetivel de apropriacédo. O fato de a coisa ser util e suscetivel de apropria-
¢ao desperta, inevitavelmente, o interesse das pessoas sobre ela, o que faz surgir
outro trago caracteristico: a existéncia de valor econdmico. Logo, bem é a coisa util,

suscetivel de apropriacdo e com valor econémico.?

' Vide: Miguel Maria de Serpa Lopes (Curso de direito civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
1971. v. 1, p. 316); Silvio de Salvo Venosa (Direito civil: parte geral. Sdo Paulo: Atlas, 2002. v.
1, p. 304); Maria Helena Diniz (Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 25.
ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2008. v. 1, p. 323-324); Silvio Rodrigues (Direito civil: parte geral. 26.
ed. Sao Paulo: Saraiva, 1996. v. 1, p. 110); e Carlos Roberto Gongalves (Direito civil brasileiro:
parte geral. 7. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2009. v. 1, p. 240).

2 Sobre o assunto esclarece Agostinho Alvim que a ideia de o bem ser suscetivel de apropriagéo
ja estd compreendida na ideia de que ele deve apresentar alguma utilidade, “eis que nenhuma
utilidade tem o que € insuscetivel de apropriagao” (Comentarios ao Cédigo Civil. Rio de Janeiro:
Juridica e Universitaria Ed., 1968. v. 1, p. 220).
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Das definicbes acima se infere, portanto, que coisa é género do qual
bem é espécie,® e com ele ndo se confunde. Bem ¢é coisa material ou imaterial, util

aos homens, e de expressdo econdmica.

A coisa, ao contrario do bem, ndo sera necessariamente apreciavel eco-
nomicamente. S&o coisas sem expressao econdmica aquelas existentes em abun-
dancia no universo e que podem ser livremente utilizadas por qualquer pessoa,
como o ar, 0 mar, a agua dos rios etc.; e aquelas cuja propriedade ou utilizagao é
atribuida a varias pessoas, como as pragas, 0s parques e as ruas, sao as chama-

das coisas comuns.

Também n&o sdo apreciaveis economicamente as coisas que nunca fo-
ram apropriadas, as coisas sem dono (res nullius), como € o caso do peixe na
agua, a caga solta, e o fruto de arvore situado em terreno baldio; e aquelas objeto
do abandono, as coisas moveis abandonadas (res derelicta), que ja foram objeto
de uma relacdo de direito, mas deixaram de sé-lo em razao de o seu dono ter vo-

luntariamente renunciado ao direito que tinha.*

Os direitos da personalidade, tais como o direito ao nome, a honra, a in-
tegridade fisica e moral, entre outros, sdo coisas, porém nido sao bens na medida

em que sao insuscetiveis de apropriagdo, pois eles surgem com o nascimento de

3 Nesse sentido: Miguel Maria de Serpa Lopes (Curso de direito civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Frei-
tas Bastos, 1971. v. 1, p. 316); Silvio Rodrigues (Direito civil: parte geral. 26. ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 1996. v. 1, p. 110); Maria Helena Diniz (Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do
direito civil. 25. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2008. v. 1, p. 323); Carlos Roberto Gongalves (Direito
civil brasileiro: parte geral. 7. ed. S&o Paulo: Saraiva, 2009. v. 1, p. 240); e Silvio de Salvo Ve-
nosa (Direito civil: parte geral. Sdo Paulo: Atlas, 2002. v. 1, p. 304). Diversamente, defendendo
que bem é género e coisa é espécie, estdo Orlando Gomes (Infrodugéo ao direito civil. Edigao
Universitaria, Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 205) e Renan Lotufo (Curso avangado de direito
civil: parte geral. 2. ed. Sdo Paulo: RT, 2003. v. 1, p. 166).

4 Caio Mario da Silva Pereira esclarece que, para que as coisas sejam consideradas abandona-
das, € “mister a ocorréncia de um fator psiquico, contido na intenc¢ao de renuncia-las”, para isso
“basta que o proposito se infira inequivoco do seu comportamento [dono] em relagao a coisa”
(Instituicbes de direito civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. v. 4, p. 118). De forma seme-
Ihante defende Orlando Gomes ao afirmar que as coisas abandonadas “n&do se confundem com
as coisas perdidas”, pois “estas continuam a ter dono”. “A perda da posse da-se involuntaria-
mente, enquanto o abandono é voluntario, consistindo no exercicio de faculdade reconhecida
ao titular do direito” (Infrodugéo ao direito civil. Edigdo Universitaria. Rio de Janeiro: Forense,

1989. p. 215).
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cada pessoa, ndo sendo adquiridos ao longo de suas vidas. Ademais, os direitos da
personalidade sao insuscetiveis de apreciagcdo econdmica. Nao ha como mensurar

adequadamente quanto vale a honra, a vida ou a liberdade de uma pessoa.

A violagédo de um direito da personalidade, € verdade, gera um direito de
acgao por parte do lesado, e, ao término do processo, pode resultar em uma indeni-
zacao de carater pecuniario. O fato de o lesado receber a indenizagao em espécie
ndo significa que o direito da personalidade violado € economicamente mensura-
vel, pois se trata de mera estimativa de pretensao reparatoria, que, apesar de tentar
se aproximar de um valor, nunca sera capaz de fielmente apura-lo em razdo do alto

grau de subjetividade envolvido na questao.

Além disso, a reparacado pecuniaria decorrente da lesdo a um direito
personalissimo com ele n&o se confunde, s&o figuras distintas, de modo que nao
se pode falar que em virtude da existéncia de indenizacgao, tal direito seria apropri-
avel.® O direito da personalidade, tenha sido ele lesado ou n&o, pertence a pessoa
desde o nascituro, ndo ha uma aquisicdo. Mesmo porque a indenizacédo, quando
recebida, ndo é um pagamento pelo direito lesado, mas simples tentativa de restau-

racgao (ainda que imprecisa) de um estado original de direito.

Em suma, entendemos como coisa tudo o que permeia nossa realidade,
com exclusao das pessoas, e como bem a coisa util, apropriavel e com expressao

econdmica. A nosso ver, coisa é género do qual bem & uma espécie.

5  Caio Mario da Silva Pereira afirma que “é preciso [...] observar que a violagdo de um direito de
carater nao patrimonial faz nascer para o lesado uma agao, que pode converter-se em um va-
lor pecuniario, o qual entra entdo no seu patriménio, sem com isto converter aquele em direito
patrimonial” (Instituicbes de direito civil. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 1, p. 397).
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2
BENS MATERIAIS E IMATERIAIS

A doutrina, a fim de facilitar a inteleccdo dos diversos elementos que
integram o sistema juridico, tem por praxe realizar classificacbes nas quais reune
em conjuntos, as figuras de tracos comuns. O mesmo acontece com os bens. Sao
diversas as classificacbes dadas aos bens, tais como: materiais e imateriais; mo-
veis e imoveis; fungiveis e infungiveis, publicos e particulares, entre tantas outras
possiveis. Entretanto, tendo em vista os fins do presente trabalho, iremos nos ater

apenas a primeira categoria acima referida: a dos bens materiais e imateriais.

A classificacdo dos bens em materiais e imateriais provém do Direito
Romano e, inicialmente, possuia como elemento distintivo a possibilidade de o bem
ser ou nao tocado, isto €, sua tangibilidade. No entanto, com o passar do tempo,
notou-se que esse fator de discriminacdo nédo era adequado, na medida em que
deixava de incluir entre os bens corpdreos coisas que, apesar de nao poderem ser
tocadas — como o0s gases, 0 vapor e a energia elétrica —, eram perceptiveis por

outros sentidos.

Tal classificagdo também recebeu uma série de criticas por parte da
doutrina brasileira que, capitaneada por Augusto Teixeira de Freitas,® a considera-
va inadequada por separar o bem, materialmente considerado, do seu respectivo
direito, na medida em que o direito inexiste sem o seu objeto. Esse fato acabou
contribuindo para que a classificagao dos bens em materiais e imateriais nao fosse

acolhida pela legislagao nacional.

6 Aesse respeito afirma o jurista: “[...] nada mais incoerente do que nas chamadas coisas corpo-
reas considerar isoladamente o objeto material sébre que recai o dominio fazendo-se abstra-
cao déste primeiro direito real; ao passo que, nas chamadas coisas incorporeas, prescinde-se
ao contrario do objeto dos outros direitos, atendendo-se unicamente a estes, ou sejam reais
— jure in re aliena — ou sejam pessoais. Tal é a teoria do Direito Romano, como sabem todos;
de modo que em um membro da divisdo ficam as coisas [0 jurista entende por coisa somente
0s objetos corpéreos] propriamente ditas, e no outro membro quaisquer direitos pessoais ou
reais com excegao unicamente do dominio” (Cdédigo Civil: esbogo. Rio de Janeiro: Servigo de
Documentagéo do Ministério da Justica e Negocios Interiores, 1952. p. 185-186).
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A despeito do exposto, a classificacdo dos bens em materiais e imate-
riais subsiste e se faz atual, pois, com a evolucdo e desenvolvimento dos meios
de comunicagéo, é crescente o numero de bens cujo valor ndo esta mais baseado
em algo palpavel. O que se nota é que cada vez menos o valor dos negdcios é
dimensionado com fundamento em algo material, e cada vez mais se respalda em
uma avaliagao valorativa em fung¢do da utilidade, da vantagem ou do beneficio que

0 bem pode proporcionar.

Ocorre, todavia, que a classificagdo dos bens em materiais e imateriais
nao tem mais por base o critério discriminador adotado pelo Direito Romano (tangi-
bilidade). No contexto atual, sdo considerados bens materiais ndo apenas aqueles
que podem ser tocados, mas todos aqueles que podem ser captados por algum
dos nossos sentidos, como a energia elétrica, o ar comprimido, a pedra preciosa, 0
automovel etc. Por outro lado, sdo bens imateriais os direitos das pessoas sobre o

produto do intelecto, ou relativos a outras pessoas.

Os bens imateriais séo abstracdes criadas pelo homem, as quais foram
recepcionadas pelo Direito. Tém, somente, existéncia logico-juridica, ndo existindo
concretamente. Sao exemplos de bens imateriais os créditos, as criagdes autorais

e os bens da Propriedade Industrial.

A fim de facilitar a visualizac&o da classificacao adotada, se faz oportuno

conferir o seguinte quadro ilustrativo:

(— Materiais
4 eg.. automoveis e imoveis.

Bens <

. eg.: bens da Propriedade Industrial e
Coisas < \_créditos

Imateriais

Coisas ndo apropriaveis, sem utilidade e/ou sem
valor econémico

\_ €g.: ar atmosférico, mar, direitos da personalidade
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A partir das definicbes dadas, uma questao que surge é se as criagdes
intelectuais podem ser consideradas bens, na medida em que, apesar de muitas

serem uteis, ndo sao passiveis de apropriacao, visto que nao tém um corpo fisico.

Sob essa dtica, torna-se realmente complicado pensar em apropriagao.
No entanto, o Direito tem o poder de criar suas proprias realidades e, sendo as-
sim, por conveniéncia de seus fins, determinou que as criagdes intelectuais que
se mostrarem uteis serdo consideras como apropriaveis, ainda que nao tenham

consisténcia material.”

A fim de viabilizar a apropriagdo dos bens imateriais e permitir que sejam
objeto de negdcios juridicos, o Direito criou titulos, que tém existéncia fisica e, com

isso, permitem ao seu titular exercer as faculdades que lhes sao préprias.

Desse modo, verifica-se que, em regra, os bens imateriais sao juridica-
mente representados por titulos que, no caso das invengdes, modelos de utilidade
e micro-organismos transgénicos, sdo chamados de patentes; no caso dos dese-
nhos industriais, signos distintivos, topografias de circuitos integrados e indicagcbées
geograficas, de registros; e no caso das cultivares, de certificados de proteg¢ao de
cultivares, como sera visto em detalhes adiante. Trata-se de documentos que ates-

tam o direito de propriedade de uma dada pessoa sobre um certo bem imaterial.

Feitos os esclarecimentos acima, resta estabelecida a premissa de que
os bens imateriais sdo todos aqueles decorrentes de abstragcbes humanas chan-
celadas pelo Direito, por serem uteis para as pessoas, juridicamente passiveis de
apropriacédo e com valor econdmico. Isto posto, passemos a analise da Proprieda-

de Intelectual a fim de melhor compreender a matéria.

7 Cf. Miguel Maria Serpa Lopes. Curso de direito civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1971.
v. 1, p. 320.
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3
O CONCEITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Inicialmente, é necessario examinar o conceito de Propriedade Intelectu-

al a fim de avaliar a sua extenséo e os bens por ela abrangidos.

O Decreto n.° 75.541, de 31.3.1975 (“Decreto 75.541/1975”), que pro-
mulgou a convengéao que instituiu a Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectu-
al, definiu em seu artigo 2.°, inciso VIII, quais os direitos que se encontram abrangi-

dos pela Propriedade Intelectual.

Segundo o referido dispositivo, sdo abrangidos pela Propriedade Inte-
lectual: as obras literarias, artisticas e cientificas; as interpretacées dos artistas
intérpretes e as execucgdes dos artistas executantes, os fonogramas e as emis-
sbdes de radiofusao; as invengcdes em todos os dominios da atividade humana; as
descobertas cientificas; os desenhos industriais; as marcas, bem como as formas
e denominacdes comerciais; a prote¢cao a concorréncia desleal e todos os outros
direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario

e artistico.

A partir da posicado firmada pelo artigo 2.°, inciso VIII, do Decreto
75.541/1975, observa-se que a Propriedade Intelectual € composta por descober-

tas cientificas, Direitos Autorais e bens relacionados a Propriedade Industrial.

3.1 As descobertas cientificas

As descobertas cientificas, entre as quais se encontram as teorias e
os métodos cientificos, sdo percepcdes de um fendbmeno natural preexistente a

qualquer intervengcdo humana. Trata-se de simples constatagcbes de coisas que ja
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existem, sobre as quais 0 homem nao contribui com qualquer inovagao ou atividade

criativa.

As descobertas, em especial as cientificas, resultam do espirito especu-
lativo do homem, que por meio da investigacédo e da observacao de fenbmenos e
leis naturais revela algo ja existente na natureza, mas até entdo desconhecido pela

humanidade, ampliando seus conhecimentos sobre o mundo fisico.

Tendo em vista o enfoque deste trabalho, que se volta para o estudo da
tributagao pelo IR das contraprestagcdes pagas pelo uso de marcas e de patentes,
nos limitaremos a tecer esses breves comentarios, cuja finalidade é de apenas dar

uma nocao do que vem a ser uma descoberta cientifica.

3.2 Os Direitos Autorais

Os Direitos Autorais,® como bem explica Eliane Yachouh Abrao,® “sdo um
conjunto de ordem moral e de ordem patrimonial”. Os Direitos Autorais de ordem
moral s&o: o direito ao inédito, o direito de ter seu nome sempre vinculado a obra,
o direito de se opor a quaisquer modificacdes que nela se pretenda introduzir, e ou-
tras disposi¢des expressamente previstas na lei especial. Ao passo que os Direitos
Autorais de cunho patrimonial sdo aqueles que permitem ao titular da obra fruir e
dispor publicamente dela, do modo que |Ihe convier, desde que observados os pre-

ceitos de ordem publica.

O Direito Autoral busca tutelar a operacao intelectual original, resultante

do trabalho criativo e capaz de ampliar os limites da realidade social. Protege-se a

8  Cf. José Oliveira Ascencéo, o Direito de Autor é termo mais restrito que Direito Autoral, que
compreende, além dos Direitos de Autor, os que lhe sdo conexos e pertencem aos artistas intér-
pretes, executantes, os produtores de fonogramas e organismos de radiofusao (Direito autoral.
2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 15).

¢ O que é e o que ndo ¢ Direito Autoral. Disponivel em: <http://www2.uol.com.br/direitoautoral/
artigo04.htm>. Acesso em: 1.° fev. 2010.
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criagao da coisa, que pode ou nao ser nova, mas deve ser dotada de caracteristi-

cas proprias, tracos pessoais, decorrentes da perspectiva do seu criador.

Protege-se ndo apenas a ideia criativa, mas também a sua forma exte-
rior. Todavia, para que se tutelem o conteudo e a forma da criagao, € imprescindivel
a sua exteriorizagcdo. Em outras palavras, a ideia precisa ser expressa de alguma
maneira, pois a simples conjectura ou pensamento nao exposto esta fora do ambito

de protecéo do Direito Autoral.

Apesar de existirem bens de extraordinaria importancia econémica entre
aqueles tutelados pelos Direitos de Autor e conexos, mais uma vez, considerando o
objetivo deste trabalho, nos contentaremos apenas com essa simples referéncia a
categoria dos aludidos bens, detendo nossa atencgéo sobre os bens da Propriedade

Industrial.

3.3 A Propriedade Industrial

Segundo o artigo 1.°, § 2.°, da Convencéao de Paris para a Prote¢do da
Propriedade Industrial, de 20.3.1883, a Propriedade Industrial abrange as “inven-
¢des, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de
servico, o0 nome comercial e as indicagdes de procedéncia ou denominagdes de

origem, bem como a repressao da concorréncia desleal”.

Nos termos dessa convencgao, a Propriedade Industrial deve ser enten-
dida na mais ampla acepgao, englobando ndo sé a industria e o comércio, mas
também as industrias agricolas e extrativas e todos os produtos fabricados ou na-
turais, tais como: vinhos, graos, tabaco em folhas, frutos, animais, minérios, aguas

minerais, cervejas, flores, farinhas etc.



23

Em decorréncia do disposto na Convengao de Paris, constata-se que a
Propriedade Industrial seria composta por bens relacionados a industria propria-
mente dita, as industrias agricola e extrativa, produtos fabricados ou naturais, in-
dicagdes geograficas, além de regras tendentes a combater concorréncia desleal.
Em suma, segundo a referida Convencgao, a Propriedade Industrial abrangeria bens

da industria, bens naturais e regras protetivas.

O legislador nacional, entretanto, ao regular a matéria foi mais restritivo
do que a posigéo firmada na Convengao de Paris. No artigo 2.° da Lei n.° 9.279,
de 15.5.1996 (“Lei 9.279/1996"), estabeleceu que a Propriedade Industrial tem por
objeto apenas as invengdes, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as

marcas, as indicagdes geograficas e as regras de repressao a concorréncia desleal.

O legislador ndo incluiu na Propriedade Industrial os segredos de empre-
sa, 0s bens naturais, os bens da industria agricola, as topografias de circuitos inte-
grados, além dos seguintes signos distintivos empresariais: 0s nomes de empresa;

os titulos de estabelecimento; e os nomes de dominios na Internet.

Em relacdo aos segredos de empresa, cumpre observar o seguinte. O
Estado, para conferir especial protecdao ao bem industrial, impde como condi¢gao
que o seu criador publique os detalhes da criacdo. Em troca dessa especial prote-
¢ao, o Estado também limita o direito de exclusividade a exploracdo do bem a um

determinado periodo de tempo.

Se o criador entende conveniente nao divulgar as informacgdes relativas
a sua criacao, para poder utiliza-la com exclusividade por tempo indeterminado, ele
abre méo da tutela especial do Estado e, assim, arca com énus de ele mesmo zelar

para que terceiros ndo se utilizem indevidamente da sua criacao.

Sendo feita a opgado pela manutengdo em segredo de uma criagéo, o

criador estara amparado apenas pelas normas gerais do Direito contra a concor-
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réncia desleal, ndo fazendo jus a aplicacdo das normas especificas. Dessa forma,
a nosso ver, foi acertada a nao inclusao dos segredos de empresa entre os bens e

direitos tutelados pela Propriedade Industrial.

Também foi correta, a nosso sentir, a exclusdo dos bens naturais da tute-
la da Propriedade Industrial, uma vez que a sua finalidade é resguardar os direitos

decorrentes de certos tipos de criagdes.

Os bens naturais, como os graos, frutos, animais, minérios e flores, entre
outros, ndo sao criagdes, na medida em que nao possuem nenhum traco criativo. O
produto comercializado € algo ja existente na natureza, que € apenas apreendido
ou extraido pelo homem. O trago criativo, como se vera em detalhes adiante, é ele-

mento essencial a tutela de um bem sob a forma de patente ou de registro.

No caso dos bens naturais, a criacéo fica por conta da natureza, exer-
cendo o0 homem o papel de mero descobridor. Tais produtos apenas seriam pas-
siveis de protecao pela Propriedade Industrial caso sobre eles houvesse alguma

intervencao humana que |hes revelasse nova fungao ou utilidade para a industria.

No que diz respeito aos bens da industria agricola, a Lei 9.279/1996 con-
sidera como integrantes da Propriedade Industrial somente os micro-organismos
transgénicos, nao tratando de outras variedades. As espécies vegetais superiores,
as chamadas cultivares, apesar de nao abrangidas pela Lei 9.279/1996, tiveram

protecao sui generis concedida pela Lei n.° 9.456, de 25.4.1997 (“Lei 9.456/1997”).

Diante disso, consideramos que tanto os micro-organismos transgénicos
quanto as cultivares, que podem ser genericamente denominados de biotecnolo-
gias, sao bens integrantes da Propriedade Industrial. Para isso, basta que, no caso
dos micro-organismos transgénicos, sejam atendidas as condi¢gbes impostas pela

Lei 9.279/1996, e, no caso das cultivares, as condi¢des previstas na Lei 9.456/1997.
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Situacdo semelhante se verifica com as topografias de circuitos inte-
grados, que nao foram mencionadas pela Lei 9.279/1996, que cuida da Proprie-
dade Industrial, mas também possuem protecao sui generis, conferida pela Lei n.°
11.484, de 31.5.2007 (“Lei 11.484/2007"). As topografias de circuitos integrados,
por resultarem de uma criagdo humana, também se encontram abrangidas pela
Propriedade Industrial, desde que atendam as condi¢des impostas pela legislagao

especifica.

No tocante aos nomes empresariais, consideramos que a Lei 9.279/1996
deixou de inclui-lo indevidamente dentro da Propriedade Industrial, visto que se trata
de uma criagao intelectual, cuja finalidade é servir como elemento diferenciador de
uma sociedade empresaria perante as demais existentes no mercado. Denis Borges
Barbosa'® corrobora essa posicéo. Para ele, 0 nome empresarial & “um elemento ine-
gavelmente integrante da propriedade industrial”, e apesar de nao ter sido incluido

pela Lei 9.279/1996 nesse conceito, “certamente deveria té-lo sido”.

O mesmo aconteceu com os titulos de estabelecimento e nomes de do-
minio na Internet, que ndo foram abordados pela Lei 9.279/1996 indevidamente. Os
titulos de estabelecimento quase sempre foram tutelados de forma genérica pela
legislagao nacional. Inicialmente foram abrangidos pelo termo “denominagdes”, no
Decreto-lei n.° 2.682, de 23.10.1875 (“DL 2.682/1875”), no Decreto n.° 3.346, de
14.10.1887 (“Decreto 3.346/1887”) e no Decreto n.° 16.264, de 19.12.1923 (“De-
creto 16.264/1923”). Posteriormente, os titulos de estabelecimento passaram a ser
regulados dentro do género “marcas” no Decreto n.° 24.507, de 29.6.1923 (“De-
creto 24.507/1923”), s6 recebendo tratamento proprio com o advento do Decreto-
-lei n.° 7.903, de 27.8.1945 (“Decreto 7.903/1945”), e os Decretos-leis n.°s 254, de
28.2.1967 (“DL 254/1967") e 1.005, de 21.10.1969 (“DL 1.005/1969”), que o suce-

deram.

© Uma introducéo a propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 3.
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No entanto, com a edigcdo da Lei n.° 5.772, de 21.12.1971 (“Lei
5.772/1971”) a protecao do titulo do estabelecimento foi excluida, sendo mantida
a exclusao pela atual lei que regula a Propriedade Industrial, a Lei 9.279/1996.
Desse modo, atualmente, os titulos de estabelecimento, se ndo coincidentes com
a marca, gozam de prote¢cao apenas com base na repressao a concorréncia des-

leal."

Com os nomes de dominio na Internet a situagao ndo é muito diferente,
diante da sua néo inclusdo na Lei 9.279/1996, e na falta de outro dispositivo legal
que o regule, atualmente sdo regulamentados por meros atos executivos, resolu-

¢des emitidas pelo Comité Gestor Internet do Brasil.

Os nomes empresariais, os titulos de estabelecimento e os nomes de
dominio sao inegavelmente criacbes humanas que objetivam servir de elementos
diferenciadores de uma atividade, tais como as marcas. Assim, nao nos parece ra-
zoavel dispensar regramento especifico as marcas e também nao o fazer em rela-
¢ao aos demais signos distintivos empresariais. Nessa linha, a nosso ver, os nomes
de empresa, os titulos de estabelecimentos e nomes de dominio deveriam ter sido
regulados pela Lei 9.279/1996, e o fato de isso nao ter sido feito pelo legislador

ordinario nao lhes retira a condicdo de bens integrantes da Propriedade Industrial.

Portanto, consideramos que a Propriedade Industrial compreende as
invengdes, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, os signos distintivos
empresariais (as marcas, os nomes de empresa, os titulos de estabelecimentos e
os nomes de dominio), as biotecnologias, as topografias de circuitos integrados,

as indicagdes geograficas e as regras de repressao a concorréncia desleal.

" Cf. José Carlos Tinoco Soares. Marcas vs. nome comercial: conflitos. Sao Paulo: Juridica Bra-
sileira, 2000. p. 126-127.
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Essa situacado pode ser mais facilmente visualizada no seguinte quadro

ilustrativo:
Criacoes
o e Direitos de Autor
Artisticas, <:
Literarias Softwares
Propriedade e Conexos
Intelectual Segredos de Empresa
Criacées Invengdes \
Industriais

Modelos de Utilidade

Desenhos Industriais Propriedade
Signos Distintivos Marcas Industrial

Empresariais Nomes de Empresa
Biotecnologias

Titulos de Estabelecimentos
Topografias de .
Circuitos Integrados Dominios da Internet

Indicagdes Geograficas

Regras de Combate a Concorréncia Desleal

Descobertas Cientificas

Cabe lembrar que os direitos relacionados ao nome ou a imagem das
pessoas (direitos de personalidade), e os decorrentes de contratos (direitos das

obrigacdes), apesar de encontrarem abrigo no Direito, ndo sao abrangidos pela

Propriedade Intelectual.
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4
OS BENS E OS DIREITOS
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Definidos os bens e direitos integrantes da Propriedade Industrial, pas-

semos a analise individualizada de cada uma de suas espécies.

4.1 Invengoes

A invengéao, segundo Jacques Labrunie,'? “é€ uma criagao intelectual de
efeito técnico ou industrial”. Ou seja, é o resultado da intervengdo do homem em
elementos ja existentes no mundo que o cerca, de modo a criar novas proprieda-
des, até entdo inexistentes, que satisfagam necessidades de ordem pratica e/ou
técnica. Trata-se de uma criagdo da inteligéncia humana que parte de elementos

conhecidos para alcangar a solu¢ao de um problema social.

A criagao, entretanto, ndo é termo sinbnimo de descoberta. Como dito,
a invengao consiste na criagcdo de algo nao existente. A descoberta, por outro
lado, € simplesmente a revelagcdo de algo que ja se encontrava na natureza. Na
descoberta ndo se busca resolver qualquer problema de ordem técnica ou prati-
ca, cuida-se, apenas, de aumentar os conhecimentos do homem sobre o mundo

fisico.'®

2 Requisitos basicos para a protecéo das criacdes industriais. In: Manoel J. Pereira dos Santos;
Wilson Pinheiro Jabur (Coord.). Criagées industriais, segredos de negécio e concorréncia des-
leal. Sao Paulo: Saraiva, 2007. p. 101.

3 Segundo Pontes de Miranda, “a descoberta revela apenas o que ainda ndo se conhecia: é
atividade do homo sapiens; a inveng¢ao, do homo faber [...]. Quem inventa da ao mundo novo
objeto inteligivel, ou meio para se chegar a novos objetos utilizaveis, ou a novas aplicagdes
uteis (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi,1956. t. XVI, p. 272).
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Jodo da Gama Cerqueira’ comenta que na descoberta se fazem pre-
sentes o espirito especulativo e as faculdades de observagado, ao passo que na
invencao nota-se o espirito inventivo. Dessa forma, “com a descoberta, ficamos
no campo da ciéncia e do intelecto especulativo, ao passo que, com a invencgao,

penetramos no dominio da realizagao e do intelecto pratico”.

Essa distingdo se faz importante pelo fato de somente as invencgdes
terem a protecédo do Direito sob a forma de patente. Como invencbes devem-se
entender tanto o produto, isto €, o “objeto material que se distingue por suas ca-
racteristicas de constituicdo”, tais como: estrutura, composi¢ao e forma, quanto o
processo produtivo, compreendido como o “meio que, dentro de uma aplicagao que

lhe é dada, conduz a obtencdo de um resultado ou de um produto”."®

Portanto, a invengédo € um ato humano de criagdo que parte de elemen-
tos ja existentes e gera um novo, diverso daqueles encontrados em sociedade, com

o fim de satisfazer necessidades de ordem pratica e/ou técnica.

4.2. Modelos de utilidade

O modelo de utilidade, assim como a invencgao, resulta de uma atividade
criadora. Entretanto, enquanto a invengao destina-se a solucionar um problema
de ordem pratica/técnica, o modelo de utilidade ndo agrega nenhum novo conhe-
cimento, ndo traz respostas a um problema existente, limita-se, apenas, a trazer
uma inovacgéo que confere um melhor funcionamento, utilidade ou comodidade a
um produto preexistente. A protecdo da invencao recai sobe o conteudo da ideia
inventiva, ja a protecdo do modelo de utilidade recai sobre a forma pela qual ela se

manifesta.

4 Tratado da propriedade industrial. Sdo Paulo: RT, 1982. v. 1, p. 222.

5 Cf. Luiz Guilherme de A. V. Loureiro. A Lei da Propriedade Industrial comentada. Sdo Paulo:
Lejus, 1999. p. 44-45.
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A invengao é um processo ou um produto criado em resposta a proble-
mas técnicos, ao passo que o modelo de utilidade é fruto de alteragao na forma do
produto, na configuragao ou na disposi¢cao dos seus elementos, que aprimora seus
resultados ou produz resultados praticos novos. O modelo de utilidade resulta de
modificagdes feitas em objetos conhecidos, que Ihes proporcionam utilidade, van-

tagem ou efeito técnico que antes n&o tinham.

E mais, como bem colocado por Luiz Guilherme de A. V. Loureiro,™ “o
simples carater utilitario da forma n&o é suficiente para a protecao pelo direito da
patente. E preciso que ela seja indissociavel do resultado, de maneira que, modifi-

cando-se a forma, o resultado ndo seria obtido”.

Jodo da Gama Cerqueira,"”” ao tratar do assunto, assim conceituou o

modelo de utilidade:

Os modelos de utilidade [...] consistem essencialmente em
instrumentos, utensilios e objetos destinados a uma serventia
pratica. Sdo modelos de objetos que, sem visarem a um efeito
técnico peculiar (caso em que constituiriam invengao propriamente
dita), se destinam, simplesmente, a melhorar o uso ou utilidade do
objeto, a dota-lo de maior eficiéncia ou comodidade em seu emprego
ou utilizagédo, por meio de nova configuracdo dada ao objeto, da
disposicdo ou da combinacao diferente de suas partes, de novo
mecanismo ou dispositivo; em uma palavra, mediante modificagéo
especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns.

A partir da definicdo dada acima, o referido jurista enfatiza alguns tragos
que entende ser essenciais ao modelo da utilidade. O primeiro aspecto é a neces-
sidade de que o modelo de utilidade seja um objeto material, que constitua um fim

em si mesmo, ndo sendo um meio para se obterem outros resultados.

O segundo caracteristico diz respeito a finalidade do modelo de utilida-

de, que deve focar em melhorar a serventia do objeto, em relagdo ao uso a que

6 A Lei da Propriedade Industrial comentada. Sao Paulo: Lejus, 1999. p. 47.
' Tratado da propriedade industrial. Sao Paulo: RT, 1982. v. 1, p. 600.
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se destina, isto €&, deve ser util. O terceiro aspecto destacado pelo jurista consiste
em ser o modelo de utilidade, em sua esséncia, uma criagao de forma, ou seja, ele
deve resultar de intervencdes na forma ou na estrutura de um objeto preexistente.
Por fim, o quarto fator préprio do modelo de utilidade refere-se a sua destinacao,
que deve se voltar a um uso ou emprego pratico, que facilite a agdo do homem ou

aumente sua eficiéncia.'®

Tais tragos encontram-se refletidos no conceito de modelo de utilidade
contido no artigo 9.° da Lei 9.279/1996, que o define como “objeto de uso pratico,
ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou
disposicao, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso

ou em sua fabricagao”.

Portanto, o modelo de utilidade é o resultado de uma atividade humana
de criagcao que, apesar de nao trazer solugao para um problema técnico, confere
a um produto ja existente um melhor funcionamento, ou uma maior utilidade ou

comodidade.

4.3 Desenhos industriais

Originalmente, o legislador brasileiro distinguia o desenho industrial, as-
sim considerada a combinagao de linhas ou cores aplicadas sobre um objeto para
lhe dar um aspecto diferenciado ou uma fisionomia particular; do modelo industrial,
um desenho em relevo, consistente em uma forma especial dada a um objeto em
seu contorno ou configuragao.' Ou seja, grosso modo, o desenho industrial referia-
-se a uma criagado de cunho ornamental bidimensional, enquanto o modelo indus-

trial correspondia a uma criagao ornamental tridimensional.

'8 Tratado da propriedade industrial. Sdo Paulo: RT, 1982. v. 1, p. 601-602.

% Cf. José Carlos Tinoco Soares. Tratado da propriedade industrial: patente e seus sucedaneos.
Sao Paulo: Juridica Brasileira, 1998. p. 120.
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No entanto, com o advento da Lei 9.279/1996, o desenho industrial pas-
sou a representar nao so os desenhos propriamente ditos, mas também os mode-
los industriais. As nogdes de desenho e modelo industrial foram reunidas em uma

unica figura: a do desenho industrial.

O artigo 95 da Lei 9.279/1996 define o desenho industrial como “a forma
plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original

na sua configuragao externa e que possa servir de tipo de fabricagéo industrial”.

A partir dessa definicdo observa-se a existéncia de dois tracos relevan-
tes do desenho industrial: um relativo a forma, e outro ligado a fungao. A forma diz
respeito a ornamentacao do bem, a contribuicido estética que lhe foi dada, que deve
ser inovadora e n&o necessariamente deve ter cunho artistico; ja a funcéo refere-
-se ao proprio bem objeto de ornamentagao, que deve, obrigatoriamente, ter uma

aplicacéao pratica, isto é, deve visar a consecucao de utilidades materiais diretas.?

No desenho industrial a inovagado é de ordem estética, sobre um bem
que possui cunho utilitario. Ou seja, a forma ¢é dissociavel do efeito técnico, é sim-
plesmente ornamental. Verificada uma inovagao de ordem técnica criadora de um
novo bem, ou que aprimore a fungdo de um bem ja existente, ter-se-a uma invengao
ou um modelo de utilidade, respectivamente, e ndo um desenho industrial. A obra
cujo carater seja puramente artistico, sem qualquer utilidade, também néo pode ser
classificada como desenho industrial, nos termos do artigo 98 da Lei 9.279/1996,

sendo tutelada pelas normas de Direito Autoral.

20 Para Pontes de Miranda, no desenho industrial “o que ressalta é a ornamentabilidade, a exte-
rioridade nova, a nova forma do objeto. Nao esta em causa a invengédo, nem sequer o modelo
de utilidade. Mais se atende ao gbsto, a forma, a cor, ou a figura, que o satisfaca, de que a
utilizagcao. Mais se esta na dimensao da arte do que na dimensao da economia. Em relagéo a
invengao, mais longe se esta do que é ciéncia e mais perto do que € criagao artistica” (Tratado
de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. t. XVI, p. 419).
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A excecao fica por conta dos artigos de joalheria que, apesar de néao te-
rem utilidade pratica, em razao de determinacao legal, sdo albergados pelo Direito
da Propriedade Industrial, sendo equiparados a desenhos industriais. Em virtude
dessa equiparacéo, os artigos de joalheria sdo passiveis de registro junto ao Insti-

tuto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Portanto, sera considerado um desenho industrial toda criagao estética
que proporcione a um dado bem de aplicacao pratica resultado visual inovador e

seja passivel de produgdo industrial, além dos artigos de joalheria.

4.4 Signos distintivos empresariais

Os signos distintivos empresariais sdo elementos que tém por finalidade
identificar um determinado produto, servigo, ou atividade comercial existente no
mercado, diferenciando-o dos demais. Sao instrumentos de comunicagao entre o
empresario e o seu publico consumidor que permitem a identificagdo de um produ-
to, servico ou atividade, dos seus semelhantes, em razao de certas qualidades e/

ou particularidades proprias daquilo que representam.

A expressao signo distintivo empresarial € género que possui entre as
suas espeécies as marcas, os homes de empresa, os titulos de estabelecimento e
os nomes de dominio. Em razao da singularidade de cada uma dessas formas de

signos distintivos, passaremos a analisa-las individualmente a seguir.

4.4.1 Marcas

A marca é todo signo distintivo, visualmente perceptivel, que identifica,
direta ou indiretamente, um produto ou um servigo. Trata-se de um sinal que se

soma ao produto ou servigo de modo a diferencia-lo dos demais existentes no mer-
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cado, e, indiretamente, serve como garantia de sua qualidade, distinguindo-o de
outros, na medida em que, aos olhos do consumidor, todos os produtos e servigos
identificados pelo mesmo sinal, por terem uma unica origem, gozam de idéntica

reputagao.?!

As marcas, conforme estabelece o artigo 123 da Lei 9.279/1996, se con-
sideradas quanto ao seu propdsito de uso, podem ser de trés espécies distintas: (i)
de produto ou servigo; (ii) de certificagdo; ou (iii) coletiva. A marca de produto ou
servigo € aquela usada para distinguir um produto ou um servigo de outro idéntico,

semelhante ou afim, s6 que de origem diversa.

A marca de certificagao, por seu turno, é usada para atestar a confor-
midade de um produto ou servico com determinadas normas ou especificacdes
técnicas, tais como: a sua qualidade; a sua natureza; o material utilizado; e a me-
todologia empregada. Sua funcgao é transmitir ao consumidor a informagao de que
0 produto ou servigo possui uma qualidade elevada, na medida em que atende

determinados padrdes de exceléncia.

Por fim, existe a marca coletiva, que é aquela utilizada para identificar
se um produto ou um servigo é fornecido por membro filiado a certa entidade. Trata-
-se de um sinal que, quando associado a um produto ou servigo, informa ao con-
sumidor que o seu produtor ou prestador participa de uma determinada associagao
empresarial e que atende as condicdes por ela impostas. E a marca explorada por
varias pessoas integrantes de uma mesma organizagao, que devem se ater ao re-

gulamento de uso previamente estabelecido por essa instituig&o.

As marcas, entre outras classificagdes possiveis, também podem ser

diferenciadas quanto a forma que se apresentam, se: (i) nominativas; (ii) figurati-

21 Como a marca € um sinal designativo e visualmente perceptivel, pela legislagao brasileira em
vigor, é vedado o registro de um som ou uma combinac¢&o de sons, um aroma ou uma combi-
nagao de aromas, ou entdo um gosto ou uma combinagao de gostos.
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vas; ou (iii) mistas (ou complexas). As marcas nominativas sdo compostas exclu-
sivamente por palavras, existentes ou inventadas, as combinagdes de letras e/ou

algarismos romanos e/ou arabicos.

As marcas figurativas, por seu turno, sao formadas por desenhos, fi-
guras, ou quaisquer formas estilizadas de letras e numeros, consideradas isolada-
mente. Por fim, as marcas mistas sdo aquelas que reunem elementos nominativos
e figurativos, ou sdo compostas somente por elementos nominativos, desde que a
grafia se apresente de maneira estilizada, ou seja, grafados de uma maneira singu-

lar. Essa é apenas mais uma classificagao entre tantas outras possiveis.

Do exposto tem-se que as marcas, independentemente da sua classi-
ficagdo, sao signos distintivos que servem para diferenciar no mercado os bens e

servigos provenientes de um empresario ou grupo de empresarios, dos demais.

4.4.2 Nomes empresariais

O nome empresarial € uma expressao distintiva e reveladora da pessoa
fisica ou juridica no exercicio da sua atividade negocial. Trata-se de um signo de-

signado para individualizar e identificar a empresa e o seu negdcio.

De acordo com o artigo 1.155 do Cddigo Civil, o nome empresarial é
género do qual sdo espécies: (i) a firma; e (ii) a denominacgéo. A firma tem por fina-
lidade revelar, perante terceiros, o empresario envolvido com a atividade; a deno-

minagao, por outro lado, busca identificar o objeto da empresa.

O empresario individual somente pode adotar a modalidade da firma
como nome empresarial, ao passo que a sociedade anénima pode apenas adotar a
modalidade da denominacgao, e as sociedades limitadas podem optar por qualquer

uma das duas formas.
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A firma fundamenta-se, obrigatoriamente, em nome civil de um empre-
sario individual ou de sécio de empresa. Com a particularidade de que, sempre que
a firma for titularizada por pessoa juridica, ela também podera ser designada por

razao social.

No caso de empresario individual, a firma sera constituida pelo seu pro-
prio nome, completo ou abreviado, que podera ser acrescido de mencao ao ramo
de atividade exercida, tais como: “Antonio Mendonga”; “A. Mendonga”; ou “Men-

donga Cirurgido Dentista”.

Tratando-se de sociedade limitada, a firma sera composta pelo nome
de um ou mais soécios, por extenso ou abreviado, sendo possivel acrescentar ao
nome de um deles a expressao “e companhia” ou a particula “& Cia.”, além de re-
feréncia ao ramo de atividade explorado, seguida da palavra limitada ou sua abre-
viagao. Nesse caso, ter-se-iam, a titulo ilustrativo, as seguintes possibilidades: “An-

ténio Mendonga Cirurgidao Dentista Ltda.”; “Mendonga e Perez Cirurgides Dentistas

Ltda.”; ou “Mendoncga & Cia. Servigos Odontoldgicos”.

Ja a denominacéo, dentro dos limites legais, pode adotar qualquer ex-
pressao linguistica, independentemente de ser ou ndo o nome civil de socio da
empresa, desde que designe o objeto da sociedade. Quando a denominagao néo

corresponder ao nome civil, ter-se-a um “nome fantasia”.

No caso de sociedade limitada, a denominacéo social, tenha ela elemen-
to fantasia ou néo, devera conter a palavra “limitada” ou a particula “Ltda.”. Na hip6-
tese de a sociedade detentora do nome empresarial ser anénima, a denominagao
devera conter as palavras “sociedade andénima”, “companhia”, ou as suas respec-
tivas abreviagdes. Exemplificando o que foi dito, ha as seguintes possibilidades de

denominacéao: “Moura Brandao Aviamentos Ltda.”; “M. Brandao Aviamentos S.A.”;

ou “Aviamentos Dois Irmaos S.A.”.
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Portanto, verifica-se que 0 nome empresarial, independentemente da
modalidade adotada, se firma ou denominagéao, tem a finalidade de proteger uma
determinada atividade empresarial. Para isso, busca identificar o sujeito de direito,
isto é, o empresario, seja ele pessoa juridica ou pessoa fisica, e a reputagdo que o
resultado do seu trabalho gera junto aos consumidores, fornecedores e prestado-

res de servigo.

4.4.3 Titulos do estabelecimento

A pratica mercantil tradicional consagrou o habito de distinguir com no-
mes especificos os locais nos quais sado realizadas as atividades empresariais,
tais como: hotéis, restaurantes, teatros, estadios, entre outros. Esses nomes espe-
cificos, pelos quais certos estabelecimentos ficaram conhecidos em determinado
momento, acabam se perpetuando no tempo e, por conta disso, sao tutelados pelo

Direito.

Segundo José Carlos Tinoco Soares,? o titulo do estabelecimento é o
“sinal nominativo, numérico ou figurativo que identifica o comerciante no exercicio
de suas atividades e pelo qual se apresenta para o publico em geral”’. Para Wal-
demar Ferreira,? “é o sinal ndo do organismo juridico, como o é a firma, mas dos
locais em que exerce a atividade daquela”, que pode ser exteriorizado por letreiros,
tabuletas, disticos, emblemas, entre outros, colocados na frente do estabelecimen-

to a fim indica-lo a clientela.

A partir das colocagdes feitas acima, conclui-se que o titulo do esta-
belecimento deve ser considerado como 0 nome ou a expressao designada pelo

empresario para identificar o local no qual realiza sua atividade perante o publico.

22 Marcas vs. nome comercial. conflitos. Sdo Paulo: Juridica Brasileira, 2000. p. 125.
2 Tratado de direito comercial. Sdo Paulo: Saraiva, 1962. v. 6, p. 197.
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4.4.4 Nomes de dominio

A Internet € um sistema que permite diversos computadores, sediados
em diferentes localidades, se intercomunicarem, transmitindo diferentes documen-
tos e informacdes entre si. Os dominios sdo areas de informacgao contidas dentro
desse sistema, que recebem um nome unico, a fim de possibilitar a sua identifica-

¢ao pelos diversos usuarios da rede de computadores.

Originalmente, a identificagdo dos dominios era feita por meio de uma
sequéncia de numeros, conhecida como Internet Protocol (IP), que funcionava
relativamente bem, tendo em vista o ambito reduzido de abrangéncia da Internet
nos seus primordios, quando se limitava a conectar centros de pesquisas milita-
res norte-americanos. Todavia, com a sua massificacao, visto que nao era facil
nem pratico lembrar os numeros IP, a identificagdo dos dominios adotou o atual
formato, que consiste em uma série numérica decodificada para um enderecgo
alfabético, tais como: <www.planalto.gov.br>, <www.jfsp.jus.br> e <www.receita.

fazenda.gov.br>.2*

Ao detentor de um nome de dominio, devidamente registrado no 6rgéo
competente, é conferido um titulo, sob a forma de registro, que Ihe outorga um

direito sui generis de propriedade, por meio do qual esta autorizado a explora-lo.?

Em suma, os nhomes de dominio na Internet sao sistemas de localizacao
e identificacdo de informacgdes dentro da rede mundial de computadores, e cum-

prem, assim, funcao idéntica a dos numeros de telefone e das caixas postais. No

24 Para maiores informacdes sobre a origem da Internet e a sistematica de funcionamento dos
dominios, conferir Marcos Rolim Fernandes Fontes. Nomes de dominio no Brasil: natureza,
regime juridico e solugao de conflitos. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2006.

2 Nesse sentido, Erick Iriarte Ahon afirma que “un nombre de dominio es un identificador basado
en caracteres alfanuméricos, destinado a facilitar la recordacién de una maquina conectada a
la Red. Su naturaleza es un derecho de uso sui generis, pudiendo configurarse como una po-
sesion y, eventualmente, estariamos frente a un derecho de propiedad al nombre de dominio”
(Nombres de dominio en el Internet. In: Marcos Wachowicz (Coord.). Propriedade intelectual e
Internet. Curitiba: Jurua, 2002. p. 163).
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entanto, pelo fato de a fungao distintiva ser feita por meio de nomes, e nao apenas
mediante numeros, eles acabam por atuar ndo s6 como uma diregao para o usuario
da Internet, mas também como um fator diferenciador de um produto ou servico,

aproximando-se, nesse sentido, das marcas.

4.5 Biotecnologias

A biotecnologia, segundo Aurélio Wander Bastos,?® pode ser definida
como “a aplicagao de principios cientificos para o processamento de materiais e
energia por agentes biolégicos com a finalidade de prover bens e servigos”. O juris-
ta complementa essa nog¢ao ao colocar que a biotecnologia consiste “na utilizagao
de bactérias, levedos e células animais e vegetais em cultivo, cujo metabolismo e
capacidade de biossintese estdo orientados para a fabricagcao de substancias es-

pecificas”.

Em termos mais simples, a biotecnologia pode ser definida como uma
forma de aplicagao de principios cientificos e conhecimentos tecnoldgicos no pro-
cessamento de materiais, mediante a utilizagdo de organismos, sistemas ou pro-

cessos bioldgicos, visando a produgao industrial de bens e servigos.

A partir da referida definicado observa-se a amplitude desse ramo do co-
nhecimento. O Direito, entretanto, tratou da matéria especificamente apenas em
relacdo aos micro-organismos transgénicos e as cultivares, ficando as demais bio-

tecnologias sujeitas ao regramento geral.

Os micro-organismos transgénicos sao regulados pela Lei 9.279/1996,
e devem ser entendidos como organismos microscopicos, inferiores a um micron,

aos quais foi incorporado o resultado de trabalho intelectual humano, de modo que

26 Dicionario brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
1997. p. 32.
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nao se encontram mais no mesmo estado em que se achavam originalmente na
natureza. Sao exemplos de micro-organismos: as bactérias, as leveduras, os virus,

as algas, entre outros.

Ja as cultivares foram definidas da seguinte maneira pelo legislador or-

dinario no artigo 3.°, inciso IV, da Lei 9.456/1997:

Art. 3.° Considera-se, para os efeitos desta Lei:

[...]

IV — cultivar: a variedade de qualquer género ou espécie vegetal
superior?’ que seja claramente distinguivel de outras cultivares
conhecidas por margem minima de descritores,?® por sua
denominacao propria, que seja homogénea e estavel quanto aos
descritores através de geragdes sucessivas e seja de espécie
passivel de uso pelo complexo agroflorestal,®® descrita em
publicacao especializada disponivel e acessivel ao publico, bem
como a linhagem componente de hibridos.

De uma forma mais simplificada, pode-se dizer que as cultivares sao
especies de plantas com flores, com finalidade comercial, que foram melhoradas
pelo homem mediante alterag&do ou introdugao de caracteristica estavel que antes
nao possuiam, e se apresentam de forma homogénea em outros exemplares da

mesma espeécie, sendo capazes de distinguir-se de outras variedades vegetais.

A Lei 9.456/1997, que trata das cultivares, protege nado s6 as plantas,
mas também as estruturas vegetais necessarias a sua reproducao e a sua multipli-
cacgao, a fim de preservar os esforgos dos melhoristas para a criagdo de variedades

vegetais novas a partir de processos de selegao e melhoria.

27 As espécies vegetais estdo agrupadas em vegetais superiores e inferiores, conforme a presen-
¢a ou nao de flores em suas estruturas. Assim séo vegetais inferiores (sem flores): as algas,
as bridfitas e as pteriddfitas; enquanto sdo considerados vegetais superiores (com flores): as
gimnospermas e as angiospermas.

2 Amargem minima de descritores corresponde as caracteristicas morfolégicas, fisioldgicas, bio-
quimicas ou moleculares minimas, herdadas geneticamente, consideradas suficientes para di-
ferenciar uma nova cultivar das demais existentes.

2 O complexo agroflorestal € o conjunto de atividades relativas ao cultivo de géneros e espécies
vegetais visando, entre outros, a alimentacdo humana ou animal, a produ¢do de combustiveis,
6leos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental.
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As simples descobertas, o todo ou a parte de seres vivos, e os materiais
bioldgicos encontrados na natureza, nao carregam consigo qualquer trago de uma
criagdo humana, por essa razdo nao sao considerados micro-organismos transgé-
nicos ou cultivares e, por consequéncia, nao sao tutelados pela Lei 9.279/1996 ou

pela Lei 9.456/1997.

Do exposto, observa-se que entre as diversas espécies de biotecno-
logias existentes, o Direito dispde de regulamentagédo especifica apenas para os
micro-organismos transgénicos, tutelados pela Lei 9.279/1996, e para as cultivares,
reguladas pela Lei 9.456/1997. Os micro-organismos transgénicos sao organismos
microscopicos que sofreram uma alteragdo na sua composi¢ao original em razao
de uma intervengdo humana, enquanto as cultivares, apesar de também terem
sofrido modificagdes, restringem-se as espécies vegetais superiores (plantas com

flores).

4.6 Topografias de circuitos integrados

As topografias de circuitos integrados, segundo dispde o artigo 26, da
Lein.° 11.484, de 31.5.2007 (“Lei 11.484/2007”), sdo uma série de imagens relacio-
nadas, construidas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que representam a
configuragao tridimensional das camadas que compdéem um circuito integrado, em

qualquer estagio de sua concepg¢ao ou manufatura.

Os circuitos integrados séo definidos pelo legislador como produtos, em
forma final ou intermediaria, com elementos ativos e com interconexdes integral-
mente formadas sobre uma pecga de material ou em seu interior, com a finalidade

de desempenhar fungéo eletrdnica.
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Tentando simplificar o conceito trazido pela Lei 11.484/2007, pode-se
dizer que as topografias de circuitos integrados sao configuragdes tridimensionais

das camadas que compdem os circuitos integrados.

Os circuitos integrados, por sua vez, sao conjuntos organizados de in-
terconexdes, transistores e resisténcias, dispostos em camadas sobre pegas de
material semicondutor, que visam a realizar fungées eletrdbnicas em equipamentos.
Trata-se de circuitos eletrbnicos miniaturizados, produzidos na superficie de um

substrato de material semicondutor.

Os circuitos integrados, conhecidos vulgarmente como chips, sao usa-
dos em quase todos os equipamentos eletronicos existentes nos dias de hoje, e

tém como seus expoentes as memoarias e os processadores de computador.

Os conceitos aqui mencionados podem ser mais bem compreendidos a
partir da visualizagao da figura abaixo, que de uma maneira simplificada representa
um circuito integrado visto por dentro e de cima. Vale notar que o chip é envolto por
uma caixa que o protege, sendo a sua comunicagdo com o exterior feita por meio

de finos fios que o ligam a terminais externos.

chip aos terminais

‘~ . externos

terminais externos

‘5’ ..................... Fios que ligam o

Dessa forma, pode-se dizer simplificadamente que uma topografia de
um circuito integrado nada mais é do que uma representacgao tridimensional de um

circuito eletronico miniaturizado.
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4.7 Indicagdes geograficas

De acordo com o artigo 22 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC) — também conhecido
por Acordo TRIPS?®® —, incorporado ao ordenamento interno por meio do Decreto
n.° 1.355, de 30.12.1994 (“Decreto 1.355/1994"), as indicagbes geograficas sao
genericamente definidas como indicagdes que individualizam um produto como
originario de uma localidade, quando determinada qualidade, reputacdo ou outra

caracteristica do produto seja atribuida a sua origem geografica.

A Lei 9.279/1996, ao tratar do assunto, foi mais especifica, considerando
indicacao geografica como género, do qual sdo espécies: (i) a indicacao de proce-
déncia; e (ii) a denominagao de origem. A indicagcao de procedéncia, segundo o
artigo 177 da Lei 9.279/1996, é “0 nome geografico de pais, cidade, regido ou loca-
lidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido como centro de extragao,
producdo ou fabricagdo de determinado produto ou de prestacdo de determinado

servigo”.

A indicagao de procedéncia faz referéncia a um determinado local, no-
tadamente reconhecido como um centro de extracéo, produgao ou fabricacdo de
produto, ou prestag¢ao de determinado tipo de servigo, que n&o se encontra relacio-

nado ao meio geografico.

Em suma, basta que o produto ou o servigo provenha de certa regiao,
nao ha caracteristicas naturais ou humanas envolvidas na sua producéo ou pres-
tacdo. Sao exemplos de indicacbes de procedéncia: a regidao de Franca, em Sao
Paulo, para calgados; o sul da Bahia, para charutos; as cidades de Gramado e
Canela, no Rio Grande do Sul, para chocolates; e Minas Gerais, para a produgao

de queijos.

30 TRIPS corresponde, na lingua inglesa, a sigla utilizada para Trade-related Aspects of Intellectu-
al Property Rights Agreement.
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A denominacao de origem, de acordo com o artigo 178 da Lei
9.279/1996, é “o0 nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu
territorio, que designe produto ou servigo cujas qualidades ou caracteristicas se
devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais

e humanos”.

Ou seja, a denominagéao de origem designa certa localidade de elevada
reputacao pelas qualidades ou caracteristicas dos seus produtos ou servigcos, em
decorréncia de fatores naturais (composi¢céo do solo, formagéo geoldgica, clima, la-
titude, altitude, umidade, precipitagao pluviométrica, vento etc.) e humanos (cultivo,

tratamento, manufatura etc.).

Nas denominagbes de origem, o meio geografico e o fator humano in-
fluenciam diretamente no produto ou servigo ao qual esta ligado. Sdo exemplos de
denominacdes de origem: Champagne, em relagao aos vinhos espumantes prove-
nientes dessa regiao francesa; a regiao de Bordeaux, também na Franca, no que
diz respeito aos vinhos tintos ali produzidos; a cidade de Parma, na Italia, relativa-
mente aos presuntos; Cuba, para charutos; e a cidade francesa de Roquefort, para

0s queijos.

Portanto, enquanto a indicagdo de procedéncia identifica um centro de
extracao, producéo ou fabricacdo de um produto ou servigco, que nido se encontra
vinculado ao meio geografico ou a fator humano; a denominagéo de origem desig-
na produto ou servigo que necessariamente esta relacionado ao meio geografico e

a fator humano.®"

31 Cf. Marcos Fabricio Welge Gongalves. Propriedade industrial e a protegdo dos nomes geogra-
ficos. Curitiba: Jurua, 2007. p. 51-66.
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4.8 Regras de repressao a concorréncia desleal

O artigo 170, caput, da Constituigdo Federal estabelece que a ordem
econdmica brasileira é fundada, entre outros valores, na livre-iniciativa. A livre-ini-
ciativa, tal como colocada pela Constituicdo Federal, consiste, em linhas gerais,
na liberdade que dispde o particular para poder escolher qual atividade econdmica
pretende realizar, isto €, qual o empreendimento que pretende instaurar diante dos

instrumentos econémicos disponiveis no mercado.

O referido dispositivo volta-se tanto para o Estado, que nao deve inter-
ferir na economia de mercado, exceto quando expressamente autorizado por lei,
quanto para os particulares, que ndo devem ameacar o pleno exercicio da livre-

-iniciativa.

No entanto, a propria Constituicado Federal prevé restricoes a plena liber-
dade de iniciativa, de modo a adequa-la as politicas publicas voltadas ao desen-
volvimento da Economia e, por consequéncia, do proprio Estado. Entre os limites

impostos a livre-iniciativa, encontra-se a protecao a livre concorréncia.

A livre concorréncia € principio da ordem econémica e encontra-se pre-
visto nos artigos 170, inciso IV, e 173, § 4.°, da Constituicdo Federal. Segundo esse
principio, devem ser coibidas as agdes lesivas perpetradas: (i) por meio de atos
inidéneos prejudiciais apenas aos interesses dos empresarios concorrentes; ou (i)
por meio de atos inidbneos que, além de prejudicar terceiros, impliquem o abuso
de poder, seja pela dominagao dos mercados, pela eliminagéo da concorréncia, ou

pelo aumento arbitrario dos lucros.3?

%2 Sobre o assunto, oportuna se faz a ligdo de Rogério Roberto Gongalves de Abreu, que bem
ponderou sobre a relacao existente entre a livre-iniciativa e a livre concorréncia: “Discute-se so-
bre a relagdo que existiria entre a livre-iniciativa e a livre concorréncia, dizendo alguns que esta
Ultima seria corolario daquela e afirmando outros que seriam absolutamente independentes. Se
a concorréncia pressupde a coexisténcia de diversos agentes econdmicos em um determinado
mercado e a livre-iniciativa € o fundamento responsavel pela viabilizagdo do surgimento de
cada um desses atores, entdo podemos dizer que a concorréncia (como fato econémico) &
decorréncia da livre-iniciativa. A livre concorréncia, contudo, como principio de base constitu-
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A primeira modalidade de infragao é reprimida no ambito civil e criminal,
e se enquadra como concorréncia desleal. Ja a segunda, além de ser reprimida no
ambito civil e criminal, também é combatida no nivel administrativo, sendo conheci-

da como infragcdo a ordem econdémica.

A Propriedade Industrial, conforme preceitua o artigo 2.°, inciso V, da Lei
9.279/1996, volta-se a repressao dessa primeira modalidade de ilicitude cometida
pelos particulares: a concorréncia desleal. Sempre que houver um ato contrario ao
que se espera da normalidade do comércio, e ao principio da boa-fé nas relacdes

comerciais, estara caracterizada a concorréncia desleal.?

A concorréncia, seja ela leal ou desleal, sempre busca prejudicar os
concorrentes, retirando-lhes total ou parcialmente parcelas do mercado que ha-
viam conquistado. Como bem coloca Fabio Ulhoa Coelho,** “a intencionalidade de
causar dano a outro empresario € elemento presente tanto na concorréncia licita
como na ilicita”. O fator diferenciador da concorréncia leal para a desleal € o meio
empregado para conquistar a preferéncia dos consumidores, que pode ser idoéneo

ou inidéneo.

Diante disso, o legislador fixou algumas agdes que, uma vez verificadas,
caracterizam meios inidéneos de concorréncia, e serdo passiveis de repressao

pelo Direito. O artigo 195 da Lei 9.279/1996%° determina como condutas contrarias

cional (indicagéo de objetivo a atingir), procura assegurar a eficacia da livre-iniciativa. De nada
valeria poder entrar no mercado, utilizando o fundamento da livre-iniciativa, se nele nao fosse
possivel se manter, dada a falta de efetividade do principio da livre concorréncia. Sendo assim,
parece-nos adequado dizer que o principio da livre concorréncia alicerca e efetiva o fundamen-
to constitucional econdmico da livre-iniciativa” (Livre-iniciativa, livre concorréncia e intervengao
do estado no dominio econdmico. Revista dos Tribunais, Sao Paulo: RT, ano 97, n. 874, p. 80,
2008).

38 Cf. Luiz Guilherme de A. V. Loureiro. A Lei da Propriedade Industrial comentada. Sao Paulo:
Lejus, 1999. p. 335-336.

34 Curso de direito comercial. Sdo Paulo: Saraiva, 2001. v. 1, p. 184.
% “Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

| — publica, por qualquer meio, falsa afirmacao, em detrimento de concorrente, com o fim de
obter vantagem;

Il — presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informagéo, com o fim de obter vantagem;
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a livre concorréncia: (i) os atos tendentes a criar confusdo entre concorrentes; (ii)
as praticas de atos que denigram um concorrente; (iii) a utilizagdo de publicidade
enganosa; (iv) quaisquer manobras utilizadas para criar dificuldades a um concor-

rente; e (v) a divulgagéo de segredos da empresa.

Do exposto, observa-se que a repressao a concorréncia desleal é ape-
nas um dos elementos integrantes da politica geral de defesa da livre-iniciativa, e o
seu foco é coibir atos inidbneos cometidos por particulares que repercutam apenas
sobre os seus concorrentes, ndo afetando a estrutura da ordem econémica. Essa
seara do Direito, integrante da Propriedade Industrial, luta contra a concorréncia
exercida de forma contraria a pratica comum dos bons comerciantes, como nos
casos da utilizagao de propaganda desleal, falsa informagao, desvio de clientela,

uso indevido de sinal de identificacido, entre tantos outros.

Il — emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem;

IV — usa expressao ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusao entre
os produtos ou estabelecimentos;

V — usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou ven-
de, expde ou oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias;

VI — substitui, pelo seu préprio nome ou razao social, em produto de outrem, 0 nome ou razao
social deste, sem o seu consentimento;

VIl — atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingdo que nao obteve;

VIII — vende ou expde ou oferece a venda, em recipiente ou invélucro de outrem, produto adul-
terado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora
nao adulterado ou falsificado, se o fato ndo constitui crime mais grave;

IX — da ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empre-
gado, faltando ao dever do emprego, Ihe proporcione vantagem;

X — recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, fal-
tando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagédo, de conhecimentos, informacdes ou dados
confidenciais, utilizaveis na industria, comércio ou prestacado de servigos, excluidos aqueles
que sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que
teve acesso mediante relagdo contratual ou empregaticia, mesmo ap6és o término do contrato;

XII — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos ou informacdes a que
se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expde ou oferece a venda produto, declarando ser objeto de patente depositada,
ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que nao o seja, ou menciona-o, em anuncio
ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de resultados de testes ou outros dados
nao divulgados, cuja elaboragéo envolva esforgo consideravel e que tenham sido apresentados
a entidades governamentais como condigcdo para aprovar a comercializagdo de produtos.”
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5
A BASE CONSTITUCIONAL DOS BENS
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Propriedade Industrial é assunto que nem sempre € tratado pelas
Constituigdes nacionais, sendo, em grande parte das vezes, regulada apenas pela
legislagao infraconstitucional. No Brasil, todavia, o legislador constituinte agiu de
forma diversa e incorporou a matéria ao corpo da Constituicdo Federal, dando a ela

posicao de destaque.

O artigo 170, inciso 1V, da Constituicao Federal prevé como fundamento
da ordem econémica a livre concorréncia e, assim, reprime qualquer ato contrario
a pratica regular do comeércio. Em outras palavras, a Constituicdo Federal coibe a
concorréncia desleal, como visto anteriormente. Ocorre que o presente trabalho
tem por finalidade analisar aspectos tributarios relacionados apenas as marcas e
as patentes, bens da Propriedade Industrial. Por essa razéo, deixaremos de exa-
minar em maiores detalhes tal dispositivo, centrando-nos no artigo 5.°, inciso XXIX,

da Constituicdo Federal, que trata dos bens da Propriedade Industrial.

O artigo 5.°, inciso XXIX, da Constituicdo Federal expressamente deter-
mina que serao assegurados aos autores de inventos industriais o privilégio tempo-
rario da sua utilizacéo, a protecao da sua criagao, além da propriedade da marca,

do nome empresarial e de outros signos distintivos.3®

A inclusao dos bens da Propriedade Industrial na Constituicao Federal,

entretanto, tem suscitado alguns questionamentos no meio juridico. A critica, res-

% “Art. 5°...]
[.]

XXIX — a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua uti-
lizagdo, bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais.”
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salte-se, nao diz respeito ao fato de os bens da Propriedade Industrial terem sido
algcados ao foro de matéria constitucional, o que, diga-se de passagem, é louvavel,
mas, sim, em razao do capitulo no qual a matéria foi inserida, e do conflito que ha
em se tutelar um direito de exclusividade, diante de certos valores resguardados

constitucionalmente.

5.1 A alocacgao dos bens da Propriedade Industrial na Constituicao Federal

A protecao dos bens da Propriedade Industrial foi inserida no inciso XXIX
do artigo 5.°, que se encontra alocado no Titulo lll da Constituigdo Federal, que
trata “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”. Assim, a questao imediata que se
levanta é se os bens da Propriedade Industrial devem ou nao ser tratados como di-
reitos e garantias fundamentais dos cidadaos e, assim, gozar da especial protegcao

que essa categoria de direitos possui.

Os direitos e garantias fundamentais dos cidadaos sao normas e institui-
cOes voltadas a resguardar a dignidade, a liberdade e a igualdade humana.®” Sao
direitos inatos ao homem que, em um Estado Democratico de Direito, ndo podem

ser suplantados.

Assim, o reconhecimento constitucional da propriedade como direito fun-
damental s6 pode ocorrer quando ela for necessaria para proporcionar ao individuo
uma existéncia minimamente digna. Em outras palavras, quando a propriedade

exercer a funcio de protecédo as necessidades basicas da pessoa.

Nessa linha, os bens e direitos da Propriedade Industrial somente po-

derao ser considerados direitos fundamentais do homem se demonstrado que os

87 Cf. Maria Helena Diniz. Dicionario juridico. 3. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2008. v. 2, p. 158-192.
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rendimentos deles decorrentes sao imprescindiveis a pessoa, para que ela tenha

ao menos as condi¢des basicas para viver com dignidade.

Ressalvada essa hipotese, como bem coloca José Afonso da Silva® ao
comentar o inciso XXIX do artigo 5.° da Constituicao Federal, que trata dos bens
sobre a Propriedade Industrial, tal dispositivo “esta entre os dos direitos fundamen-
tais, sem razao plausivel para isso, pois evidentemente ndo tem natureza de direito
fundamental do homem”. Por essa razao, tal previsao legal estaria mais bem aloca-

da caso figurasse “entre as normas da ordem econdémica”.

5.2 Os bens da Propriedade Industrial e os conflitos com outros valores
constitucionais

Outro aspecto que merece destaque sao os pontos de conflito entre os
bens da Propriedade Industrial e os seguintes valores assegurados constitucional-
mente: a liberdade de concorréncia; o desenvolvimento tecnolégico e econémico

do Pais; e o0 uso social das propriedades.

Os bens da Propriedade Industrial consistem, em verdade, em restricoes
a concorréncia, por meio da concessao a uma pessoa de um direito de exclusividade
por um determinado periodo de tempo. Trata-se da reserva da utilizacdo econémica
de um bem a alguns, e o consequente constrangimento social dos demais, que tém
suas liberdades limitadas. E uma excecao a liberdade geral de utilizacdo de um bem,

que é retirado de circulagao e colocado no ambito de privilégio do individuo.

Em razdo da peculiaridade dos bens da Propriedade Industrial acima

apontada, José Oliveira Ascengao®® defende que os direitos deles decorrentes re-

% Curso de direito constitucional positivo. 26. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2006. p. 277.

% A pretensa propriedade intelectual. Revista do Instituto dos Advogados de S&o Paulo, Séo
Paulo: RT, ano 10, n. 20, p. 252 e 261, jul.-dez. 2007. Sobre o assunto, cumpre mencionar a
licao de José Oliveira Ascengao em artigo intitulado Direito intelectual, exclusivo e liberdade, no



51

sultam “da exclusao de terceiros de atividades relativas a bens intelectuais”, sendo,
assim, “um direito de exclusivo e ndo um direito de propriedade”. Nao obstante a
opinido do mestre portugués, Jacques Labrunie,* apoiado nas licbes de José Ro-
berto Gusméao, bem coloca que os bens da Propriedade Industrial tém sim natureza
juridica de um direito de propriedade. Entretanto, trata-se de um direito de proprie-
dade sui generis, pois os referidos bens tém a particularidade de ser imateriais e,
consequentemente, insuscetiveis de posse, assim como contam com a caracteris-

tica de poder se sujeitar a protegao temporaria.

Vale notar que a existéncia de restricbes ao uso de criagcdes industriais
tem por finalidade recompensar o criador pelos beneficios por ele proporcionados a
sociedade com o objeto do seu esforgo pessoal, e estimular o desenvolvimento de
novas atividades criativas capazes de agregar valores a coletividade, pela garan-
tia de protecao de eventuais resultados. Tratando-se especificamente dos signos
distintivos, a protecao ocorre para evitar a pratica de atos confusoérios, tipicos da

concorréncia desleal.

Ocorre que, como dito, muitas vezes os beneficios concedidos pela
Constituicdo Federal aos criadores entram em conflito com outros valores dela
constantes, como: a liberdade de concorréncia, prevista no artigo 1.°, inciso IV, e no
artigo 170, inciso IV; o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais, expresso
no artigo 3.°, inciso Il, e artigo 5.°, inciso XXIX; e o0 uso social das propriedades,

contido no artigo 5.°, inciso XXIlII, e artigo 170, inciso lll.

Os direitos, ainda que constitucionais, ndo sao ilimitados, a despeito de

sua natureza e da posicdo que ocupam na Constituicao Federal. Os direitos, na

qual afirma que o fato de o legislador, por vezes, fazer referéncia inadequadamente ao termo
propriedade, em termos praticos nao se trata de um grande problema, pois “a lei vincula pelo
regime que estabelece, e ndo pelas qualificagbes a que recorre” (Revista da ABPI, Sao Paulo:
Garilli, n. 59, p. 44, jul.-ago. 2002).

40 Criagbes industriais, segredos de negdcio e concorréncia desleal. Coordenagao de Wilson Pi-
nheiro Jabur e Manoel J. Pereira dos Santos. Sdo Paulo: Saraiva, 2007. p. 105-106. (Série
GVLaw.)
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medida em que tém de conviver com outros direitos, estao sujeitos a restricoes de

varias ordens.

O Direito nao € um amontoado de normas, mas sim uma série de arra-
zoados interligados que desempenham cada qual uma fungao coordenada com a
funcdo dos outros, de modo a formar um sistema. Assim, verificada uma tensao
entre garantias constitucionais, ou seja, situagdo na qual duas normas juridicas, em
razao de circunstancias especificas, ndo possam ser realizadas em todas as suas
potencialidades concomitantemente, o conflito deve ser solucionado por meio da

razoabilidade.

Com base nos ensinamentos de Luis Roberto Barroso,*' uma aplicagao
de uma norma em detrimento de outra sera razoavel quando for: (i) adequada, isto
€, for apta a atingir os objetivos almejados; (ii) necessaria, ou seja, deve ser util
ao fim colimado; e (iii) proporcional, isto €, deve haver ponderacao entre os “6nus
impostos e os bdnus conseguidos”. Logo, é indispensavel a motivagdo da opgao
pela regra de prevaléncia escolhida como base na razoabilidade, mesmo porque no

sistema juridico sempre deve-se primar pela seguranga das relagdes.

Do exposto conclui-se que as normas protetivas dos bens e direitos da
Propriedade Industrial ndo sédo regras tendentes a tutelar criadores ou investidores,
mas sim instrumentos de medida e ponderacéo, que assim devem ser interpreta-
dos, a fim de se alcangar um ponto de equilibrio entre a Propriedade Industrial e os

demais valores constitucionais.

Portanto, os bens da Propriedade Industrial devem ser sempre limitados,
de modo a conciliar as finalidades e vantagens concedidas ao seu titular com o inte-
resse geral, em especial com os direitos da livre concorréncia, do desenvolvimento

tecnologico e econdmico do Pais, e do uso social das propriedades.

4“1 Interpretagdo e aplicagdo da Constituicdo: fundamentos de uma dogmatica constitucional trans-
formadora. Sao Paulo: Saraiva, 1996. p. 208-209.
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6
AS FORMAS DE PROTEGAO DOS BENS
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os direitos dos criadores sobre invengdes, modelos de utilidade, dese-
nhos industriais, signos distintivos empresariais, biotecnologias, topografias de cir-
cuitos integrados e indica¢des geograficas sao tutelados pelo Direito sob a forma de
figuras especificas, quais sejam: as patentes, os registros (nas suas diversas formas)
e os certificados de protecéo de cultivares. Tendo em vista a amplitude do tema e o
objetivo do presente trabalho, que se volta a analise dos aspectos tributarios apenas
das invengdes, modelos de utilidade, micro-organismos transgénicos e marcas, ire-

mos nos limitar a examinar a seguir as patentes e os registros de marcas.

6.1 As patentes

6.1.1 Nocgbes gerais

A protecéo dos direitos relativos as invengdes, aos modelos de utilidade
€ aos micro-organismos transgénicos é feita por meio da carta-patente ou, simples-
mente, da patente. Isso nao significa dizer que antes da concessao da patente o cria-
dor ndo tenha direitos assegurados. O direito do criador preexiste a patente, nasce

com a criagao, mas somente com a patente € que surge o direito de propriedade.

Antes da obtencao da patente o criador detém os direitos morais sobre a
sua criagao, como o de ter seu nome a ela vinculado. Entretanto, € somente apos
a obtencéo do referido titulo que surgem para ele os direitos de cunho patrimonial

decorrentes da exploragao da criagcédo.*?

42 Nessa linha ¢é a licao de Pontes de Miranda ao afirmar que “a técnica legislativa apenas cindiu
o tempo entre a criagdo do elemento patenteavel ou a concepgao do sinal distintivo ou sua
destinagao e o exsurgimento do direito real. Adiou-se a atribuicdo de natureza real ao direito,
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A patente é um titulo concedido pelo Estado ao titular de uma invencgéo,
modelo de utilidade, ou micro-organismo transgénico. Tal titulo caracteriza-se por
ser uma contrapartida assegurada ao criador por um trabalho intelectual tornado
publico, que contribui para o desenvolvimento técnico e comercial da sociedade,

por meio da concesséo de um direito exclusivo e temporario de exploragao.

Visto de outra forma, a patente é um titulo capaz de assegurar ao seu
detentor o monopdlio temporario do uso de um produto ou processo produtivo,
sendo-lhe reservado, inclusive, o direito de impedir que terceiros explorem o objeto

da patente.

6.1.2 Requisitos para a concesséo das patentes

Para que as patentes sejam concedidas pelo INPI, 6rgdo responsavel
pelo seu registro e fiscalizagao, e, assim, o seu detentor possa gozar de especial
protecdo, devem ser atendidas algumas condigdes legais. Parte das restricées im-
postas pelo legislador € geral, e vale tanto para as invengdes quanto para os mode-
los de utilidade e para os micro-organismos transgénicos. Entretanto, parte delas &

especifica, e varia conforme a figura a ser tutelada.

6.1.2.1 Restricbes gerais

Inicialmente, cabe destacar que as simples descobertas, inclusive o todo
ou a parte de seres vivos e materiais bioldgicos encontrados na natureza, néo po-

dem ser objeto de patente, pois ndo carregam consigo qualquer trago criativo ou de

no tocante a criagdes industriais e a sinais distintivos. Todo o tempo, para as obras literarias,
artisticas e cientificas, é cheio pela propriedade intelectual. Para as criagdes industriais e os
sinais distintivos, dividiu-se em dois tratos de tempo: um, correspondente a existéncia do direito
formativo gerador, até o exercicio desse; outro, desde o exercicio, que leva a decisédo consti-
tutiva, com eficacia ex tunc” (Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2002. t. XVII, p.
507-508).



55

inovagao que lhes permita receber especial protecdo do Direito. Por questbes de
ordem moral, também nao sao patenteaveis as inveng¢des que tenham por objeto

formas derivadas de raga animal.

Vale notar que o isolamento e/ou a purificacdo de materiais bioldgicos
sO permite a patenteabilidade se demonstrada a sua utilidade e destinagao indus-
trial. Exemplo disso sdo os transgénicos, que resultam de uma transformacgéao ge-
nética introduzida pelo homem em micro-organismos (artigo 18, inciso lll, da Lei

9.279/1996).

Mas esses ndo sao os unicos impedimentos a obtencao da patente. De
acordo com o artigo 10 da Lei 9.279/1996, também nao sdo patenteaveis: as teo-
rias; os esquemas, planos, principios ou métodos cientificos, comerciais, matema-
ticos, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagao;
a apresentacao de informacoes; regras de jogos; pois, em geral, caracterizam-se

por ser ideias abstratas sem aplicagao industrial.*®

As obras literarias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas também nao
gozam da prerrogativa de serem protegidas pela patente, visto que sdo objeto de
registro segundo legislacao prépria, dos Direitos Autorais, que resguarda a ideia

criativa e sua forma exterior.

O mesmo ocorre com os programas de computador, que de acordo com
a legislacao especifica sao passiveis de registro. A esse respeito esclarece Denis
Borges Barbosa* que o programa, “para ser patenteado, superando a proibi¢ao
genérica de patentear softwares ‘em si mesmos’, devera ter um tipo de atividade

inventiva que seja apurado num campo técnico”. Ou seja, a solugdo dada pelo

4 Cf. Denis Borges Barbosa. Uma introdugéo a propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2003. p. 246-352.

4 |dem, ibidem, p. 359.
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programa de computador criado deve ser técnica (contribuir para o progresso tec-

nolégico), e nao se dar no campo de técnica.

Exemplos de programa de softwares patenteaveis séo aqueles destina-
dos a dar vida ao computador como o antigo MS-DOS, o Windows ou o MAC, entre
outros, que se diferenciam de outros programas que tém fungao especifica, mas

nao vitais ao funcionamento da maquina, tais como o Word, o Excel, o iTunes etc.

Nao sao protegidos pela Propriedade Industrial as técnicas e os méto-
dos operatorios ou cirurgicos, bem como os métodos terapéuticos ou de diagnds-
tico para aplicagdo no corpo humano ou animal, ndo pelo fato de poderem ou nao
ser caracterizados como criagdes, mas em razao de interesses publicos e questdes

de ordem moral.

Exatamente por esses motivos, o artigo 18, inciso |, da Lei 9.279/1996
prevé expressamente que nao pode ser tutelado sob a forma de patente tudo aqui-
lo que for contrario a moral, aos bons costumes, a seguranga, a ordem e a saude

publica.

Por fim, existem as substancias, matérias, misturas, elementos ou pro-
dutos resultantes de transformacao do nucleo atdbmico, ou da modificacdo de suas
propriedades e respectivos processos produtivos, cuja concessao de patente foi
expressamente vedada pelo legislador ordinario, por meio do artigo 18, inciso Il, da
Lei 9.279/1996. Tal proibigao se deve a razdes ligadas ao interesse geral de desen-

volvimento tecnoldgico e defesa nacional.*®

4 Nao prevendo a concessao de patentes para atividades nucleares, o legislador pretendeu esti-
mular a atividade inventiva, favorecendo a industria nacional (tecnologicamente menos desen-
volvida), em detrimento da estrangeira. Para os estrangeiros, o negécio de transformacao do
nucleo atdmico, por envolver vultosos investimentos e n&do lhes garantir a seguranga da explo-
ragao exclusiva da criagao por certo periodo de tempo, acaba se tornando desinteressante.

As pretensdes do legislador sdo questionaveis, pois, se por um lado a ndo concesséo de pa-
tentes para atividades nucleares de fato serve de desestimulo aos investidores estrangeiros,
por outro lado tal medida ndo assegura os interesses nacionais por meio da modernizagéo da
industria local. Como a experiéncia tem mostrado, se houvesse concorréncia vinda do exterior,
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Tracados os impedimentos gerais a concessao de patentes, passemos
a analise das restricdes especificas existentes nos casos das invengdes, modelos

de utilidade e micro-organismos transgénicos.

6.1.2.2 Restrigbes especificas

6.1.2.2.1 Invencdes

Uma vez superados todos os impedimentos acima enumerados, para
se obter protecdo de uma invengao, seu inventor ainda deve comprovar que a sua
criagcao atende a trés requisitos, quais sejam: (i) a novidade; (ii) a atividade inventi-

va; e (iii) a aplicagao industrial.*®

A novidade, em linhas gerais, consiste na criacédo de algo até entao
desconhecido no meio especializado. Nesse sentido, a invengao deve ser vista sob
um duplo enfoque: objetivamente, isto €, em relagdo as demais coisas existentes;
e subjetivamente, isto é, em relagdo ao inventor. Nao basta que uma criagéo seja
nova para o seu inventor, ela também devera o ser para as outras pessoas. O des-
conhecimento por parte do inventor de que o resultado da sua criacao ja foi inven-
tado por outra pessoa anteriormente ndao pode autorizar a concessao da patente,

por mais inovadora que ela seja para ele.

No entanto, segundo o artigo 11 da Lei 9.279/1996, novo é aquilo que
nao se encontra no “estado da técnica”. Portanto, para compreender o que a le-

gislagao nacional considera como novo, € preciso primeiro saber o que vem a ser

a industria nacional, para nao perder espago no mercado, seria pressionada a se capacitar e
a se estruturar melhor para poder concorrer em igualdade de condigbes com os estrangeiros,
gerando, com isso, o melhor atendimento das demandas nacionais.

4 Luiz Guilherme de A. V. Loureiro esclarece que, “embora alguns autores enumerem a existéncia
de uma invengao como a quarta condigéo de patenteabilidade, ndo se pode confundir o objeto
com as condi¢des de protegdo. Com efeito, a invengado & o objeto da protegdo e ndo uma de
suas condicdes” (A Lei da Propriedade Industrial comentada. Sao Paulo: Lejus, 1999. p. 44).
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o estado da técnica. E foi a propria Lei 9.279/1996 que, no § 1.° do artigo 11, se
encarregou de definir o estado da técnica como “tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por descricdo escrita ou

oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior”.

Trocando um pouco as palavras, o que o legislador pretendeu estabe-
lecer é que o objeto reivindicado pelo inventor ndo pode se encontrar acessivel as
pessoas, leigas ou ndo. O invento nao deve ter sido divulgado ou tornado acessivel
ao publico*” até o momento do depdsito do pedido de patente, ainda que sua publi-

cagao ocorra em momento posterior.

Mas nao é toda divulgagao que deve ser vista como um ébice a obten-
¢ao da patente. A divulgagao de invencgao feita pelo seu proprio inventor, quando
verificada doze meses antes da data de depdsito da patente — o chamado “periodo
de gragca” — em congresso, revista especializada ou em outro meio, ndo faz com
que a invengao integre o estado da técnica. O mesmo ocorre quando dentro desse
periodo a divulgacgao for feita inadvertidamente pelo INPI em decorréncia de fraude,

ou por terceiro ndo autorizado (artigo 12 da Lei 9.279/1996).

A divulgacgao do invento, alids, como previsto no artigo 11, § 1.°, da Lei
9.279/1996, nao deve ter ocorrido no Pais ou no exterior. Isso porque, apesar de a
protecao patentaria ser nacional, restringindo-se, no caso, ao Brasil, a analise da
novidade € mundial. Ou seja, para fins de concesséo de patente, a novidade deve

ser absoluta.

O segundo requisito exigido pela legislagao para a concessao da paten-
te & a verificagdo de atividade inventiva. A atividade inventiva, segundo o artigo

13 da Lei 9.279/1996, ocorre sempre que, para um técnico no assunto, a invengao

47 Cf. Luiz Guilherme de A. V. Loureiro, “pode ser considerado publico uma multiddo de pessoas,
um pequeno grupo ou até mesmo uma so pessoa, desde que essa pessoa seja capaz de en-
tender e comunicar o conteudo da invencao e que néo tenha recebido a comunicagdo como
segredo” (A Lei da Propriedade Industrial comentada. Sao Paulo: Lejus, 1999. p. 53).
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nao decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica. Ou seja, € neces-
sario que a criagao represente um resultado técnico singular, que exceda a pratica
normal. Ela ndo deve decorrer da reunido de simples conhecimentos, mas de um

legitimo ato de engenho.

O requisito da atividade inventiva, portanto, estara presente sempre que
para um especialista*® a invencao nao representar uma decorréncia ébvia de algo ja
conhecido. A verificagado da inventividade da criacao pode ser auxiliada por meio da
analise da sua aceitabilidade pelos consumidores e dos resultados que o invento
proporciona, tais como: eficiéncia, reducao de custos, simplificacdo de processos

industriais ou a diminuicao do tamanho de utensilios € maquinas.*°

Por fim, o terceiro requisito necessario a patenteabilidade de uma inven-
¢ao refere-se a sua aplicagao industrial. A aplicagao industrial nada mais € do que
a possibilidade da criagcao ser fabricada ou utilizada em qualquer tipo de industria
(artigo 15 da Lei 9.279/1996). E, quando a lei fala em qualquer tipo de industria, o
termo industria deve ser interpretado da forma mais ampla possivel, estando nele
compreendidas ndo somente as invengdes decorrentes de técnicas mecanicas,

mas também aquelas vinculadas a agricultura, a arboricultura e a horticultura.®

4 Denis Borges Barbosa esclarece que “a nogdo de decorrer de maneira evidente do estado da
técnica indica que o padrao de avaliagao € o homem especializado na matéria, mas ndo o maior
expoente mundial do setor. Ha4 um parametro usualmente utilizado para esta avaliagéo, que é
do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos académicos comuns e
da experiéncia média de um engenheiro ou técnico, operando no setor industrial pertinen-
te. Decididamente, o parametro nao € do cientista exponencial laureado com o prémio Nobel”
(Uma introdugéo a propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 383).
No mesmo sentido é a ligdo de Jacques Labrunie: “[...] para que uma invengao preencha o re-
quisito da atividade inventiva, ela ndo pode ser evidente, considerando-se o que ja é conhecido.
Mas — ainda resta a questao — evidente para quem? Para qualquer individuo, para um expert no
assunto que envolve a invencdo? Nem um, nem outro. Para ter atividade inventiva, a invengéo
ndo pode ser 6bvia ou evidente para um técnico no assunto (em francés, homme du métier),
nao necessitando este ser alguém que conhega profundamente o assunto” (Requisitos basicos
para a protecado das criagdes industriais. In: Manoel J. Pereira dos Santos; Wilson Pinheiro
Jabur (Coord.). Criag6es industriais, segredos de negdécio e concorréncia desleal. Sao Paulo:
Saraiva, 2007. p. 117). Em suma, trata-se do profissional que possui conhecimentos normais da
técnica usada na invencao.

4 Cf. Fabio Ulhoa Coelho. Curso de direito comercial. 5. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2001. v. 1, p.
147.

%0 Cf. Jacques Labrunie. Requisitos basicos para a protecéo das criagdes industriais. In: Manoel J.
Pereira dos Santos; Wilson Pinheiro Jabur (Coord.). Criagbes industriais, segredos de negdcio
e concorréncia desleal. Sao Paulo: Saraiva, 2007. p. 121.
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O objetivo de impor a industriabilidade como uma condi¢cdo necessaria
a concessao da patente, na verdade, € evitar duas situagdes especificas: criagcdes
que dependam para a sua implementacdo de conhecimentos técnicos que, ainda
que previsiveis, ndo existam; e invengdes que nao tragam proveito para as pessoas
em geral. O papel da Lei 9.279/1996 é afastar a concesséo de patentes a inven-
¢Oes cuja fabricagao ainda nao é possivel, em razao do estagio evolutivo do estado

da técnica, ou que ndo possuem qualquer utilidade para o homem.

A inexisténcia de condigcdes econbmicas que viabilizem a produc¢ao do
invento em larga escala nao é fator impeditivo a concessao de patente. Havendo a
tecnologia necessaria ao desenvolvimento da invencao, ainda que o seu custo seja

elevado, a patente deve ser concedida.®

Do exposto, para o invento ser tutelado pelo Direito sob a forma da pa-
tente, ele ndo pode se enquadrar em nenhum dos impedimentos legais gerais, e
deve atender simultaneamente aos requisitos da novidade, da atividade inventiva e

da aplicacao industrial.

6.1.2.2.2 Modelos de utilidade

Assim como acontece com a invencéao, o legislador nacional estabele-
ceu algumas condic¢des particulares para que seja concedido o privilégio da paten-
te ao modelo de utilidade. De inicio, € necessario que o resultado criativo néo se
enquadre em nenhum obice legal. Para a concessao da patente para o modelo de
utilidade s&o impostos os impedimentos gerais anteriormente mencionados, que se

encontram previstos nos artigos 10 e 18 da Lei 9.279/1996.

51 Cf. Fabio Ulhoa Coelho. Curso de direito comercial. 5. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2001. v. 1, p.
148.
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Superada essa questao, para a obtencao da patente o inventor do mo-
delo de utilidade deve comprovar que a sua criagao atende a trés requisitos: (i) a
novidade; (ii) o ato inventivo; e (iii) a aplicagao industrial. Os requisitos da novidade
e da aplicagao industrial devem ser compreendidos nos exatos termos definidos
anteriormente, para o caso da invengao. Isto €, o modelo de utilidade deve repre-
sentar uma criac&o até entdo desconhecida no meio especializado (que néo se en-
contra no estado da técnica), e deve ser util e passivel de fabricacao ou utilizacao

em qualquer tipo de industria.

A distingdo do modelo de utilidade para a invengao dar-se-a no tocante
ao ato inventivo. Os artigos 8.° e 13 da Lei 9.279/1996 mencionam como requisito
necessario a protecao da invencao a existéncia de “atividade inventiva”, ao passo
que os artigos 9.° e 14 da mesma lei dizem ser necessario a obtengao da patente

que o modelo de utilidade represente um “ato inventivo”.

A atividade inventiva se faz presente sempre que, para um técnico no
assunto, a criacdo nao decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técni-
ca. Ja o ato inventivo se verifica sempre que para um técnico no assunto a criacao

nao decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

A diferenca entre atividade inventiva e ato inventivo é sutil, mas existe.
Ocorre que na pratica é dificil diferenciar tais requisitos. Denis Borges Barbosa®
conceitua ato inventivo como “um minimo de inventividade além do que seria sim-
plesmente novo”. Assim, como bem coloca Jacques Labrunie,® o intérprete deve
ter em mente “a ideia de o requisito da atividade inventiva ser mais rigido e exigente

do que o do ato inventivo”.

52 Uma introdugdo a propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 384.

% Requisitos basicos para a protecéo das criagdes industriais. In: Manoel J. Pereira dos Santos;
Wilson Pinheiro Jabur (Coord.). Criagbes industriais, segredos de negécio e concorréncia des-
leal. Sao Paulo: Saraiva, 2007. p. 119.
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Se para a invengao exige-se um grau de inventividade mais elevado,
por 6bvio, no modelo de utilidade essa obrigagcdo deve ser reduzida e exigida em
uma menor propor¢ao. Todavia, ainda que flexibilizada essa exigéncia, o modelo
de utilidade impde a existéncia de algo minimamente inovador, que ndo decorra do

resultado da simples aplicacdo dos conhecimentos técnicos usuais.

Portanto, para que uma criagdo possa ser protegida pelo Direito por
meio do privilégio da patente, € necessario que nao se enquadre em nenhum obice
legal e atenda, simultaneamente, aos requisitos da novidade, do ato inventivo e da

aplicagao industrial.

6.1.2.2.3 Micro-organismos transgénicos

Os micro-organismos transgénicos, para serem patenteaveis, nos ter-
mos do artigo 18, inciso lll, da Lei 9.279/1996, além de n&o se enquadrarem em ne-
nhum dos impedimentos gerais estabelecidos em lei, devem atender aos requisitos

de: (i) novidade; (ii) atividade inventiva; e (iii) aplicagéo industrial.

A novidade consiste na criacdo de algo inexistente e desconhecido no
meio especializado. A atividade inventiva impde a criagdo de algo singular, que
nao decorra do simples emprego da técnica ou de pratica habitual. Finalmente a
aplicacao industrial refere-se a possibilidade de a criagao ser produzida em es-
cala industrial, 0 que impde a existéncia de meios aptos a desenvolverem o micro-

-organismo, e que este tenha proveito comercial.

Os requisitos especificos para a concessao de patentes aos micro-orga-
nismos transgénicos sao idénticos aqueles previstos para as invencgdes. Dessa for-
ma, iremos nos limitar a tracar essas poucas linhas sobre o0 assunto, na medida em

que a matéria ja foi examinada em detalhes quando feita referéncia as invengoes.
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6.1.3 Formas de exploragéo das patentes

Uma vez cumpridos os requisitos e observados os impedimentos legais
mencionados, sera concedida a patente. O titular da patente, entretanto, nao tera a
propriedade sobre a invengao, o modelo de utilidade, ou o micro-organismo trans-
génico, mas sim “sobre o titulo e o direito exclusivo de exploragdo da invengéo
que ele confere, no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas pela lei de propriedade

industrial”.®*

O proprietario da patente podera explorar pessoalmente a invencao, o
modelo de utilidade, ou o micro-organismo transgénico; permitir que terceiro explo-
re sua patente por meio de um contrato de licenga; ou entdo, mediante contrato de
cessao, transferir o seu direito para terceiro, que podera explora-la diretamente ou

outorgar tal competéncia para pessoa de seu interesse.

6.1.3.1 Cessao

A cessao tem como propdésito a mudanca do titular da patente e, nas pa-
lavras de Manuel Botana Agra,®® é “toda operacion juridica inter vivos o mortis cau-
sa por cuya virtud el titular transfiere la patente, con todos los derechos y facultades
que ésta comporta y son susceptibles de transmision, a un tercero que adquiere la

titularidad de la misma”.

O contrato de cesséao de patente, se for oneroso, tera a natureza juridica
de um contrato de compra e venda. Por outro lado, se for gratuito, tera a natureza

juridica de um contrato de doagao e, em ambos 0s casos, sera regido pelo direito

5 Cf. Luiz Guilherme de A. V. Loureiro. A Lei da Propriedade Industrial comentada. Sdo Paulo:
Lejus, 1999. p. 39.

% Manual de la propiedad industrial. Carlos Fernandez-Noévoa, José Manuel Otero Lastres e Ma-
nuel Botana Agra. Madrid: Marcial Pons, 2009. p. 192.
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das obrigagdes, no que nao for incompativel com as normas especiais que regem

a Propriedade Industrial.®®

Na cessao de patente, o cessionario fica investido de todos os direitos
do titular anterior (cedente), bem como obrigado a respeitar eventual contrato de
licenga, em curso, outorgado a terceiro, pois, em razao da ja mencionada seme-
Ihanca dessa espécie contratual com a compra e venda, a ela se aplicam supletiva-

mente as regras relativas a venda de bem locado.

O contrato de cessao ainda podera ser total ou parcial. Sera total quando
compreender todo o conjunto da patente e abranger a sua exploragao na totalidade
do territério nacional. De outra forma, sera parcial se a patente, comportando varias
aplicacoes, for cedida de maneira restrita, limitando-se a determinada aplicagéo da
invencdo, modelo de utilidade, ou micro-organismo transgénico, e/ou tiver restringi-

da a sua exploracao a parte do territério brasileiro.>”

6.1.3.2 Licenca

Alicenga é um ato pelo qual o detentor da patente (licenciador) preserva
o seu direito de propriedade, mas cede a terceiro (o licenciado), voluntaria ou obri-
gatoriamente, o direito de uso da invengao, do modelo de utilidade, ou do micro-

-organismo transgénico, por certo periodo de tempo.

Alicencga, quando for onerosa, tera a natureza juridica de um contrato de

locagdo. Todavia, se gratuita, assumira a natureza juridica de um comodato.%®

5%  Nesse sentido, Fabio Ulhoa Coelho. Curso de direito comercial. 5. ed. Sao Paulo: Saraiva,
2001.v. 1, p. 165.

5 Sobre o assunto confira-se: Denis Borges Barbosa (Licencas e cesséo. Revistas da ABPI, Rio
de Janeiro, n. 40, p. 29-39, maio-jun. 1999) e Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (A Lei da Proprie-
dade Industrial comentada. Sao Paulo: Lejus, 1999. p. 134-135).

%  Nesse sentido: Jodo da Gama Cerqueira (Tratado da propriedade industrial. Sado Paulo: RT,
1982. v. 1, p. 438); Gabriel Francisco Leonardos (Tributagdo da transferéncia de tecnologia. Rio
de Janeiro: Forense, 1997. p. 86-88); Fabio Ulhoa Coelho (Curso de direito comercial. 5. ed.



65

A licenca da patente, tal qual ocorre com a sua cessao, podera ser total,
quando abranger todas as aplicagdes da invencédo, do modelo de utilidade, ou do
micro-organismo transgénico; ou parcial, se limitada apenas a parte de suas apli-
cacoes, por exemplo, no caso em que terceiro € autorizado a fabricar determinado

produto patenteado, mas ndo a vendé-lo, ou vice-versa.

No tocante a abrangéncia territorial da patente, em regra, ela é conce-
dida sobre a totalidade do territério nacional, de modo que, se o uso da patente for
parcial, restrito a certa localidade, tal limitacdo devera constar expressamente do

contrato.®®

O contrato de licenga, entretanto, quando autoriza a exploragao de uma
patente, ndo se limita a permitir que o licenciado apenas utilize um produto ou um
processo produtivo, ele gera o compromisso por parte do licenciador de fornecer

toda a tecnologia e expertise necessarias a adequada exploragcao da patente.

Isso porque, diante da inexisténcia de normas substantivas sobre licen-
ca de patentes, aplica-se a elas o direito comum. No caso, o artigo 566 do Codigo
Civil, que incide supletivamente sobre questdes ligadas a Propriedade Industrial,
estabelece que, salvo disposi¢gdo contratual em contrario, € dever do locador en-

tregar ao locatario a coisa alugada “em estado de servir ao uso a que se destina”.

Disso decorre que em um contrato de licenga podera haver valores re-

ferentes a contraprestagao paga pela exploragao da patente, e valores relativos ao

Sao Paulo: Saraiva, 2001. v. 1, p. 164); e Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (A Lei da Propriedade
Industrial comentada. Sao Paulo: Lejus, 1999. p. 139).

% Sobre o assunto confira-se: Denis Borges Barbosa (Licengas e cessao. Revistas da ABPI, Rio
de Janeiro, n. 40, p. 29-39, maio-jun. 1999) e Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (A Lei da Pro-
priedade Industrial comentada. Sao Paulo: Lejus, 1999. p. 138-140). As licengas ainda podem
ser classificadas em simples ou exclusivas. Sera simples quando a licenga permitir que o li-
cenciador possa continuar a explorar direta ou indiretamente o objeto da patente; e exclusiva
quando o licenciador ficar impedido de utiliza-la. Nao nos deteremos a analisar essa questéo
em maiores detalhes, na medida em que essa classificagdo é de pouco interesse para os fins
do presente trabalho.
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fornecimento de tecnologia e/ou know-how eventualmente necessarios ao seu uso

adequado, podendo ou nao ser objeto de um mesmo acordo.

Um ponto que merece ser ressaltado € que o exercicio do direito concedi-
do pela patente ndo é absoluto e 0 seu uso abusivo, 0 seu ndo uso, ou a sua utilizagao
abaixo das necessidades do mercado, nos termos do artigo 68 da Lei 9.279/1996,
podem motivar uma intervengao estatal capaz de promover a licenga obrigatéria da
patente. Nesse caso, em decorréncia de expressa previsao legal, apesar de o titular
da patente receber contraprestacao pelo uso do bem que lhe pertence, ele se vera

obrigado a licenciar sua patente em favor de terceiro interessado.

Por fim, situacao interessante pode ocorrer nos casos envolvendo con-
tratos de licenga relativos a micro-organismos transgénicos. Os micro-organismos
transgénicos, por envolverem matéria viva, sdo passiveis de sofrer mutagdes, se-
jam elas naturais ou decorrentes de intervengdes do homem. Diante disso, a ques-
tdo que surge é se o fruto dessas modificagcdes pode ou nao ser explorado pelo

licenciado livremente.

A legislacéo ¢ silente quanto a essa questdo, de modo que ela acaba
sendo regulada contratualmente, de acordo com o estabelecido pelas partes. Sen-
do assim, entende-se que o derivado espontaneo do material biolégico de partida
encontra-se abrangido pela licenga e pode ser utilizado pelo licenciado, a menos
que haja expressa disposigao em contrario no contrato vedando a sua exploracéo,

ou condicionando a sua utilizagdo ao pagamento de contraprestagao.

Nos casos envolvendo derivado por intervengcdo humana de material
biolégico de partida, conforme dispde o artigo 63 da Lei 9.279/1996, se a inter-
vencao for feita pelo licenciado, os beneficios do aperfeicoamento da patente lhe

pertencem, podendo ele explora-la livremente, dentro dos limites legais.®°

60 Sobre o assunto confira-se Luiz Guilherme de A. V. Loureiro. A Lei da Propriedade Industrial
comentada. Sao Paulo: Lejus, 1999. p. 138-140.
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6.2 Os registros

6.2.1 Nocgbes gerais

As marcas, diferentemente das invencdes, modelos de utilidade e micro-
-organismos transgénicos, que tém seus direitos protegidos pelas patentes, séo
tuteladas pelo registro. O registro, tal qual a patente, assegura ao seu detentor a

propriedade do bem.

Assim, os direitos patrimoniais do criador sobre a marca surgem com a
concessao da protecao legal, e ndo quando da sua criagao. O registro, também de
forma semelhante ao que se observa da patente, é um titulo exclusivo e temporario
outorgado por forga de lei pelo Estado, ao autor da marca ou seu sucessor, € lhe
permite impedir que terceiros, sem sua prévia autorizagdo, se utilizem ou de algu-

ma forma se beneficiem do bem objeto da protegao legal.

A esse respeito bem pondera Newton Silveira,®! a propriedade néo é so-
bre o sinal, mas “sim sobre a aplicagao do sinal a determinado produto, mercadoria
Ou servigo, ou seja, corresponde ao uso exclusivo do sinal quanto a determinada

categoria de bens materiais ou imateriais — servigos”.

Para as marcas, conforme dispde a Lei 9.279/1996, o registro, para ter
validade perante terceiros, deve ser feito junto ao INPI, sendo eficaz em todo o

territdrio nacional.

6.2.2 Requisitos para a concesséo do registro de marcas

As marcas podem ou nao ser levadas a registro. Quando isso ocorrer,

ela sera considerada uma marca registrada, e gozara das prerrogativas que |Ihe

81 A propriedade intelectual e as novas leis autorais: propriedade industrial, direito de autor, sof-
tware e cultivares. 2. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 1998. p. 27.
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sao proéprias. Todavia, ndo sendo feito o registro, ter-se-a uma marca de fato sobre
a qual o seu criador, apesar de nao contar com a protecao da lei das marcas, tera

certos direitos.

Isso porque a Constituicdo Federal, em seu artigo 5.°, inciso XXXV, es-
tabelece claramente que nao sera excluida da apreciagao do Poder Judiciario qual-
quer lesdo ou ameaca a direito. Ademais, o artigo 10-bis da Convengao de Paris
para a Protecao da Propriedade Industrial determina que qualquer falsa afirmacao
ou indicagao, ou ato capaz de trazer prejuizos ao empresario, sera caracterizado
como ato de concorréncia desleal. Assim, sendo o ato definido como ilicito, pode a
parte lesada socorrer-se dos meios legais para afastar a ameaca de lesdo ou ser
reparada pelos eventuais prejuizos causados pelo ato de concorréncia desleal, ain-

da que a sua marca nao seja registrada.

No entanto, as marcas que interessam ao presente trabalho sdo as
marcas registradas, que se encontram sob o manto da legislacédo da Proprieda-
de Industrial. Uma marca, para ser registrada, de acordo com o artigo 122 da Lei
9.279/1996, deve atender a trés condigdes: (i) possuir novidade relativa; (ii) ndo
colidir com marca de alto renome ou notéria; e (iii) ndo se enquadrar dentro de

qualquer impedimento legal.

A primeira condicdo impde que a marca seja nova, pois somente assim
ela sera capaz de distinguir um produto ou servigo dos demais concorrentes. En-
tretanto, a novidade exigida ndo é absoluta, sendo necessario apenas que 0 uso
emprestado a expressao linguistica ou ao signo nao linguistico represente uma
nova utilizagdo dentro da classe de produtos ou servigos aos quais esta vinculada.
Isso porque, para a marca, vigora o principio da especialidade, segundo o qual um
mesmo signo pode ser registrado para distinguir produtos ou servigos pertencentes

a ramos de atividade diversos.
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A marca nao devera reproduzir, imitar, ou traduzir, no todo ou em parte,
outra marca pertencente ao ramo de negdécio no qual se pretende efetivar o re-
gistro, evitando-se, com isso, confusédo por parte do comprador do produto ou do

adquirente do servigo.

O segundo requisito imposto pela lei é de a marca nao coincidir com
outra marca amplamente conhecida no mercado, ainda que o seu detentor ndo
atue no mesmo segmento. Isto €, a marca, para ser registrada, ndo pode ser idén-
tica ou semelhante a marca de alto renome, assim entendida aquela que possui
elevada reputagdo e reconhecimento em diferentes ramos de negécio, de modo
que tanto o mercado quanto o consumidor a vinculam a determinada empresa.
Tampouco pode se assemelhar a marca notéria, isto é, aquela que € amplamente

conhecida em seu ramo, esteja ela previamente registrada no INPI ou n&0.%2

Os proprietarios de marca de alto renome e de marca notoriamente co-
nhecida sao excepcionados da aplicagao do principio da especialidade e tém sua
protecdo ampliada a todos os ramos de atividades econémicas, nos termos dos
artigos 125 e 126 da Lei 9.279/1996, a fim de impedir que o seu uso para identificar

produto ou servigo possa causar confusao ao consumidor.

A terceira condi¢cao a ser atendida pela marca, para que ela possa ser
registrada, refere-se ao desimpedimento. Ou seja, o0 signo ndo pode deixar de
cumprir nenhuma das condi¢des previstas em lei. Nao deve haver nenhum impedi-

mento legal que obste o seu registro.

Atualmente, um signo, para ser suscetivel de registro ndo pode se en-

quadrar em nenhuma das hipoéteses previstas no artigo 124 da Lei 9.279/1996.5

62 A marca de alto renome ndo se confunde com a marca notoriamente conhecida. A primeira é
registrada no INPI e é amplamente conhecida em todos os ramos de atividade, ao passo que a
segunda ndo é, necessariamente, registrada no INPI, e é largamente conhecida apenas em um
ramo especifico de atividade.

8 “Art. 124. Nao sao registraveis como marca:

| — brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos, na-
cionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designagao, figura ou imitagao;



70

Em linhas gerais, as marcas nao podem consistir em: brasées, armas, bandeiras,
letras, algarismos, sinais contrarios aos bons costumes, sinais de carater genérico,
cores e suas denominagoes, indicagdes geograficas, reproducdes ou imitagdes de

sinais, entre outros.

Il — letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

IIl — expresséo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e aos bons costumes
ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia, cren-
¢a, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneragao;

IV — designacgéo ou sigla de entidade ou 6rgéo publico, quando nao requerido o registro pela
prépria entidade ou érgao publico;

V — reproducgédo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabele-
cimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associacao com
estes sinais distintivos;

VI — sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando
tiver relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado comumente para
designar uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza, nacionalidade, peso,
valor, qualidade e época de producgao ou de prestacdo do servigo, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva;

VIl — sinal ou expressdao empregada apenas como meio de propaganda;

VIII — cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e dis-
tintivo;

IX —indicacao geografica, sua imitagao suscetivel de causar confus&o ou sinal que possa falsa-
mente induzir indicagdo geogréfica;

X — sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou
utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina;

XI —reprodugédo ou imitagado de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrao de
qualquer género ou natureza;

XII — reproducgéo ou imitacdo de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de
certificacao por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII — nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico, econé-
mico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitagdo suscetivel de criar
confusdo, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do
evento;

XIV - reproducgéo ou imitagao de titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territérios, dos Municipios, ou de pais;

XV — nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo
com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI — pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo,
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII — obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos pelo
direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associagao, salvo com consentimento
do autor ou titular;

XVIII — termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com o produto
ou servico a distinguir;

XIX — reproducao ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, susce-
tivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;

XX — dualidade de marcas de um s6 titular para o mesmo produto ou servigo, salvo quando, no
caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
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Assim, como o artigo 124 da Lei 9.279/1996 enumera apenas o0s sinais
que nao podem ser registrados, permite, a contrario sensu, que todos os demais
sinais n&o incluidos nessa relagdo possam ser registrados como marcas, desde

que atendam as exigéncias legais.

Uma vez presentes simultaneamente os requisitos acima indicados, e
nao caracterizado nenhum dos impedimentos legais contidos no artigo 124 da Lei
9.279/1996, a marca sera passivel de registro. O registro da marca assegurara ao
seu proprietario o direito de se utilizar dela, com exclusividade, nos produtos ou
servigos indicados no préprio registro, em todo o Pais. O direito do detentor do re-
gistro da marca sera oponivel a todos, indistintamente, independentemente de ser

utilizada, respeitado o prazo de caducidade.

6.3 Formas de exploragao dos registros

Da mesma forma como ocorre com as patentes, os registros de marcas
podem ser objeto de cessdo ou de licenga de uso. A cessdo, como visto, implica
a transferéncia da propriedade industrial de um bem para terceiro, ao passo que
a licenga conserva a propriedade do bem com o seu titular e transfere a terceiro

apenas o seu direito de uso.

Assim, os registros podem ter sua propriedade transferida a terceiros,
por meio de contrato de cesséo; podem ser explorados de forma direta, com o seu
titular assumindo os riscos da atividade empresarial; ou entdo podem ser explora-

dos de forma indireta, com a outorga de licenga de uso em favor de terceiro.

XXI — a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda,
aquela que nao possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII — objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIIl - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidente-
mente ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domi-
ciliado em territério nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servigco idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com aquela marca alheia.”
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No caso da outorga de licenca de uso a terceiro, ficara a critério das par-
tes estabelecer se o licenciado podera explorar o registro com exclusividade, ou se

o licenciador podera explora-la simultaneamente.

Em relagéo a cesséo e a licenga das marcas, valem os mesmos comen-

tarios feitos para a cesséao e a licenga de patentes.

A cessao, quando onerosa, se assemelha a figura da compra e venda e,
se gratuita, a figura da doacéao. Ja a licenga, sendo onerosa, se equipara a locacéo,
enquanto, se gratuita, ao comodato, sendo aplicaveis a essas figuras, subsidiaria-
mente a legislagdo especifica que trata da Propriedade Industrial, as normas de

natureza civil.

A cessao e a licenga das marcas, assim como ocorre com a das paten-
tes, poderao ser totais, quando compreenderem todos os direitos do titular do bem;
ou parciais, se os direitos de exploragao forem limitados a determinada regido ge-
ografica, ou se abrangerem apenas parte dos produtos ou servigos para os quais a

marca esta registrada.

No entanto, como bem alerta Carlos Fernandez-Noévoa,% nessa ultima
hipotese de transferéncia parcial do direito de exploragdo da marca, seja por meio
de cessao ou de licenga de uso, “si los productos o servicios cubiertos por la marca
residual del cedente y los productos o servicios cubiertos por la marca adquirida
por el cesionario son similares, el futuro uso de una y otra marca podra provocar
un riesgo de confusion”. E, havendo o risco de confusao em razdo da semelhancga
entre os produtos ou servicos cobertos pela marca detida pelo cedente/licenciador,
e os produtos e servigos abrangidos pela marca detida pelo cessionario/licenciado,

0 negocio juridico ndo podera validamente acontecer.

84 Manual de la propiedad industrial. Carlos Fernandez-Névoa, José Manuel Otero Lastres e Ma-
nuel Botana Agra. Madrid: Marcial Pons, 2009. p. 691.
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7
A REMUNERAGAO DOS CONTRATOS DE CESSAO
E DE LICENCA DE MARCAS E DE PATENTES

7.1 Ganhos de capital

As patentes e as marcas s&o bens da Propriedade Industrial que podem
ser objeto de contratos de cesséo e de licenga de uso. A contraprestacao paga em
decorréncia da cessao de patente ou da marca, quando gerar um acréscimo patri-

monial para o cedente, em regra, caracterizara uma receita ndo operacional.

Essa receita ndo operacional sera denominada de ganho de capital. Tal
rendimento, nos termos do artigo 138 do Decreto n.° 3.000, de 26.3.1999, que apro-
vou 0 Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), e tem por fundamento
legal o artigo 3.°, § 2.°, da Lei n.° 7.713, de 22.12.1988 (Lei 7.713/1988), sera de-
terminado pela diferenga positiva apurada entre o valor de alienagéo e o custo de

aquisicao de um bem ou direito.

Assim, sempre que a cessao for realizada por valor superior ao custo de
aquisicao da patente ou da marca, havera um ganho de capital sujeito a incidéncia

do IR.

Ocorre que a tributagdo do ganho de capital ndo é uniforme e varia de
acordo com o local em que se encontra estabelecido o beneficiario, ou o bem ou di-
reito alienado. Essas circunstancias envolvem uma série de variaveis e demandam
um exame detalhado do tema que, em razdo de sua amplitude, néo sera analisado
no presente trabalho, cujo foco é a tributagcdo dos pagamentos decorrentes dos

contratos de licenga de uso de marcas e de patentes, pelo IR.
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7.2 Royalties

As remuneragdes pagas em decorréncia da outorga de licenga de uso
sdo genericamente conhecidas como royalties. Os royalties, cuja tradugao para
o portugués é “regalias”, surgiram originariamente para designar os pagamentos
exigidos pelo soberano em razdo da concessao, a um particular, do privilégio de

exercer uma atividade lucrativa.

Posteriormente, os royalties passaram a caracterizar a indenizagao paga
ao proprietario do solo pela exploracdo mineral do subsolo. Mais tarde, o termo as-
sumiu a designagao dos pagamentos feitos ao titular de uma patente de invengéo
ou marca, pelo direito de explorar o produto patenteado ou garantido pela marca. A
palavra royalties, tempos atras, ainda chegou a representar os pagamentos feitos
em troca de informagdes técnicas referentes a processos industriais mantidos se-

cretos pelos inventores ou proprietarios.®

Nos dias de hoje, os royalties sao definidos no ambito internacional pelo
artigo 12 da Convencédo Modelo da Organizagao para Cooperagao e Desenvolvi-
mento Econémico (OCDE), da verséao de 17.7.2008, como o pagamento de qual-
quer natureza recebido como contraprestacao pelo uso, ou pelo direito de uso, de
qualquer direito autoral sobre obra literaria, artistica ou cientifica, incluindo filmes
cinematograficos, qualquer patente, marca, desenho ou modelo, plano, qualquer
férmula ou processo secreto ou por informacgdes relativas a experiéncia industrial,

comercial ou cientifica.®

8  Cf. Noé Winkler. Tratamento fiscal dos ‘royalties’ e dos rendimentos de assisténcia na legislagédo
do imposto sobre a renda — retrospectiva. Imposto de Renda — Estudos, Sao Paulo: Resenha
Tributaria, n. 5, p. 473, 1988.

8 Tradugao livre.
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No cenario nacional, a definicdo de royalties é dada pelo artigo 22 da Lei
n.° 4.506, de 30.11.1964 (“Lei 4.506/1964"),5" reeditado pelo artigo 52 do RIR/1999,
que os considera como rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, da

fruicdo, ou da exploragao de direitos.

A titulo exemplificativo, o referido dispositivo enumera algumas situa-
¢des nas quais os rendimentos percebidos podem ser classificados como royalties.
Séao elas: colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; pesquisar e extrair
recursos minerais; usar ou explorar invengoes, processos e formulas de fabrica-
¢ao, e marcas de industria e comércio; e explorar direitos autorais, salvo quando
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. Também integram o conceito de
royalties os valores dos juros de mora e de outras compensagdes devidos pelo

atraso no pagamento.

O artigo 22 da Lei 4.506/1964 nao é exaustivo ao enumerar as espécies
de pagamentos que caracterizam royalties. Tal dispositivo, ao indicar as situagdes
que se enquadram no conceito de royalties, utiliza a expressao “tais como”, de
modo que, se a intencdo do legislador fosse efetivamente exaurir as hipoteses
abrangidas pelo termo royalties, teria se utilizado de outro vocabulo que de fato

evidenciasse uma postura restritiva. Todavia, esse ndo é caso.®®

57 “Art. 22. Serao classificados como ‘royalties’ os rendimentos de qualquer espécie decorrentes
do uso, fruicdo, exploragao de direitos, tais como:

a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;

c) uso ou exploragao de invengdes, processos e formulas de fabricagéo e de marcas de indus-
tria e comeércio;

d) exploragao de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra.

Paragrafo unico. Os juros de mora e quaisquer outras compensagdes pelo atraso no pagamen-
to dos ‘royalties’ acompanharéo a classificagdo destes.”

68  Nesse sentido afirma Gabriel Francisco Leonardos que “a enunciagao do art. 22 da Lei n. 4.506
é exemplificativa, cabendo a caracterizagdo como royalty também para qualquer rendimento
decorrente da exploracao de direitos que ndo esteja mencionado em suas alineas. Esse artigo
nao limita expressamente o conceito de royalties aos pagamentos por marcas e patentes [...]
(Tributag@o da transferéncia de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 67).
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O carater exemplificativo do conceito de royalties contido no artigo 22
da Lei 4.506/1964 fica evidente quando se observa a definicdo do termo dada pelo
artigo 3.°, inciso VIII, alinea a, da Lei n.° 8.955, de 15.12.1994 (Lei 8.955/1994), que
disp6e sobre os contratos de franquia e o conceitua como a “remuneragao periédi-
ca pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos servigos efetivamente prestados

pelo franqueador ao franqueado”.

A definigdo prevista no artigo 3.° da Lei 8.955/1994 amplia a definicdo
de royalties para além das contraprestagdes pagas pela exploragédo de patentes e
registros, de modo a também englobar a remuneragao referente ao complexo de

direitos que um franqueado passa a usufruir por integrar um sistema de franquias.®®

A despeito dessa questdo e da controvérsia que a envolve, o0 que se
observa é que, da mesma forma que os juros representam a remuneragao do ca-
pital financeiro e o aluguel, o capital aplicado em bens corporeos, os royalties sao
a remuneracgao do capital investido em bens incorpéreos.”® Assim, os pagamentos
feitos em razédo da outorga de licenga de uso de invengdo, modelo de utilidade,
micro-organismo transgénico ou de marca, para fins legais, sdo considerados como

royalties.

Estabelecidas as premissas do presente trabalho e a natureza dos ren-
dimentos que serdo analisados — os royalties pagos pelo uso de marcas e de pa-
tentes —, passemos a examinar a tributacdo desses valores e as questdes que os

circundam.

8 O assunto é explorado em detalhes em artigo de José Artur Lima Gongalves e Marcio Severo
Marques, intitulado A tributagdo dos sistemas de franquia na esfera federal. In: Maria Helena
Diniz (Coord.). Atualidades juridicas. Sado Paulo: Saraiva, 1999. p. 173-208.

70 Cf. José Luiz Bulhdes Pedreira. Imposto de renda. Rio de Janeiro: Justec, 1971. p. 9-5.
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8
A MATERIALIDADE DO IMPOSTO SOBRE A RENDA

8.1 A competéncia tributaria

A Constituigado Federal, em seu artigo 1.°, estabelece que o Brasil € uma
Republica Federativa, composta pela unido indissoluvel dos Estados, Municipios e

do Distrito Federal, organizada sob a forma de um Estado Democratico de Direito.

O Estado de Direito prevé a submissao do governo e dos governantes as
leis preexistentes, sejam elas quais forem. Por seu turno, o Estado Democratico re-
mete a ideia de um governo do povo e para o0 povo, isto €, o Estado deve se subme-

ter a vontade popular e atuar de modo a alcancar os fins propostos pelos cidadaos.

Assim, no Estado Democratico de Direito os governantes devem sempre
buscar alcancar o fim almejado pela lei, nos exatos limites por ela impostos, pois,

em ultima analise, a lei representa a vontade dos cidadaos.

A fim de preservar o Estado Democratico de Direito, o que se observa
no Brasil € que o poder soberano, outorgado pelo povo, apesar de ser uno e indi-
visivel, é exercido por 6rgaos distintos (Executivo, Legislativo e Judiciario). Cada
orgao exercendo apenas parcela do poder soberano do Estado, permite-se que o
poder possa controlar o préprio poder, evitando-se, assim, uma indevida restricao

de liberdades e de garantias fundamentais dos cidaddos.

O poder politico estatal e as fungdes exercidas pelos seus érgaos (Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciario), no regime federativo brasileiro, sdo ainda desdo-
brados em ordens juridicas parciais (Unido, Estados, Municipios e o Distrito Fede-

ral). Dessa divisao do exercicio do poder soberano surge a nogao de competéncia.
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A competéncia, genericamente falando, corresponde a parcela de poder
outorgada a um 6rgao ou a uma pessoa politica, para o exercicio de certa fungao.
Assim, na atual estrutura do Estado brasileiro, verifica-se a reparticdo de compe-
téncias (fung¢des) em dois planos: (i) na ordem juridica global, com a distribui¢cao de
poderes entre os orgaos Executivo, Legislativo e Judiciario; e (ii) nas ordens juridi-
cas parciais, com o fracionamento dos poderes entre Unido, Estados, Municipios e

Distrito Federal.

Na seara do Direito Tributario, a despeito de os 6rgados Executivo e Ju-
diciario terem extrema relevancia e influirem diretamente na realidade dos seus ju-
risdicionados, € o Legislativo (infraconstitucional) que assume especial papel tendo
a obrigagao de prestigiar a reparticao de competéncias, pois a ele cabe a fungéo

inaugural de criar os tributos.

A competéncia do Legislativo para instituir tributos é fracionada entre
Unido, Estados, Municipios e Distrito Federal. No caso do IR, a competéncia para
a criagao desse tributo foi outorgada pelo constituinte a Unido, por meio do artigo
153, inciso lll, da Constituicdo Federal.”" A outorga dessa competéncia foi reiterada

no ambito infraconstitucional pelo artigo 43 do Codigo Tributario Nacional.”

™ “Art. 153. Compete a Unido instituir impostos sobre:

[...]
Il — renda e proventos de qualquer natureza.”

72 “Art. 43. O imposto, de competéncia da Unido, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisicado da disponibilidade econémica ou juridica:
| — de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinagéo de ambos;
Il — de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais ndo com-
preendidos no inciso anterior.
§ 1.° Aiincidéncia do imposto independe da denominagao da receita ou do rendimento, da loca-
lizagao, condigdo juridica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepgéo.

§ 2.° Na hipétese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecera as con-
dicdes e 0 momento em que se dara sua disponibilidade, para fins de incidéncia do imposto
referido neste artigo.”
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Por meio desses dispositivos a Uniao foi habilitada a instituir tributo so-
bre a renda e proventos de qualquer natureza e, por se tratar de uma competéncia

exclusiva, as demais pessoas politicas estao impedidas de fazé-lo.

8.2 A regra-matriz tributaria

As normas juridicas que tratam da instituicao de um tributo sdo muitas
e diferem entre si. A maior parte das normas encontradas no ordenamento é fun-
cional, e se destina a regular questdes como: langamentos, prazos, fiscalizagdes,
deveres instrumentais, entre outros. Todavia, algumas normas, chamadas por Pau-
lo de Barros Carvalho™ de “normas tributarias em sentido estrito”, estabelecem

aspectos relativos a regra-matriz de incidéncia tributaria.

Essas normas sao as responsaveis pela criacado de um tributo, na me-
dida em que definem o ambito da incidéncia fiscal e fixam parametros para que o

legislador ordinario possa instaurar a exacao.

As regras-matrizes de incidéncia dos tributos sdo normas compostas por
um antecedente, que contém a previsdo de um fato de conteudo econémico, e um
consequente, que prevé uma relacao juridica a ser instaurada, uma vez verificada
a situacao hipoteticamente descrita no antecedente, entre o Estado ou quem Ihe

faca as vezes, e uma pessoa fisica ou juridica, seja ela particular ou publica.

O antecedente da regra-matriz consiste no comportamento de uma pes-
soa (aspecto material), condicionado no espaco (aspecto espacial) e no tempo (as-
pecto temporal). Enquanto no consequente, ter-se-a a definigdo dos sujeitos da
relacdo (aspecto pessoal) e da divida tributaria, por meio da fixagdo da base de

célculo e da aliquota do tributo (aspecto quantitativo).

3 Direito tributario: fundamentos juridicos da incidéncia. 5. ed. Sao Paulo Saraiva, 2007. p. 93-98.
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Somente com a conjugacao de todos esses aspectos € que existe, de
fato, a norma juridico-tributaria e é possivel compreendé-la na sua plenitude. Au-
sente um dos aspectos da norma tributaria, ndo ha norma e, consequentemente,

nao existe incidéncia.™

Todos os aspectos componentes da regra-matriz de incidéncia tributaria
encontram-se genericamente previstos na Constituicdo Federal. Ocorre que alguns
deles, por opcao do constituinte, estdo expressos no texto constitucional, enquanto
outros ndo, e devem ser inferidos pelo intérprete a partir de uma analise sistema-
tica. A Constituicado Federal, apesar de nem sempre deixar claros os aspectos da
incidéncia de um tributo, fornece elementos suficientes para que o intérprete possa

identifica-los e diferencia-los entre si e entre as demais espécies tributarias.

Ao se analisarem os dispositivos constitucionais que tratam de matéria
tributaria, ndo ha como negar que o constituinte optou por referir-se expressamen-
te ao critério material das regras-matrizes de incidéncia dos tributos, dando a este
maior relevancia. Talvez isso tenha ocorrido em razéo de se tratar, conforme expli-
ca Geraldo Ataliba,”® do aspecto mais complexo da norma juridica, pois “contém a
indicacdo de sua substancia essencial que € o que mais importante e decisivo ha

na sua configuragao”.

No entanto, a despeito dos motivos que levaram o constituinte a ser
expresso quanto a materialidade do tributo, é evidente que se trata de “aspecto
decisivo que enseja fixar a espécie tributaria a que o tributo [...] pertence”, e que
0 aspecto material da norma é, verdadeiramente, “a imagem abstrata de um fato

juridico”.”®

74 Cf. Paulo de Barros Carvalho. Direito tributario: fundamentos juridicos da incidéncia. 5. ed. S&o
Paulo Saraiva, 2007. p. 93-95).

S Hipdtese de incidéncia tributaria. 6. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2003. p. 106.
76 |bidem, p. 107.
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Apesar de nao ignorarmos a imprescindibilidade dos demais aspectos
da regra-matriz de incidéncia, em virtude da énfase com que é tratado o aspecto
material das normas de incidéncia tributaria pela Constituicao Federal, que o utili-
zou inclusive para realizar a reparticao das competéncias impositivas, iremos cen-

trar nossa analise somente sobre ele.

8.3 Consideragoes gerais sobre a materialidade do Imposto sobre a Renda

O aspecto material da regra-matriz de incidéncia tributaria € formado
por um comportamento humano que, como ensina Paulo de Barros Carvalho,”” é
representado por um verbo de ag&o seguido de um predicado que o complementa.
No caso do IR, conforme se observa do artigo 153, inciso Ill, da Constituicao Fe-
deral, a materialidade do tributo consiste no ato de auferir renda ou proventos de

qualquer natureza.

O Cddigo Tributario Nacional, exercendo o papel de lei complementar a
Constituicao Federal, em seu artigo 43, busca estabelecer os contornos da materia-
lidade do IR, ao prever que a renda resulta de uma aquisigao e, para ser tributada,

deve estar disponivel econdémica ou juridicamente ao contribuinte.

Portanto, a fim de se encontrar a real dimensao do critério material da
norma tributaria de incidéncia do IR, alguns termos merecem ser analisados mais
detidamente. Sao eles: (i) renda; (ii) proventos; (iii) qualquer natureza; (iv) aquisi-

¢ao; e (v) disponibilidade.

No entanto, antes de passarmos a analisar cada um dos referidos vo-
cabulos, cumpre reforgcar que a procura por um conceito se n&o univoco, mas que

ao menos reduza a vagueza e a ambiguidade que cercam a materialidade do IR,

7 Curso de direito tributario. 15. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2003. p. 253-256.
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deve, necessariamente, ter sempre como parametro a Constituicao Federal, pois,
como dito, sé assim teremos a adequada compreensao do tributo e seu alcance,
uma vez que os aspectos de incidéncia encontram-se delineados no texto cons-

titucional.

8.4 Renda

O vocabulo renda provém do verbo latino reddere, que deu origem a
palavra rédito, cujo significado é render e nos remete a ideia de lucro, ganho, ren-

dimento e juros produzidos pelo capital.”

Na tentativa de encontrar o real significado da palavra renda para fins
tributarios, muitas foram as teorias que procuraram defini-la, como a teoria eco-
ndmica; as teorias fiscais da renda-produto e da renda-acréscimo patrimonial; e a
teoria legalista.” Todavia, verifica-se no sistema tributario nacional uma prevaléncia

da teoria fiscal da renda-acréscimo patrimonial sobre as demais.®°

De acordo com essa teoria, ja ha muito consagrada pela doutrina no Di-
reito Tributario brasileiro, renda é produto, é tudo aquilo que se encontrar disponivel
para o seu titular e representa uma riqueza nova, decorrente do trabalho, do capital,

ou da combinagao de ambos.

8 Cf. Mary Elbe Queiroz. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: principios,
conceitos, regra-matriz de incidéncia, minimo existencial, retengéo na fonte, renda transnacio-
nal, langamento, apreciac¢des criticas. Barueri: Manole, 2004. p. 67.

®  Para maiores informagdes sobre o assunto, vide Idem, ibidem, p. 66-71.

80  Segundo Ricardo Mariz de Oliveira, a Constituicdo Federal e o Cddigo Tributario Nacio-
nal “ficaram num terreno hibrido”, no qual tanto a corrente da renda-acréscimo quanto a
corrente da renda-produto foram acolhidas, havendo uma prevaléncia da primeira sobre a
segunda. Por conta disso, de acordo com o jurista, s6 ha que se falar em acréscimo tribu-
tavel quando ele advenha de receita ou rendimento. A mera transferéncia de patriménio de
uma pessoa para outra, em um unico sentido e sem contraprestagdo, ndo se enquadra na
materialidade do IR (Fundamentos do imposto de renda. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2008. p.
170-201).
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Essa nova riqueza nada mais € do que um acréscimo patrimonial obtido
a partir do confronto das receitas e das despesas verificadas dentro de certo perio-

do de tempo, que nao se confundem com o patriménio da onde provém.

Diante da definicado de renda abracada pelo ordenamento patrio, sur-
gem como elementos imprescindiveis a compreensao do seu significado os termos
aquisicao e disponibilidade, trazidos pelo legislador infraconstitucional por meio

do artigo 43 do Cddigo Tributario Nacional.

8.4.1 Aquisi¢do

A aquisi¢cao de renda se vincula a ideia de incremento patrimonial, e ha

muito tempo tem sido defendida pela doutrina. Para Vito Bompani,?'

[...] é intuitivo, anzitutto, che il primo presupposto del reddito debba
consistere in una ricchezza nuova che si aggiunga alla ricchezza
preesistente, o, piu esattamente, in un aumento di valore che si
verifichi nel patrimonio di um soggetto in un dato momento o in un
determinato spazio di tempo.

Nessa mesma linha se manifestou Gilberto de Ulhdéa Canto,®? ao sus-
tentar que, no caso do Imposto sobre a Renda, “o acréscimo de patrimdnio € [...]
pressuposto legal da ocorréncia da obrigacao tributaria”, que so existe “se o valor

deste aumentar de um periodo para outro”.

Nao divergem Henry Tilbery e Antonio Carlos Rodrigues do Amaral,®

ao manifestarem que “renda é a aquisicao da disponibilidade econémica e juridica

8 Técnica tributaria. Milano: Giuffre, 1963. p. 113.

82 A aquisicdo de disponibilidade e o acréscimo patrimonial no imposto sobre a renda. In: lves
Gandra da Silva Martins (Coord.). Imposto de renda: conceitos, principios, comentarios. Sdo
Paulo: Atlas, 1996. p. 57.

8 Imposto de Renda — Contribuicdo Social sobre o Lucro — Imposto sobre o Lucro Liquido — De-
monstragdes financeiras — Diferengas entre BTNF e IPC — Lei n.° 8.200/91 — Parecer. In: Ives
Gandra da Silva Martins (Coord.). Imposto de renda: conceitos, principios, comentarios. Sdo
Paulo: Atlas, 1996. p. 242.
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que se realiza na ocorréncia da elevagao patrimonial de valores, bens ou direitos
relativos”, e que “aquisi¢cao corresponde a algo que se acrescenta, que aumenta

a patrimonialidade anterior”.

Mais recentemente, Roque Antonio Carrazza® também considerou que
a renda e os proventos de qualquer natureza “sao acréscimos patrimoniais expe-

rimentados pelo contribuinte ao longo de um determinado periodo de tempo”.

Logo, o que se observa é que, para que possamos falar em renda tri-
butavel, primeiro é necessario verificar se em um dado periodo de tempo houve
efetivamente um aumento do patriménio do contribuinte, ndo bastando para carac-
terizar o aspecto material do IR a constatacao da entrada de recursos no caixa da

pessoa.

Portanto, nas palavras de José Artur Lima Gongalves,® renda é o “(i)
saldo positivo resultante (ii) do confronto (ii.a) entre certas entradas e (ii.b) certas
saidas, ocorridas ao longo de um dado (iii) periodo”. Renda n&o € tudo o que se
acresce ao patriménio do sujeito passivo, mas tdo somente o resultado decorrente
da soma das receitas obtidas em um determinado periodo subtraida do valor dos

recursos utilizados na sua obtengado e na manutengao da fonte produtora.

8.4.2 Disponibilidade

Para se chegar a correta nogao de renda, € necessario conjugar a ideia
de aquisi¢ao o conceito de disponibilidade, que com ela esta intimamente ligado. A

analise do aspecto material do IR leva, necessariamente, a confirmagao da ocor-

8 Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas especificos. Sdo Paulo: Malheiros, 2005. p.
36.

8  Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. 1. ed. 2.2 tiragem. Sao Paulo: Malheiros,
2002. p. 174-190.
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réncia de acréscimo patrimonial com a existéncia de disponibilidade para o titular

do patriménio.

Rubens Gomes de Souza,®® ao analisar a matéria, ja alertava para tal
fato. Segundo o jurista, “o elemento definidor da renda é a sua disponibilidade pelo
respectivo titular’, assim entendido “por ‘disponibilidade’ da renda a sua capacida-
de de ser consumida sem reducao do capital produtor”. Isso porque o requisito de
‘riqueza nova esta implicito nesse conceito, pois, a ndo ser assim, 0 consumo nao

seria de ‘renda’ mas de uma parcela do proprio capital”.

O termo disponibilidade deriva da palavra latina disponere e represen-
ta a caracteristica daquilo que se encontra desimpedido, livre de qualquer obstacu-
lo. Muitos séo os significados encontrados para disponibilidade, mas na linha do
que coloca Mary Elbe Queiroz,®” aquele que em termos juridicos melhor se encaixa
€ o de “liberdade necessaria a normalidade dos negocios, caracterizando-se como
a situacao que possibilita ao titular poder dar destinagao livre e imediata a renda ou

ao provento percebido, ndo alcancado a disponibilidade apenas potencial’.

Em complemento a essa nogao, o artigo 43 do Cdédigo Tributario Nacio-
nal esclarece que a disponibilidade da renda podera ser econémica ou juridica. A
disponibilidade econémica se verifica quando ha a efetiva percepgao da renda ou
provento pelo contribuinte, quando o rendimento é recebido, quando se encontra
em caixa. Trata-se da incorporacéo fisica e material dos rendimentos ao patriménio

do contribuinte.

A disponibilidade juridica, por outro lado, corresponde ao rendimento ou
provento adquirido, isto €, quando o rendimento, ainda que nao realizado, encon-

tra-se disponivel para o contribuinte em virtude de titulo juridico (crédito) que Ihe

8  Pareceres-1: imposto de renda. Sdo Paulo: Resenha Tributaria, 1975. p. 70.

8  Mary Elbe Queiroz. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: principios, con-
ceitos, regra-matriz de incidéncia, minimo existencial, retengéo na fonte, renda transnacional,
langamento, apreciacgdes criticas. Barueri: Manole, 2004. p. 72.
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confere poderes para deliberar pela sua efetiva percepcdo. E a posse do direito a

renda ou ao provento.

Portanto, tem-se que s6 sera passivel de incidéncia pelo IR a renda que
representar um acréscimo patrimonial para o contribuinte e for para ele disponivel,
isto €, que puder ser por ele livremente utilizada, seja porque ja se encontra incor-
porada efetivamente ao seu patriménio, seja porque detém titulo que lhe permite

dela dispor conforme os seus interesses.

8.5 Proventos

O termo proventos advém do vocabulo latino proventus e genericamen-
te significa resultado, rendimento, crédito.®® Roberto Quiroga Mosqueira,®® ao ana-
lisar o termo a partir do texto constitucional, concluiu que ele deve ser entendido
como equivalente aos rendimentos provenientes da aposentadoria recebida pelos
ex-trabalhadores. Sdo rendimentos que os individuos recebem a titulo de aposen-
tadoria em decorréncia do trabalho desempenhado durante sua vida, ou em virtude

de eventos que os impegcam de exercer sua fungao laboral.

Clara definicao do termo é dada por Misabel Derzi.*® Para ela provento
€ o “fruto nao da realizagcado imediata e simultdnea de um patriménio, mas, sim, do
acréscimo patrimonial resultante de uma atividade que ja cessou, mas que ainda

produz rendimentos”.

8  Cf. Mary Elbe Queiroz. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: principios,
conceitos, regra-matriz de incidéncia, minimo existencial, retenc&o na fonte, renda transnacio-
nal, langamento, apreciagdes criticas. Barueri: Manole, 2004. p. 67.

8  Renda e proventos de qualquer natureza: o imposto e o conceito constitucional. Sdo Paulo:
Dialética, 1996. p. 59-64.

% Aliomar Baleeiro. Direito tributario brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. 11.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 291.
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A nocao de proventos € ainda complementada por Roque Antonio
Carrazza,®' que considera que, além dos rendimentos recebidos por aposentados
e pensionistas, também sao reputados proventos os resultados obtidos pelos cén-

juges e herdeiros em razdo da aposentadoria do segurado ou do servidor publico.

Portanto, o termo proventos, no sentido pelo qual € empregado pela
Constituicao Federal, corresponde aos resultados auferidos, direta ou indiretamen-
te, pelas pessoas, em decorréncia de aposentadoria por tempo de servico ou por

evento que impediu o regular desempenho das suas atividades laborais.

8.6 Qualquer natureza

A expressao qualquer natureza, que acompanha o vocabulo proven-
tos, ndo apresenta qualquer significado particular no contexto constitucional, tem
por finalidade apenas ampliar o alcance do termo proventos. O que legislador
buscou ao inserir tal expressao na Constituicdo Federal foi incluir na materialidade
do IR nao s6 os rendimentos percebidos, direta ou indiretamente, a titulo de apo-
sentadoria ou de pensdo, mas também os valores recebidos pelo contribuinte a
qualquer titulo, de qualquer espécie ou origem, com excec¢ao daquelas decorrentes

de transferéncias patrimoniais sem contraprestagéao.

Dessa forma, tem-se que a materialidade do IR é composta por acrésci-
mos patrimoniais verificados em um determinado periodo de tempo ja disponiveis
ao contribuinte, que decorram do trabalho, do capital, da aposentadoria, de pensao
ou de fonte de qualquer outra natureza, diversa da transferéncia de patrimdnio

gratuita.

%1 Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas especificos. Sao Paulo: Malheiros, 2005. p.
53.
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8.7 Definicao da materialidade do Imposto sobre a Renda

A materialidade da regra-matriz de incidéncia do IR, assim como os seus
demais aspectos, encontram-se previstos na Constituicdo Federal. Portanto, resta
claro que qualquer analise sobre a viabilidade de se tributar determinado rendi-
mento deve, necessariamente, partir do texto constitucional, servindo a legislagao
complementar e ordinaria como meros contornos, cuja fungdo € a de aclarar os

conceitos nele contidos, sem nunca extrapolar seus limites.

Por mais que o conceito de renda ndo esteja claramente demarcado
pela Constituicdo Federal, as suas estruturas, principios e regras que organizam o
Sistema Constitucional Tributario brasileiro estabelecem limites a atuacao do legis-
lador infraconstitucional, restringindo sua liberdade de agao ao conteudo e alcance

desse conceito.

Tendo em mente essa premissa e as definicbes desenvolvidas acima
sobre os termos renda, aquisi¢ao, disponibilidade, proventos e qualquer natu-
reza, que norteiam o aspecto material da norma de incidéncia do IR, chegamos a

uma definigéo.

A materialidade do IR consiste no ato de auferir renda ou proventos de
qualquer natureza. Desse modo, deve ser entendida como o ato de auferir rendi-
mento — seja ele decorrente do trabalho, do capital, de aposentadoria, de penséao,
ou de qualquer outra natureza (exceto as transferéncias patrimoniais ndo onero-
sas), inclusive da combinac&o de duas ou mais espécies —, que ja se encontre dis-
ponivel econdmica ou juridicamente ao contribuinte, e resulte em efetivo aumento
patrimonial, consideradas as despesas necessarias a sua obtencdo e a manuten-

¢ao da fonte produtora, dentro de certo periodo de tempo.

Desse conceito € importante destacar que as despesas necessarias a

obtencao do rendimento e a manutencao da sua fonte produtora devem ser con-
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sideradas dedutiveis da base de calculo do IR, independentemente do que venha
a estabelecer o legislador infraconstitucional, na medida em que, se isso nao
ocorrer, se estara tributando o patriménio, e ndo a renda do contribuinte, o que
viola ndo s6 o conceito constitucionalmente pressuposto de renda, mas também

gera o confisco.

Tendo essas consideracdes em mente, passemos a analisar a tributacao
pelo IR dos royalties pagos pelo uso de marcas e de patentes, a fim de observar em
quais situacdes essas quantias serao consideradas como uma receita tributavel e
em quais hipdteses serdo admitidas como despesas, dedutiveis da base de calculo

do imposto.
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9
A TRIBUTAGAO DOS ROYALTIES
PAGOS PELA EXPLORAGAO DE MARCAS E DE PATENTES

Os royaties, como visto, correspondem a contraprestagao decorrente do
uso de diversos elementos, nem todos eles bens da Propriedade Industrial. Entre-
tanto, como o objeto da presente analise restringe-se a remuneragéo decorrente da
utilizacdo de marcas e patentes, € sobre ela que o enfoque do trabalho ira se voltar.
Assim, o exame da tributagdo pelo IR dos royalties relacionados as marcas e as
patentes sera feito primeiro sob o ponto de vista do licenciador e, posteriormente,

sob o enfoque do licenciado. Vejamos.

9.1 Licenciador pessoa fisica residente no Brasil

No caso de o licenciador da marca ou da patente ser uma pessoa fisica,
independentemente de o pagamento ser feito por outra pessoa fisica ou por uma
pessoa juridica, os royalties, por constituirem acréscimo patrimonial para o licen-
ciador, serao tributaveis pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Fisica (IRPF) de
acordo com a tabela progressiva prevista no artigo 86 do RIR/1999, cuja base legal

€ o artigo 21 da Lei n.® 9.532, de 10.12.1997 (“Lei 9.532/1997").

Tal tabela tem por limite a aliquota de 27,5%, que incide sobre a dife-
renca resultante da soma de todos os rendimentos tributaveis percebidos durante
0 ano-calendario (neles incluidos os royalties), com a soma dos rendimentos ja
tributados diretamente na fonte e as deducdes autorizadas por lei, somente no que

exceder ao limite de isengao.

A despeito de a aliquota e a base de calculo aplicaveis para os paga-

mentos efetuados por pessoas fisicas ou juridicas para o licenciador pessoa fisica
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serem a mesma, até porque nao faria sentido ser de forma diversa, existem dife-

rengas na sistematica de arrecadagao dependendo de quem for a fonte pagadora.

Nas situacdes em que a fonte pagadora dos royalties é pessoa fisica, de
acordo com o disposto no artigo 8.° da Lei 7.713/1988, reeditado pelo artigo 106 do
RIR/1999, fica a cargo do licenciador, pessoa fisica, apurar, mediante a aplicagao
da tabela progressiva acima mencionada, o montante devido mensalmente a titulo
de IRPF e efetuar o recolhimento do imposto sob a forma de Carné-Leé&o, que de-

vera ser informado na Declaragdo de Ajuste Anual.

Por outro lado, quando a fonte pagadora for pessoa juridica, os royal-
ties seréao tributados na fonte, conforme determinam os artigos 7.°, inciso I, da Lei
7.713/1988 e 631 do RIR/1999, sendo que a quantia recolhida a titulo de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRF), no momento da entrega da Declaragéo de

Ajuste Anual, sera considerada como antecipagao do imposto devido.

Do exposto, tem-se que os royalties percebidos por pessoa fisica seréo
tributados pelo IRPF com base em tabela progressiva — cuja aliquota maxima é
de 27,5% —, devendo ser calculados e recolhidos pelo préprio licenciador pessoa
fisica, quando a fonte pagadora for outra pessoa fisica, ou ficando sob a responsa-

bilidade da pessoa juridica, quando ela for a fonte pagadora.

9.2 Licenciador pessoa juridica residente no Brasil

O licenciador pessoa juridica que receber pagamento de royalties em
decorréncia da exploragao de marcas e de patentes, seja ele feito por pessoa fisica
ou juridica, devera tributa-lo pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ),

na medida em que a quantia recebida configura um acréscimo ao seu patriménio.
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Os royalties recebidos pelo licenciador pessoa juridica serao tributados
diversamente, dependendo da sistematica de apuracdo do IRPJ na qual ele esta

enquadrado.

As pessoas juridicas elencadas nas disposi¢cdes previstas no artigo 14
da Lei n.° 9.718, de 27.11.1998 (“Lei 9.718/1998"),%2 sdo obrigadas a apurar seus
rendimentos por meio do lucro real. Para as demais pessoas juridicas, a adogao

dessa sistematica € uma opcao.

Assim, tanto para as pessoas juridicas obrigadas por lei quanto para
aquelas que escolherem voluntariamente apurar seus rendimentos pelo lucro real,
o valor das contraprestagdes pagas pela exploracédo de marcas e de patentes de-
vera integrar o lucro liquido® do periodo de apuragao. O lucro liquido sera ajustado

pelas adi¢cdes das parcelas indicadas na lei como nao dedutiveis, pelas exclusées

92 “Art. 14. Estao obrigadas a apuragao do lucro real as pessoas juridicas:

| — cuja receita total, no ano-calendario anterior seja superior ao limite de R$ 48.000.000,00
(quarenta e oito milhdes de reais), ou proporcional ao numero de meses do periodo, quando
inferior a 12 (doze) meses;

Il — cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desen-
volvimento, caixas econémicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, socieda-
des de crédito imobiliario, sociedades corretoras de titulos, valores mobiliarios e cambio, distri-
buidoras de titulos e valores mobiliarios, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalizagdo e entidades de previdéncia privada
aberta;

[l — que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;

IV — que, autorizadas pela legislacéo tributaria, usufruam de beneficios fiscais relativos a isen-
¢ao ou reducao do imposto;

V — que, no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de
estimativa, na forma do art. 2.° da Lei n.° 9.430, de 1996;

VI — que explorem as atividades de prestacdo cumulativa e continua de servigos de assessoria
crediticia, mercadoldgica, gestdo de crédito, selecao e riscos, administragdo de contas a pagar
e a receber, compras de direitos creditorios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestacado de servigos (factoring); e

VIl — que explorem as atividades de securitizagao de créditos imobiliarios, financeiros e do agro-
negécio.”

% O lucro liquido, conforme prescrevem os artigos 6.° do Decreto-lei n.° 1.598, de 26.12.1977
(“DL 1.598/19777), e 248 do RIR/1999, é a soma algébrica de lucro operacional, dos resultados
nao operacionais, do saldo da conta de corre¢cdo monetéaria e das participagdes. Entretanto,
esse conceito que é base de determinacao do lucro real, ndo se confunde com o conceito de
lucro liquido previsto no artigo 191, da Lei n.° 6.404, de 15.12.1976 (“Lei 6.404/1976"), que &
o resultado do exercicio menos: (i) os prejuizos acumulados; (ii) as provisdes para o IR; e (iii)
as participagdes nos lucros atribuidas aos administradores, empregados, partes beneficiarias,
fundos de previdéncia ou assisténcia de empregados e debéntures.
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das parcelas prescritas ou autorizadas em lei, e as compensagdes de prejuizos
anteriores, a fim de se chegar ao lucro real da empresa, base de calculo do IRPJ

(artigos 6.° do DL 1.598/1977 e 247 do RIR/1999).

Sobre essa base de calculo, que sera composta em parte pelos royalties
recebidos em pagamento, incidira a aliquota de 15% (artigos 3.° da Lei n.° 9.249,
de 26.12.1996 — “Lei 9.249/1995” — e 541 do RIR/1999), e, sobre o valor excedente

a R$20.000,00 por més, sera aplicado uma aliquota adicional de 10%.

Para aqueles que nao estiverem obrigados a se submeter a apuragao
dos rendimentos pela sistematica do lucro real e fizerem a escolha pelo pagamen-
to do imposto sob a sistematica do lucro presumido, os rendimentos percebidos
pela exploragcao de marcas e de patentes comporao a receita bruta da empresa, a
partir da qual sera apurada trimestralmente a base de calculo do IRPJ, mediante a
aplicacao de percentuais fixos, de acordo com a atividade da empresa (artigos 15

da Lei 9.249/1995 e 518 e 519 do RIR/1999).%

Sobre o valor da base de calculo, no qual devem estar incluidos os royal-
ties pagos pela exploragcao de marcas e de patentes, sera aplicada a aliquota de
15% (artigos 3.° da Lei 9.249/1995 e 541 do RIR/1999). Além disso, havera a inci-
déncia do adicional do IRPJ a aliquota de 10% sobre a parcela da base de calculo

que exceder o limite legal.®

Por fim, os rendimentos da pessoa juridica ainda poderao ser apurados
com base no lucro arbitrado. Trata-se de situacdo excepcional na qual o contri-

buinte, ndo tendo meios seguros para a determinagdo do imposto calculado com

% A base de calculo do imposto também sera composta pelos ganhos de capital e pelos rendi-
mentos e ganhos liquidos auferidos em aplicagdes financeiras, nos termos do artigo 25 da Lei
n.° 9.430, de 27.12.1996 (“Lei 9.430/1996").

%  Conforme prevé o artigo 3.°, § 1.°, da Lei 9.249/1995, reeditado pelo artigo 542 do RIR/1999, o
limite é de R$20.000,00 para cada més do periodo de apuracdo. Como o periodo de apuragdo
do IRPJ na sistematica do lucro presumido é trimestral, o adicional apenas passara a incidir
sobre a quantia que ultrapassar R$60.000,00.
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base no lucro real ou no lucro presumido, submete-se ou € submetido de oficio,

pelas autoridades fiscais, a essa sistematica.

O lucro arbitrado, se conhecida a receita bruta da empresa, sera deter-
minado pela aplicacdo sobre essa quantia, de percentuais definidos, de acordo
com o tipo de atividade exercida, acrescidos de 20%.% Todavia, quando o valor da
receita bruta for desconhecido, o lucro arbitrado sera determinado de oficio pelas

autoridades fiscais sobre bases alternativas.®’

Calculado o lucro arbitrado, serdo adicionados a esse valor os ganhos
de capital, os rendimentos e ganhos liquidos auferidos em aplicagdes financeiras,
as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas ndo abrangi-
das pela atividade da empresa — como, em regra, € o caso dos royalties —, auferi-

dos no trimestre.

O IRPJ sera apurado pela aplicacédo da aliquota de 15% sobre a referida
base de calculo (lucro arbitrado mais demais receitas e ganhos de capital). Sobre
a parcela da base de calculo que exceder o valor resultante da multiplicagao de
R$20.000,00 pelo numero de meses do periodo de apuragao, tal qual ocorre com
o lucro real e o lucro presumido, sera cobrado um adicional do imposto a aliquota

de 10%.

Dessa forma, observa-se que, independentemente da sistematica de
apuracao do IRPJ a qual esta sujeito o contribuinte, se a do lucro real, a do lucro
presumido ou a do lucro arbitrado, os royalties decorrentes da exploragdo de mar-
cas e de patentes integram a base de calculo do imposto. E o IRPJ sera apurado a

partir da aplicacao da aliquota de 15% sobre a base de calculo, acrescido do resul-

% Qs percentuais aplicaveis de acordo com o tipo de atividade da empresa estdo previstos no
artigo 15 da Lei 9.249/1995, reeditado pelo artigo 519 do RIR/1999.
97 As bases alternativas para o calculo do lucro presumido, quando nido se pode identificar a recei-

ta bruta da empresa, estéo previstas no artigo 535 do RIR/1999, cujo fundamento de validade
€ o artigo 51 da Lei n.° 8.981, de 20.1.1995 (“Lei 8.981/1995").
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tado decorrente da aplicagédo da aliquota adicional de 10% sobre o valor excedente

a R$20.000,00 por més.

9.3 Licenciador pessoa fisica ou juridica residente no exterior

No caso em que o licenciador da marca ou da patente for residente no
exterior, a tributacdo sera a mesma, independentemente de ele ser pessoa fisica
ou juridica. O legislador nacional, ao regular a questao, tratou indistintamente os

domiciliados fora do Brasil.

Segundo o artigo 382, inciso |, do RIR/1999, cujo fundamento de valida-
de é o artigo 97, alinea a, do Decreto-lei n.° 5.844, de 23.9.1943 (“DL 5.844/1943"),
os rendimentos provenientes de fontes pagadoras situadas no Pais, quando perce-
bidos por pessoas fisicas ou juridicas residentes ou domiciliadas no exterior, estao

sujeitos ao IRF.

Nessa situagao, as importancias pagas a titulo de royalties serao tributa-
das pelo IRF a aliquota genérica de 15%, conforme previsto nos artigos 3.° da Me-
dida Provisoéria n.° 2.159-70, de 24.8.2001 (“MP 2.159/2001”) e 710 do RIR/1999.
A excecgdo a essa regra fica por conta dos pagamentos efetuados a beneficiarios
residentes em paises com a tributagao favorecida, quando a aliquota do imposto

sera de 25%.

Em relatério publicado em 1998,% sob o titulo “Competigéo Fiscal No-
civa: Um Problema Global Emergente”,*®* a OCDE considerou paises com a tribu-
tacao favorecida as jurisdi¢gdes: (i) cuja tributacdo nominal € baixa ou inexistente;

(i) que impedem a troca de informacgdes tributarias; (iii) que ndo séo transparentes

%  Disponivel em: <http://www.oecd.org/dataoecd/25/26/44430243.pdf>. Acesso em: 9 out. 2010.
% Tradugao livre.
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quanto a aplicagao da lei fiscal; e (iv) que nao requerem substancia econémica nas

atividades empresariais.

O Brasil, na esteira da globalizagao e da estabilidade politica e econémi-
ca, a fim de harmonizar seu sistema tributario a realidade internacional, incorporou
de forma restritiva o conceito de paises com a tributagdo favorecida por meio do
artigo 24 da Lei 9.430/1996, que assim considerou os paises que nao tributam a
renda ou que a tributam a aliquota maxima inferior a 20%. Para a caracterizacao
de pais como de tributacao favorecida, basta a verificagao alternativa de um dos

citados requisitos.

Em 23.6.2008, a fim de complementar a requlamentacéo sobre a maté-
ria, foi editada a Lei n.° 11.727 (“Lei 11.727/2008"), que introduziu o artigo 24-A na
Lei 9.430/1996 e o conceito de regime fiscal privilegiado. O regime fiscal favorecido
passou a contemplar ndo apenas os paises que nao tributavam a renda ou a tri-
butavam a uma aliquota inferior a 20%, mas também todas as localidades, sejam
elas paises ou ndo, que concedam vantagem de natureza fiscal a pessoa fisica
ou juridica ndo residente: (i) sem exigéncia da realizagao de atividade econémica
substantiva no pais ou dependéncia; ou (ii) condicionada ao nédo exercicio de ativi-

dade econdmica substantiva no pais ou dependéncia.

O referido regime fiscal ainda passou a abranger as localidades que nao
tributam os rendimentos auferidos fora de seu territério, que o fagca em aliquota
maxima inferior a 20%, ou ndo permitam o acesso a informacgdes relativas a com-
posicao societaria, titularidade de bens ou direitos ou as operagdes econémicas

realizadas.

No entanto, com advento do artigo 24-A da Lei 9.430/1996, surgiu ques-
tao relativa ao seu campo de abrangéncia, se limitado as regras de precos de trans-

feréncia, ou se também alcancaria as situagdes de aplicacdo da aliquota majorada
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do IRF de 25% para residentes no exterior, assim como acontece com o conceito

de paises de tributagcao favorecida.

Essa questéao, todavia, é resolvida quando feita uma analise sistematica
e contextualizada do artigo 24-A da Lei 9.430/1996, que evidencia que o referido
dispositivo ndo teve o condéao de afetar as hipéteses de aplicagao da aliquota agra-

vada de 25% do IRF para os residentes no exterior.

Em primeiro lugar, a opg¢ao do legislador por ndo alterar a redagao do
artigo 24 da Lei 9.430/1996 e introduzir nova regra no artigo 24-A da lei demonstra
tratar-se de dispositivo autbnomo, que preservou a redagao do artigo 24 e, por con-

sequéncia, o seu campo de abrangéncia.

O segundo elemento capaz de mostrar que a aplicagao do artigo 24-A
da Lei 9.430/1996 esta restrita ao ambito das regras de precgos de transferéncia
provém do processo legislativo que envolveu a edigao do ato. No texto original da
Medida Proviséria n.° 413, de 3.1.2008 (“MP 413/2008”), posteriormente convertida
na Lei 11.727/2008, inicialmente havia previsdo para se ampliar o conceito de pais
com tributagao favorecida, com a introdugéo do § 5.° no artigo 24 da Lei 9.430/1996.
Referido dispositivo afirmava expressamente que “o disposto neste artigo aplica-se

também a regime fiscal privilegiado”.

Todavia, a introdugéo do § 5.° no artigo 24 da Lei 9.430/1996 foi barrada
pelo Legislativo, que optou pela introdugéao de novo artigo para tratar da questao: o
artigo 24-A da Lei 9.430/1996. E, no caput desse novo dispositivo, se afirma, com
clareza meridiana, que a sua aplicagao se restringe as regras de precgos de transfe-

réncia previstas nos artigos 18 a 22 da Lei 9.430/1996.

Portanto, se considerada evolugao legislativa do artigo 24-A da Lei
9.430/1996, também sob esse enfoque fica evidente que o legislador ordinario, ao

editar o dispositivo, optou abertamente por fazé-lo incidir apenas sobre situagcdes
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envolvendo precos de transferéncia, e ndo sobre as hipéteses em que a aliquota do

IRF é majorada para os residentes no exterior para 25%.

Um terceiro motivo, que demonstra que o artigo 24-A da Lei 9.430/1996
se restringe as regras de precos de transferéncia, se deve ao fato de o dispositivo
nao fazer qualquer referéncia ao artigo 24 dessa lei. Normalmente, de acordo com
a boa técnica legislativa, para que a previsao contida em um normativo possa pro-
duzir efeitos sobre o disposto em outro artigo, recorre-se ao recurso da remisséao,

pelo qual um dispositivo abertamente estabelece um vinculo relacional com outro.

Dessa forma, caso fosse desejo do legislador fazer com que as aliquo-
tas agravadas do IRF de 25% incidissem nas remessas de capital feitas também
para as localidades consideradas regimes fiscais privilegiados, o artigo 24-A da Lei
9.430/1996 deveria ter feito expressa remissao ao artigo 24 do diploma legal. Entre-
tanto, o fato de nao té-lo feito corrobora o entendimento de que a referida aliquota

do IRF se limita aos paises de tributagao favorecida.

Por fim, cabe ainda destacar um quarto elemento capaz de comprovar
a aplicagao do artigo 24-A da Lei 9.430/1996 somente sobre as regras de pregos
de transferéncia. Trata-se das finalidades distintas das figuras do regime fiscal pri-
vilegiado e do pais com a tributagao favorecida. O regime fiscal privilegiado foi
concebido como um conceito juridico tendente a combater a concorréncia fiscal
prejudicial, de modo a evitar que os lucros e os rendimentos se desloquem de uma
localidade para outra apenas em razao da existéncia de tributagdo mais benéfica.
Ao passo que o conceito de pais com a tributagdo favorecida tem a finalidade es-
pecifica de compensar o Estado da fonte produtora do rendimento pela tributagao

insuficiente ocorrida no pais do beneficiario dos rendimentos.'®

190 Os argumentos acima colocados sinteticamente, pelos quais entendemos nao se aplicar a ali-
quota majorada do IRF de 25% nas remessas de capital feitas para o exterior a residente
situado nas localidades abrangidas pelo artigo 24-A da Lei 9.430/1996, tém por fundamento a
posicao firmada por Alberto Xavier, Roberto Duque Estrada e Renata Emery, no trabalho intitu-
lado Paises com a tributagéo favorecida e regimes fiscais privilegiados, no qual é explorada em
maiores detalhes (Revista Dialética de Direito Tributario, Sdo Paulo, n. 168, p. 7-17, 2009).
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Verifica-se, portanto, que a nova sistematica de tributagcao implementada
pela Lei 11.727/2008, que introduziu o artigo 24-A a Lei 9.430/1996, denominada
de regime fiscal privilegiado, foi concebida tdo somente com o intuito de aumentar
o controle das operacdes envolvendo localidades que favorecem a pratica da con-
corréncia fiscal prejudicial, sem qualquer finalidade compensatéria, de modo que
as previsoes contidas nesse dispositivo ndo se aplicam as situagdes envolvendo as
remessas de capital feitas a residentes no exterior e a sua tributagao pelo IRF sob

a aliquota majorada de 25%.""!

01 Esse entendimento é corroborado pela Solugdo de Consulta n° 52, da Superintendéncia Regio-
nal da Receita Federal do Brasil da 42 Regiao Fiscal, publicada em 1.10.2010, na qual restou
decidido que “as importancias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para
beneficiario residente ou domiciliado no exterior, sob regime fiscal privilegiado, a titulo de juros
sobre o capital proprio, sujeitam-se a incidéncia do Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15% (quinze por cento)”. Ainda que na situagcao em tela estejamos tratando de quantias remeti-
das para o exterior a titulo de royalties, e ndo juros sobre capital proprio, tal manifestacao reitera
a posicao acima firmada de que o artigo 24-A da Lei 9.430/96, que trata dos regimes fiscais
privilegiados, aplica-se, tdo somente, as regras de pregos de transferéncia.
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10
A DEDUTIBILIDADE DOS ROYALTIES
PAGOS PELO LICENCIADO

10.1 Consideragoes gerais

A materialidade do IR consiste no ato de auferir renda ou proventos de
qualquer natureza, e, como demonstrado, essa questao encontra-se intimamente
relacionada a existéncia ou ndo de acréscimo patrimonial. A aquisicdo de renda é
aferida a partir do confronto das entradas e das saidas verificadas em um determi-

nado periodo de tempo por uma pessoa fisica ou juridica.

Assim, para a apuragao de renda tributavel é preciso considerar ndo s6
as receitas, mas também todas as despesas necessarias incorridas pela pessoa
na geracgao de valor. A Constituicdo Federal s6 admite a incidéncia do IR se houver

alteracao positiva do patrimdnio do contribuinte.

N&o verificada essa situacgéo, o legislador infraconstitucional estara crian-
do exacao diversa do IR, sem autorizacdo da Constituicdo Federal, na medida em
que estara tributando o patriménio do contribuinte, e ndo sua renda efetivamente.
O patrimbnio, além de ser grandeza distinta da renda e com ela ndo se confundir,

se tributado, paulatinamente acaba por exaurir a fonte de produg¢ao do rendimento.

Dessa forma, sendo o recurso despendido pelo contribuinte essencial a
geracao da renda, ndao ha como o legislador infraconstitucional negar ou limitar a
sua dedutibilidade da base de calculo do IR, pois, se assim o fizer, estara desnatu-

rando a hipétese de incidéncia do imposto constitucionalmente autorizada.
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Como bem colocam José Artur Lima Gongalves e Marcio Severo
Marques,'%? “é, pois, juridicamente irrelevante o fato da lei reconhecer ou néo a
dedutibilidade; necessaria a despesa, é ela dedutivel. Sao ineficazes as tentativas
de restringir a dedutibilidade das despesas necessarias”. A legislacéo infracons-
titucional é facultado apenas estabelecer os métodos e critérios para identificar e

quantificar as despesas necessarias.

Firmes nessas premissas, passemos a analisar a dedutibilidade dos
royalties decorrentes do uso de marcas e de patentes em relagao as pessoas fisi-

cas e juridicas.

10.2 Pessoa fisica

As regras gerais de dedutibilidade do IRPF estao previstas nos artigos
74,75 e 78 a 83 do RIR/1999. Segundo os referidos dispositivos, as pessoas fisi-
cas residentes ou domiciliadas no Brasil podem deduzir da base de calculo do IR:
(i) as contribui¢gdes para a previdéncia oficial e privada; (ii) as remuneragoes, seus
respectivos encargos e emolumentos pagos a terceiros em decorréncia de relagao
com vinculo empregaticio; (iii) as despesas de custeio necessarias a percepgao da
receita e a manutengao da fonte produtora do rendimento; (iv) os valores pagos a
titulo de pensao alimenticia; (v) as despesas médicas; (vi) as despesas com educa-
¢ao, dentro dos limites legais; (vii) as contribuicées para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (FAPI), se o 6nus recair sobre pessoa fisica; e (viii) os gas-

tos com dependente, dentro do teto fixado em lei.

Apesar de os royalties ndo constarem nominalmente entre as hipéteses
de deducéo admitidas pelo artigo 83 do RIR/1999, a nosso ver, tais despesas s&o

dedutiveis pela pessoa fisica, das receitas auferidas com a propria atividade, des-

192 Atributagao dos sistemas de franquia na esfera federal. In: Maria Helena Diniz (Coord.). Atua-
lidades juridicas. Sao Paulo: Saraiva, 1999. p. 197.



102

de que elas estejam devidamente escrituradas em Livro-Caixa, de modo a permitir
a sua quantificagédo e qualificagao. O artigo 75, inciso lll, do RIR/1999'% admite a
dedutibilidade das “despesas de custeio pagas, necessarias a percepg¢ao da receita

e a manutencao da fonte produtora”.

A apuragao de receita decorrente da utilizagdo de marca ou de patente
s6 é possivel mediante a existéncia do direito de uso do bem que gerou o rendi-
mento. Trata-se de condigéo sine qua non. A renda sé surge a partir da utilizagao
do bem, e a sua exploragédo depende da outorga de licenga, que, por sua vez, s6 é

concedida se houver o pagamento de contraprestagao.

Logo, € evidente que os royalties pagos sdo uma despesa necessaria a
percepcao da receita decorrente da utilizacao de marca ou de patente. E mais, se o
contribuinte por algum motivo deixar de pagar os royalties, o contrato de uso pode-
ra ser rescindido e a sua licenga, revogada. Sem que haja licenga de exploracgao, o
contribuinte pessoa fisica ndo podera se beneficiar da marca ou da patente e, por

conseguinte, perdera sua fonte produtora de rendimentos.

Portanto, os royalties pagos pela exploragdo de marca ou de patente re-
presentam despesas necessarias a percepg¢ao dos respectivos rendimentos, e, se

devidamente escriturados no Livro-Caixa, devem ser considerados dedutiveis da

103 “Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho ndo assalariado, inclusive os
titulares dos servigos notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituicdo, e os
leiloeiros, poderado deduzir, da receita decorrente do exercicio da respectiva atividade (Lei n.°
8.134, de 1990, art. 6.°, e Lei n.° 9.250, de 1995, art. 4.°, inciso 1):

| —a remuneragéo paga a terceiros, desde que com vinculo empregaticio, e os encargos traba-
Ihistas e previdenciarios;

Il — os emolumentos pagos a terceiros;

Il — as despesas de custeio pagas, necessarias a percepgao da receita e a manutencao da
fonte produtora.

Paragrafo unico. O disposto neste artigo ndo se aplica (Lei n.° 8.134, de 1990, art. 6.°,§ 1.°, e
Lei n.° 9.250, de 1995, art. 34):

| — a quotas de depreciagao de instalagdes, maquinas e equipamentos, bem como a despesas
de arrendamento;

Il—adespesas comlocomocgéo e transporte, salvo no caso de representante comercial autbnomo;
Il — em relagao aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.”
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base de calculo do IRPF, do contrario estar-se-a tributando algo que ndo € renda e,

por consequéncia, desvirtuando-se do conceito constitucionalmente pressuposto.

A dedutibilidade desses valores, todavia, em decorréncia de expressa
determinagao contida no caput do artigo 75 do RIR/1999, deve ser compativel com
a receita auferida com a atividade. A necessidade de que a deducgao das despesas
com royalties ndo supere a receita gerada em decorréncia do uso da marca ou da

patente, a nosso ver, € o unico limite existente.

As restricdes impostas pela Portaria do Ministério da Fazenda n.° 436,
de 30.12.1958 (“Portaria 436/1958”) nao sao aplicaveis as pessoas fisicas, visto
que tal ato executivo, como consta expressamente do seu texto, foi criado unica-
mente com o objetivo de regulamentar a “determinac¢édo do lucro real das pessoas

juridicas”.

10.3 Pessoa juridica

10.3.1 Regra geral

Inicialmente, vale destacar que a pessoa juridica que apurar seus rendi-
mentos pela sistematica do lucro presumido ou arbitrado podera deduzir o valor do
IR retido na fonte sobre receitas que integraram a base de calculo do tributo, desde
que a retengao tenha ocorrido até o encerramento do correspondente periodo de

apuracao.

Tendo em vista que as quantias remetidas para o exterior a titulo de
royalties pelo uso de marcas e de patentes estdo sujeitas a incidéncia do IRF, uma
vez demonstrado que tais valores integraram a base de calculo do IRPJ, apurada
pela sistematica do lucro presumido ou arbitrado, para fins fiscais, eles serdo de-

dutiveis. E nesse sentido que dispdem os artigos 34 da Lei 8.981/1995 e 526 do
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RIR/1999, no que se refere ao lucro presumido, e os artigos 10 da Lei 9.532/1997
e 540 do RIR/1999, em relacdo ao lucro arbitrado.

Diferentemente das sistematicas de apuragao do lucro presumido e arbi-
trado, nas quais o calculo do imposto devido é feito por meio de dedugdes a partir
de certos fatos conhecidos, no lucro real, como o préprio nome diz, busca-se uma
base de calculo que efetivamente seja condizente com a realidade, isto é, que re-
presente a totalidade dos rendimentos disponiveis aos contribuintes em um deter-
minado periodo de tempo. Para isso, as regras que envolvem a dedutibilidade de

despesas s&o mais criteriosas, conforme se vera a seguir.

A regra geral sobre a dedutibilidade de despesas, para fins de apuragao
do lucro real, esta prevista no artigo 299 do RIR/1999, correspondente ao artigo
47 da Lei 4.506/1964, que estabelece que somente podem ser deduzidas como
despesas operacionais aquelas que forem normais, usuais e necessarias a con-

secucao do objeto social da empresa.

Ao abordar o assunto, o Parecer Normativo do Coordenador do Sistema
de Tributagao n.° 32, de 17.8.1981 (“PN 32/1981”), tratou de esclarecer o que deve

ser entendido por despesa normal, usual e necessaria. Confira-se:

4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto € necessario
quando essencial a qualquer transagdo ou operagéo exigida pela
exploracdo das atividades, principais ou acessorias, que estejam
vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.

5. Por outro lado, despesa normal € aquela que se verifica
comumente no tipo de operacao ou transacao efetuada e que, na
realizacdo do negdcio, se apresenta de forma usual, costumeira e
ordinaria. O requisito usualidade deve ser interpretado na acepcgao
de habitual na espécie de negocio.

Conforme se infere do PN 32/81, as ideias de despesa normal e usual
se confundem, e ambas consistem em um gasto decorrente do regular exercicio da

atividade empresarial. Representam despesa habitualmente observada na realiza-
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¢ao do negdcio juridico. Ja a necessidade da despesa se faz presente sempre que
se constatar que, diante da sua auséncia, a atividade pretendida nao se realizaria

ou, ainda que realizavel, ndo se verificaria de forma plena.

Para o caso especifico dos royalties pagos por pessoas juridicas a ques-
tdo da dedutibilidade também ¢é regulada pelo artigo 71 da Lei 4.506/1964, cujo
teor foi reeditado pelo artigo 352 do RIR/1999.'% O mencionado dispositivo reforga
a posi¢cao manifestada no artigo 299 do RIR/1999, condicionando a dedutibilidade
dos royalties a comprovagao da necessidade da despesa para que o contribuinte

mantenha a posse, 0 uso ou a fruicdo do bem ou direito que produz o rendimento.

Com as pessoas juridicas que apuram o IRPJ com base no lucro real,
verifica-se situagcdo muito semelhante a apontada para as pessoas fisicas. O pa-
gamento de royalties como contraprestacao pelo uso de uma marca ou de uma
patente, mais do que uma necessidade normal e usual, € uma condi¢gdo imprescin-
divel, sem a qual o licenciado fica completamente impossibilitado de utiliza-la e, por

consequéncia, dela obter rendimentos.

As marcas e as patentes sao fontes potenciais de rendimentos. Todavia,
para que elas possam ser validamente exploradas € preciso que a pessoa dete-
nha a sua propriedade, ou, ao menos, possua autorizacdo para o seu uso. Sendo
assim, aquele que nao é proprietario, para fazer uso do bem, em regra, deve remu-
nerar o proprietario pela exploragcado de algo que néao Ihe pertence. Sem que haja
0 pagamento dessa contraprestacgéo, o licenciado fica impedido de fruir do bem e

dele retirar rendimentos.

Em suma, sem o pagamento dos royalties, quando exigida uma con-

traprestacao pela outorga de licenga de uso de uma marca ou de uma patente, o

104 “Art. 352. A deducdo de despesas com royalties sera admitida quando necessarias para que o
contribuinte mantenha a posse, uso ou fruigdo do bem ou direito que produz o rendimento.”
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licenciado € obstado de se beneficiar do bem. Mesmo porque o sujeito, sem que

efetue o pagamento, sequer sera algado a condigéo de licenciado.

Diante da clara vinculagao existente entre os royalties e a utilizagao da
marca ou da patente, restam demonstradas n&o s6 a necessidade, a normalidade
e a usualidade desses pagamentos, mas a sua indispensabilidade, de modo que
deve ser admitida a dedugao da base de calculo do IRPJ de despesas dessa natu-

reza, com retencédo do imposto na fonte ou nao.

A necessidade, a normalidade e a usualidade das despesas com royal-
ties, entretanto, devem ser suportadas por documentacgao idénea, que se mostre
apta a comprovar a natureza do desembolso realizado pela empresa e a sua vincu-
lagédo a fonte produtora dos rendimentos, a fim de permitir a dedutibilidade da base

de calculo do IRPJ.

10.3.2 Exce¢bes

Em determinadas situag¢des, ainda que atendidas as condi¢cdes gerais
de dedutibilidade previstas nos artigos 299 e 352 do RIR/1999 para a apuragéo do
lucro real — que demandam a comprovacao da normalidade, usualidade e necessi-
dade das despesas —, a legislacdo nacional veda a deducéo das quantias pagas a

titulo de royalties.

A primeira vedacao a dedutibilidade encontra-se prevista no artigo 26 da
Lei n.° 12.249, de 11.6.2010 (“Lei 12.249/2010”). De acordo com esse dispositivo,
nao serao dedutiveis as despesas relacionadas a importancias remetidas a titulo
de royalties a pessoas fisicas ou juridicas residentes ou constituidas no exterior e
submetidas a um tratamento de localidade com tributagcéo favorecida ou sob regime

fiscal privilegiado, conforme estabelecido pelos artigos 24 e 24-A da Lei 9.430/1996.
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Tal restrigao justifica-se em razdo de as empresas situadas em paises
com a tributacao favorecida ou em localidades com regime fiscal privilegiado con-
tarem, em regra, com a benevoléncia da legislagao local que, ao nao tributar os
rendimentos dos seus residentes ou tributa-los a uma aliquota inferior a 20%, ao
permitir a ndo identificacdo do efetivo beneficiario dos rendimentos percebidos, e
dispensar a comprovacgao da sua capacidade operacional, contribui para evasao de

divisas do territério nacional.

A segunda situagdo para a qual o legislador impediu a dedugédo das
quantias remetidas para o exterior esta descrita no artigo 71, paragrafo unico, ali-
nea e, item 1, da Lei 4.506/1964, reeditado pelo artigo 353, inciso lll, alinea a, do
RIR/1999. Nos termos desse dispositivo legal, os royalties decorrentes do uso de
marca ou de patente pagos pela filial no Brasil em beneficio da sua matriz esta-
belecida no exterior ndo sdo passiveis de deduc¢do na apuragao do lucro real da

empresa brasileira.

Essa vedacado a dedutibilidade, tal qual a contida no artigo 26 da Lei
12.249/2010, encontra justificativa no combate a sonegag¢ao de impostos no Brasil,
visto que tempos atras era pratica corrente a realizacdo de pagamentos excessivos
a titulos de royalties pelo uso de marcas e de patentes entre filiais brasileiras e a

sua matriz estrangeira.

E, finalmente, a terceira e mais controvertida hipétese, na qual é ve-
dada a dedutibilidade, esta contida no artigo 353, inciso |, do RIR/1999,'% que

tira seu fundamento de validade do artigo 71, paragrafo unico, alinea d, da Lei

4.506/1964.

105 “Art. 353. Nao sdo dedutiveis (Lei n.° 4.506, de 1964, art. 71, paragrafo Unico):

| — os royalties pagos a sécios, pessoas fisicas ou juridicas, ou dirigentes de empresas, e a seus
parentes ou dependentes.”
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O artigo 71, paragrafo unico, alinea d, da Lei 4.506/1964,'% que original-
mente dispds sobre a matéria, determina que € vedada a deducao dos “royalties
pagos a socios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes”. Ou
seja, sempre que o pagamento dos royalties for feito a uma pessoa fisica sécia de
empresa, a dirigente, ou entdo a parente ou dependente de socio ou dirigente, a

deducéo da despesa fica proibida.

Com o advento do artigo 353, inciso |, do RIR/1999, sob o pretexto de
se reeditar o disposto na Lei 4.506/1964, o assunto foi reescrito, entretanto trouxe
consigo inovagao sem previsao legal. O artigo 353, inciso |, do RIR/1999, ao tratar
do assunto, considerou indedutiveis “os royalties pagos a socios, pessoas fisicas

ou juridicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes”.

Em outras palavras o referido dispositivo acabou estendendo a indedu-
tibilidade das quantias pagas aos sécios de empresas pessoas fisicas, aos sécios
de empresas pessoas juridicas. E, esse entendimento, foi endossado pelas auto-

ridades fiscais.?”

No entanto, se analisado com cautela o texto do artigo 71 da Lei
4.506/1964, observa-se que, quando é dito “os royalties pagos a socios ou dirigen-

tes de empresas, e a seus parentes e dependentes”, a expressao “a seus parentes

196 “Art. 71. A dedugéo de despesas com aluguéis ou ‘royalties’ para efeito de apuragao de rendi-
mento liquido ou do lucro real sujeito ao impésto de renda, sera admitida:

[.]

Paragrafo Unico. Nao sédo dedutiveis:

[...]

d) os ‘royalties’ pagos a sdécios ou dirigentes de emprésas, e a seus parentes ou dependentes.”
97 Nesse sentido, o Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributagdo n.° 102, de

1.9.1975 (“PN 102/1975”) afirma que a restrigdo legal prevista no artigo 71, paragrafo unico,

alinea d, da Lei 4.506/1964 “é extensiva também as pessoas juridicas”. Esse posicionamen-

to é reiterado pelo Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributagdo n.° 139, de
2.12.1975 (“PN 139/1975").
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e dependentes” € ampla e esta se referindo tanto aos s6cios quanto aos dirigentes

de empresas.

Assim, como nao ha que falar de parentes e dependentes em relagao a
pessoas juridicas, resta claro que o artigo 71 da Lei 4.506/1964 veda, tdo somente,

a deducgao dos pagamentos de royalties feitos a socios pessoas fisicas.

Caso a intencao do legislador fosse ter vinculado a expressao “parentes
e dependentes” a apenas aos dirigentes de empresas, deveria té-lo feito expres-
samente. Como sugere Gabriel Francisco Leonardos,'® bastaria ao legislador ter
dito ndo serem dedutiveis os royalties pagos aos “dirigentes de empresas, seus
parentes e dependentes, e soécios de empresas”. A especificacdo, como visto, era

simples e poderia ter sido feita facilmente.

Todavia, isso ndo ocorreu, 0 que nos leva a crer nao ser essa a vontade
do legislador. Essa, alias, também foi a concluséo de José Luiz Bulhbes Pedreira,'®
para quem a norma em questao “somente se aplica aos pagamentos a pessoas fi-
sicas. O texto legal ndo deixa duvidas, quando fala em titular, dirigente ou parente,

que somente podem ser pessoas fisicas”.

Ademais, a vedacgédo a dedutibilidade dos royalties pagos aos socios,
pelo simples fato de ser uma proibicao, ha de ser interpretada restritivamente, como

aplicavel somente as pessoas fisicas.

E mais, considerando-se que a expressao “parentes e dependentes” esta
atrelada apenas aos dirigentes, e ndo também aos sécios das empresas, estar-se-
-a, sem qualquer motivo razoavel, criando uma distingdo indevida entre os parentes

e dependentes dos dirigentes e os parentes e dependentes dos sdcios. Isso porque

1% Royalties pagos a sécio pessoa juridica e o art. 292, |, do Novo Regulamento do Imposto de
Renda. Revista da Associa¢do Brasileira da Propriedade Intelectual, Sdo Paulo, n. 10, p. 30,
jan.-fev. 1994.

9% Imposto de renda. Rio de Janeiro: Justec, 1971. p. 6-21.
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os parentes e os dependentes de um dirigente ndo poderiam deduzir da base de
calculo do imposto os gastos com royalties, enquanto os parentes e dependentes

de um sdcio da empresa poderiam fazé-lo sem qualquer restrigao legal.

Raciocinio como esse se mostra completamente anti-isonémico, o que
€ veementemente coibido pela Constituicao Federal, que estabelece, em seus arti-
gos 5.°, caput, e 150, inciso Il, o tratamento igualitario dos contribuintes que se en-
contram em situagdes equivalentes, ndo sendo admissiveis distingdes infundadas,

especialmente no campo tributario.

Nao bastassem os motivos expostos — que ja se mostram suficientes a
demonstrar a indevida inovagao promovida pelo artigo 353, inciso |, do RIR/1999,
em relagéo ao disposto no artigo 71, paragrafo unico, alinea d, da Lei 4.506/1964 —,

existe mais um ponto a ser considerado.

Se o artigo 71, paragrafo unico, alinea d, da Lei 4.506/1964 conside-
rasse indedutiveis todos os royalties pagos aos socios de empresas, sejam eles
pessoas fisicas ou juridicas, a norma contida no artigo 71, paragrafo unico, alinea

e, item 2, dessa mesma lei seria mera repeticao, sendo completamente supérflua.

No entanto, o artigo 71, paragrafo unico, alinea e, item 2, da Lei
4.506/1964, estava longe de ser supérfluo. Tanto isso é verdade que tal dispositivo
— que previa a indedutibilidade dos royalties pagos a controladores, diretos ou indi-
retos, no exterior — foi posteriormente revogado pelo artigo 50 da Lei 8.383/1991,
que passou a considerar como dedutiveis os royalties pagos a controladores no
exterior, desde que o contrato de licenga esteja regularmente registrado no INPI e

no Banco Central do Brasil (Bacen).
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Fosse o artigo 71, paragrafo unico, alinea e, item 2, da Lei 4.506/1964
totalmente desnecessario, nao haveria motivo para a edicdo de norma posterior

dispondo de forma diversa a fim de revoga-lo."°

Ademais, caso mantido o entendimento de que o artigo 71, paragrafo
unico, alinea d, da Lei 4.506/1964 considera indedutiveis os royalties pagos aos
sécios pessoas juridicas, ter-se-ia a absurda situagao de, por um lado, se admitir a
dedutibilidade dos royalties pagos ao sécio pessoa juridica no exterior, e, por outro,
tendo em vista a inovagao promovida pelo artigo 50 da Lei 8.383/1991, considera-
rem-se indedutiveis os royalties pagos a pessoa juridica controladora situada no

Brasil.

Portanto, a conclusdo mais acertada, e que evita a existéncia de contra-
dicdo interna na ordem juridica, € a de que a edigao do artigo 50 da Lei 8.383/1991
so foi possivel pelo fato de os royalties pagos a pessoa juridica no Pais serem

dedutiveis.

Nesse sentido, alias, foi o entendimento da Camara Superior de Recur-
sos Fiscais do Ministério da Fazenda, 6rgao responsavel pela uniformizacao da ju-
risprudéncia administrativa fiscal, no ambito federal, que, ao apreciar a questao no
Acordao n.° CSRF/01-04.629, publicado no Diario Oficial da Unido, de 30.6.2005,
considerou que, “na vigéncia do art. 71 da Lei 4.506/1964, a vedacé&o constante do
art. 71, paragrafo unico, letra ‘d’, ndo se estende aos pagamentos efetuados a sécio

pessoa juridica”.

Pelo exposto, resta demonstrado que o artigo 353, inciso |, do RIR/1999,

ao ampliar a indedutibilidade dos royalties pagos a socios pessoas fisicas também

"o Cf. Gabriel Francisco Leonardos. Royalties pagos a socio pessoa juridica e o art. 292, |, do
Novo Regulamento do Imposto de Renda. Revista da Associacéo Brasileira da Propriedade
Intelectual, Sao Paulo, n. 10, p. 30-31, jan.-fev. 1994.
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para os socios pessoas juridicas, extrapolou os limites impostos pelo artigo 71,

paragrafo unico, alinea d, da Lei 4.506/1964, de modo que tal dispositivo € ilegal.

Por fim, cumpre fazer uma ultima observacdo. O artigo 353, inciso
II, do RIR/1999, com fundamento no artigo 71, paragrafo unico, alinea c, da Lei
4.506/1964, estabelece que também nao sao dedutiveis “as importancias pagas
a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os pagamentos
para extensdo ou modificagdo do contrato, que constituirdo aplicacdo de capital

amortizavel durante o prazo do contrato”.

Ocorre que as quantias pagas a terceiros pela aquisicado de bem ou direi-
to (ganhos de capital) decorrem de cesséo, e nao de licenga de uso. Desse modo,
disposicédo dessa natureza nao deveria ser regulada com dispositivos que tratam

apenas das despesas com aluguéis ou royalties.

O mesmo acontece, a nosso ver, com 0s valores pagos para que um
contrato de licenga de uso seja prorrogado ou alterado. Essas quantias nao repre-
sentam uma contraprestacédo pelo uso de um bem material ou imaterial e, nessa
condicdo, a sua alocacdo em meio a dispositivos de natureza diversa mostra-se

totalmente inadequada.

™ Cumpre destacar que as trés condi¢gdes e o impedimento apontados, previstos nos artigos 353
e 355 do RIR/1999, o foram apenas para fins de dedutibilidade de royalties pagos ao exterior
em decorréncia da exploracdo de marcas e de patentes. A outros bens da Propriedade Indus-
trial diversos dos referidos ndo séo aplicaveis tais restricdes, incidindo somente a regra geral
estabelecida pelo artigo 299 do RIR/1999.

Se a intencao do legislador fosse aplicar essas restricdes sobre outros bens da Propriedade
Industrial, ele deveria té-lo feito de forma expressa, na medida em que, de acordo com o artigo
111 do Cdédigo Tributario Nacional, a legislagdo que prevé o cumprimento de obrigagdes tribu-
tarias acessoérias deve ser interpretada literalmente.

Tanto isso é verdade que o Executivo, ao regulamentar a previsdo contida no artigo 355, §
1.°, do RIR/1999, editou a Portaria 436/1958, que, apesar de fixar limites de dedutibilidade de
validade questionavel, somente tratou dos royalties pagos pelo uso de patentes de invencao,
processos e formulas de fabricagao, e pelo uso de marcas.

Portanto, o Legislativo e o Executivo restringiram a dedutibilidade dos royalties remetidos para
o exterior apenas em relacdo ao uso de patentes e de marcas. Os royalties decorrentes de ou-
tros bens da Propriedade Industrial ndo estéo sujeitos as restricdes constantes dos artigos 353
e 355 do RIR/1999, ou da Portaria 436/1958, que tratou de regulamentar este ultimo dispositivo,
aplicando-se sobre tais bens apenas a regra geral de dedutibilidade estabelecida pelo artigo
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10.3.3 Histoérico legislativo

A dedugao dos royalties pagos foi pela primeira vez regulamentada pelo
artigo 74 da Lei 3.470/1958. Esse dispositivo introduziu o limite maximo de 5% a
dedutibilidade desses valores quando decorrentes da utilizacdo de marcas ou de
patentes. O limite dedutivel, a época, era calculado sobre a receita bruta decorrente
da venda de produtos fabricados ou vendidos, e ndo sobre a receita liquida, como

atualmente preceitua o artigo 355 do RIR/1999.

Além disso, o artigo 74 da Lei 3.470/1958 introduziu previsdo que auto-
rizava ao Ministério da Fazenda editar ato definindo os coeficientes percentuais de
dedutibilidade admitidos conforme o tipo de producao ou atividade. Outra condigcéo
imposta a admissao da dedutibilidade dos royalties foi a de que os contratos de li-
cencga de uso de marca ou de patente estivessem devidamente averbados no érgéo

competente. Confira-se:

Art. 74. Para os fins da determinacao do lucro real das pessoas
juridicas como o define a legislacao do imp&sto de renda, sdmente
poderao ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas
a titulo de “royalties” pela exploracdo de marcas de industria e de
comércio e patentes de invengao, por assisténcia técnica, cientifica,
administrativa ou semelhantes até o limite maximo de 5% (cinco por
cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

§ 1.° Serao estabelecidos e revistos periodicamente mediante ato
do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para
as deducgdes de que trata éste artigo, considerados os tipos de
producdo ou atividades, reunidos em grupos, segundo o grau de
essencialidade.

§ 2.° Poderao ser também deduzidas do lucro real, observadas
as disposicoes déste artigo e do paragrafo anterior, as quotas
destinadas a amortizagcdo do valor das patentes de invencao
adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa juridica.

§ 3.° A comprovacao das despesas a que se refere éste artigo sera
feita mediante contrato de cessédo ou licenca de uso da marca ou
invento privilegiado, regularmente registrado no pais, de acérdo
com as prescricoes do Cédigo da Propriedade Industrial (Decreto-
lei n.° 7.903, de 27 de agbsto de 1945), ou de assisténcia técnica,

299 do RIR/1999, quando o beneficiario ndo estiver estabelecido em localidade com a tributa-
¢ao favorecida ou de regime fiscal privilegiado (artigos 24 e 24-A da Lei 9.430/1996).
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cientifica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente
prestados tais servicos.

Vale notar que o artigo 74 da Lei 3.470/1958 nao delimitou seu ambito
de incidéncia, de modo que as restricbes por ele trazidas eram aplicaveis sobre
quaisquer situagdes envolvendo o pagamento de royalties pelo uso de marcas ou
de patentes, estivessem ambas as partes envolvidas no negocio estabelecidas no

Brasil ou o licenciador situado no exterior.

Mais tarde, a questao da dedutibilidade dos royalties voltou a ser abor-
dada pelo legislador nacional no artigo 12 da Lei 4.131/1962, que praticamente

reproduziu o disposto no artigo 74 da Lei 3.470/1958. A saber:

Art. 12. As somas das quantias devidas a titulo de “royalties” pela
exploragao de patentes de inveng¢ao, ou uso da marcas de industria
e de comércio e por assisténcia técnica, cientifica, administrativa
ou semelhante, poderao ser deduzidas, nas declaragdes de renda,
para o efeito do art. 37 do Decreto n.° 47.373 de 07/12/1959, até o
limite maximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto
fabricado ou vendido.

§ 1.° Serao estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato
do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para
as deducdbes a que se refere este artigo, considerados os tipos de
producdo ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de
essencialidade.

§ 2.° As dedugdes de que este artigo trata, serdo admitidas quando
comprovadas as despesas de assisténcia técnica, cientifica,
administrativa ou semelhantes, desde que efetivamente prestados
tais servigos, bem como mediante o contrato de cessao ou licenga
de uso de marcas e de patentes de invencdo, regularmente
registrado no Pais, de acordo com as prescricbes do Cdédigo de
Propriedade Industrial.

§ 3.° As despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa e
semelhantes, somente poderdo ser deduzidas nos cinco primeiros
anos do funcionamento da empresa ou da introducéo de processo
especial de producdo, quando demonstrada sua necessidade,
podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por
autorizacao do Conselho da Superintendéncia do Conselho da
Superintendéncia da Moeda e do Crédito.

Confrontado o artigo 74 da Lei 3.470/1958 com o artigo 12 da Lei

4.131/1962, observa-se que a matéria relativa a dedutibilidade de royalties foi inte-
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gralmente disciplinada pela legislagdo superveniente,''? havendo a revogacao taci-
ta do artigo 74 da Lei 3.470/1958, isso porque, nos termos do artigo 2.°, § 1.°, da Lei
de Introducao do Cadigo Civil, “a lei posterior revoga a anterior [...] quando regule

inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

Essa questao pode ser facilmente visualizada a partir do quadro abaixo,
no qual consta na primeira coluna a forma pela qual a dedutibilidade dos royal-
ties foi tratada pela Lei 3.470/1958, e, na segunda coluna, o modo pelo qual a Lei

4.131/1962 regulou a matéria. Confira-se:

Leis 3.470/1958 Lei 4.131/1962

(i) “Para os fins da determinagdo do lucro | (i) “As somas das quantias devidas a titulo
real das pessoas juridicas como o define a | de ‘royalties’ pela exploragao de patentes de
legislagcdo do impbsto de renda, sdOmente | invengdo, ou uso da marcas de industria e de
poderao ser deduzidas do lucro bruto a soma | comércio e por assisténcia técnica, cientifica,
das quantias devidas a titulo de ‘royalties’ | administrativa ou semelhante, poderdo ser de-
pela exploragdo de marcas de industria e | duzidas, nas declaragbes de renda, para o efeito
de comércio e patentes de invengao, por | do art. 37 do Decreto n.° 47.373 de 07/12/1959,
assisténcia técnica, cientifica, administrativa | até o limite maximo de cinco por cento (5%)
ou semelhantes até o limite maximo de | dareceita bruta do produto fabricado ou ven-
5% (cinco por cento) da receita bruta do | dido” (art. 12, caput — destaques nossos).
produto fabricado ou vendido” (art. 74,
caput — destaques nossos).

(ii) “Serao estabelecidos e revistos periodi- | (ii) “Serdo estabelecidos e revistos periodi-
camente mediante ato do Ministro da Fa- | camente, mediante ato do Ministro da Fazen-
zenda, os coeficientes percentuais admi- | da, os coeficientes percentuais admitidos
tidos para as dedugdes de que trata éste | para as dedugdes a que se refere este artigo,
artigo, considerados os tipos de produgao | considerados os tipos de producao ou ativi-
ou atividades, reunidos em grupos, segun- | dades reunidos em grupos, segundo o grau
do o grau de essencialidade” (art. 74, § 1.° | de essencialidade” (art. 12, § 1.° — destaques
— destaques nossos). Nossos).

(iii) “A comprovagao das despesas a que se | (iii) “As deducdes de que este artigo trata, serdo
refere éste artigo sera feita mediante contra- | admitidas quando comprovadas as despesas de
to de cessao ou licenga de uso da marca | assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
ou invento privilegiado, regularmente re- | semelhantes, desde que efetivamente prestados
gistrado no pais, de acérdo com as pres- | tais servicos, bem como mediante o contrato
cricoes do Codigo da Propriedade Indus- | de cessao ou licenca de uso de marcas e de
trial (Decreto-lei n.° 7.903, de 27 de aglsto | patentes de invencgao, regularmente registra-
de 1945), ou de assisténcia técnica, cientifica, | do no Pais, de acordo com as prescrigées do
administrativa ou semelhante, desde que efe- | Cédigo de Propriedade Industrial” (art. 12, §
tivamente prestados tais servicos” (art. 74, § | 2.° — destaques nossos).

3.° — destaques nossos).

"2 Vale notar que o § 2.° do artigo 74 da Lei 3.470/1958 e o § 3.° do artigo 12 da Lei 4.131/1962
nao tratam da dedutibilidade de royalties decorrentes do uso de marcas ou de patentes. O pri-
meiro dispositivo regula a amortizagédo do custo de patentes incorporadas ao ativo da empresa,
enquanto o segundo disciplina a dedugéo de despesas de assisténcia técnica, cientifica, admi-
nistrativa e semelhantes.
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Da leitura do artigo 12 da Lei 4.131/1962 observa-se que, tal qual ocor-
reu com o artigo 74 da Lei 3.470/1958, no corpo do dispositivo nao foi feita qualquer
delimitagdo quanto ao campo de incidéncia da norma, o que, em principio, nos le-
varia a conclusao de que tal normativo também seria aplicavel a todas as situacoes
envolvendo o pagamento de royalties, estivessem ambas as partes contratantes

situadas no Brasil, ou o beneficiario dos rendimentos estabelecido no exterior.

Todavia, nesse caso, é possivel aferir o ambito de abrangéncia do dispo-
sitivo que regula a dedutibilidade dos royalties a partir da sua analise em conjunto
com a parte preliminar da Lei 4.131/1962, na qual consta expressamente que o
objetivo da lei € disciplinar “a aplicagdo do capital estrangeiro e as remessas de

valores para o exterior”.

Assim, quando examinado o contexto no qual foi inserido o artigo 12 da
Lei 4.131/1962, fica claro que as restricdes a dedutibilidade de royalties que no
curso da Lei 3.470/1958 eram aplicadas indistintamente, passaram a ser aplicaveis

somente sobre os pagamentos efetuados ao licenciador residente no exterior.

Tal entendimento é corroborado pelo fato de o referido artigo estar in-
serido no subtitulo que trata “Das remessas de juros, ‘Royalties’ e por assisténcia
técnica”, bem como em razao de o artigo 14 da Lei 4.131/1962" deixar evidente
que a matéria por ela tratada refere-se a remessa ao exterior de royalties pelo uso

de marcas e de patentes.

Diante desse cenario, observa-se que, apesar de tanto a Lei 3.470/1958

quanto a Lei 4.131/1962 regularem a dedutibilidade de royalties decorrentes de

"3 “Art. 14. Nao serdo permitidas remessas para pagamentos de ‘royalties’, pelo uso de patentes
de invencao e de marcas de industria ou de comércio, entre filial ou subsidiaria de empresa
estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da
empresa no Brasil, pertenga ao aos titulares do recebimento dos ‘royalties’ no estrangeiro.

Paragrafo unico. Nos casos de que trata este artigo ndo é permitida a dedugéo prevista no art.
12 (doze).”
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marcas e de patentes, a primeira lei era genérica, sendo aplicavel as operacdes
realizadas entre partes brasileiras e aquelas envolvendo licenciador situado no ex-
terior, enquanto a segunda lei tratava particularmente das remessas de royalties

para fora do pais.

Disso tudo conclui-se que, quando uma nova norma dispde sobre a mes-
ma relagao regulada por norma ja existente, disciplinando-a de forma diversa e
total, revela-se o animo do legislador de substituir uma disciplina por outra. Por-
tanto, a Lei 3.470/1958 foi tacitamente revogada pela Lei 4.131/1962, que imp0s
restricbes a dedutibilidade dos royalties apenas em relagdo aos negdocios nos quais

o benéeficiario fosse estrangeiro.

Posteriormente, foi editado o artigo 71 da Lei 4.506/1964, que tornou
a disciplinar a matéria relativa aos royalties pagos pela utilizagdo de marca ou de
patente, prevendo condi¢cdes e impedimentos a dedutibilidade dessas quantias na

apuracao do lucro real. Confira-se:

Art. 71. A deducado de despesas com aluguéis ou “royalties” para
efeito de apuracgao de rendimento liquido ou do lucro real sujeito ao
impoOsto de renda, sera admitida:

a) quando necessarias para que o contribuinte mantenha a posse,
uso ou fruicdo do bem ou direito que produz o rendimento; e

b) se o aluguel ndo constituir aplicacdo de capital na aquisicao do
bem ou direito, nem distribuicao disfarcada de lucros de pessoa
juridica.

Paragrafo unico. Nao sao dedutiveis:

a) os aluguéis pagos pelas pessoas naturais pelo uso de bens que
nao produzam rendimentos, como o prédio de residéncia;

b) os aluguéis pagos a socios ou dirigentes de emprésas, e a seus
parentes ou dependentes, em relagcdo a parcela que exceder do
preco ou valor do mercado;

c) as importancias pagas a terceiros para adquirir os direitos de
uso de um bem ou direito e os pagamentos para extensado ou
modificacdo do contrato, que constituirdo aplicacdo de capital
amortizavel durante o prazo do contrato;

d) os “royalties” pagos a sécios ou dirigentes de emprésas, e a seus
parentes ou dependentes;

e) os “royalties” pelo uso de patentes de invencgéo, processos e
formulas de fabricacdo ou pelo uso de marcas de industria ou de
comeércio, quando:
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1) Pagos pela filial no Brasil de emprésa com sede no exterior, em
beneficio da sua matriz;

2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicilio
no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, contréle do seu
capital com direito a voto;

f) os “royalties” pelo uso de patentes de invengado, processos
e férmulas de fabricacdo pagos ou creditados a beneficiario
domiciliado no exterior:

1) Que néo sejam objeto de contrato registrado na Superintendéncia
da Moeda e do Crédito e que nao estejam de acérdo com o Cédigo
da Propriedade Industrial; ou

2) Cujos montantes excedam dos limites periddicamente fixados
pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos,
segundo o grau de sua essencialidade e em conformidade com o
que dispbe a legislacao especifica sdbre remessa de valores para
o exterior;

g) os ‘royalties’ pelo uso de marcas de industria e comércio pagos
ou creditados a beneficiario domiciliado no exterior:

1) Que néo sejam objeto de contrato registrado na Superintendéncia
da Moeda e do Crédito e que nao estejam de acérdo com o Cédigo
da Propriedade Industrial; ou

2) Cujos montantes excedem dos limites periddicamente fixados
pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de atividade ou produtos,
segundo o grau de sua essencialidade, de conformidade com a
legislacao especifica sébre remessas de valores para o exterior.

Como se depreende do dispositivo acima transcrito, a Lei 4.506/1964
tratou de estabelecer regras gerais a dedutibilidade dos royalties, autorizando-a
quando comprovadas a necessidade e a usualidade dos pagamentos para a reali-
zagao do negaocio, e vedando-a quando os royalties forem pagos aos sOcios pesso-

as fisicas ou dirigentes de empresas, a seus parentes, ou dependentes.

No entanto, o artigo 71 da Lei 4.506/1964 néao se limitou a estabelecer
regras gerais, pois também impés limites especificos as transagdes envolvendo
pagamentos de royalties a parte domiciliada no exterior. Tal dispositivo determinou
a indedutibilidade dos royalties pagos pelo uso de marca ou de patente: (i) por filial
brasileira de empresa estrangeira em beneficio da matriz; (ii) por controlada no Bra-
sil a sua controladora no exterior; e (iii) por parte residente ou domiciliada no Brasil

a beneficiario estrangeiro, quando o contrato ndo estiver registrado na Superinten-
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déncia da Moeda e do Crédito,'* ou no montante que exceder os limites fixados por

ato do Ministério da Fazenda.

Feita uma comparacao entre o artigo 12 da Lei 4.131/1962 e o artigo 71
da Lei 4.506/1964, observa-se que a matéria relativa a dedutibilidade dos royalties
pagos em decorréncia do uso de marca ou de patente foi atualizada e complemen-
tada por esse ultimo normativo, que buscou deixar claro que as restricbes nele
previstas aplicam-se somente aos casos em que o beneficiario do pagamento fosse

residente no exterior.

Os limites de dedutibilidade das despesas com royalties pelo uso de mar-
cas e de patentes fixados pelo artigo 12, caput e § 1.°, pela Lei 4.131/1962 foram
regulados pelo artigo 71, paragrafo unico, alineas fe g, item 1, da Lei 4.506/1964,
gue manteve e evidenciou a sua aplicagdo unicamente aos pagamentos remetidos

para o exterior.

A necessidade de comprovagéo das despesas com royalties por meio do
registro do contrato de licenga nos termos da legislacdo que trata da Propriedade
Industrial, prevista pelo artigo 12, § 2.°, da Lei 4.131/1962, foi regulada pelo artigo
71, paragrafo unico, alineas fe g, item 1, da Lei 4.506/1964, que evidenciou, nova-
mente, que tal restricdo se aplica somente aos casos em que os beneficiarios do

pagamento se encontram estabelecidos no exterior.

A vedacao da dedutibilidade das quantias pagas a titulo de royalties pela
filial ou controlada situada no Brasil a sua matriz ou controladora no exterior, previs-
ta inicialmente no artigo 14, paragrafo unico, da Lei 4.131/1962, foi reeditada pelo

artigo 71, paragrafo unico, alinea e, itens 1 e 2, da Lei 4.506/1964.

"4 Trata-se de autoridade monetaria criada pelo Decreto-lein.°7.293,de 2.2.1945 (“DL 7.293/1945"),
com a finalidade de exercer o controle do mercado monetario no Brasil. Foi extinta em decor-
réncia da transferéncia da sua competéncia para o Bacen, criado por meio da Lei n.° 4.595, de
31.12.1964 (“Lei 4.595/1964").
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As referidas mudangas na legislacao que regula a dedutibilidade dos

royalties podem ser mais bem observadas no quadro abaixo:

Lei 4.131/1962

Lei 4.506/1964

(i) “As somas das quantias devidas a titulo
de ‘royalties’ pela exploragao de paten-
tes de invengéao, ou uso da marcas de
industria e de comércio e por assistén-
cia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, poderao ser deduzidas, nas
declaragoes de renda, para o efeito do art.
37 do Decreto n.° 47.373 de 07/12/1959,
até o limite maximo de cinco por cento
(5%) da receita bruta do produto fabrica-
do ou vendido” (art. 12, caput — destaques
NOSSO0S).

“Serao estabelecidos e revistos perio-
dicamente, mediante ato do Ministro
da Fazenda, os coeficientes percentu-
ais admitidos para as deducgodes a que se
refere este artigo, considerados os tipos
de produgao ou atividades reunidos em
grupos, segundo o grau de essenciali-
dade” (art. 12, § 1.° — destaques nossos).

(i) “Nao sao dedutiveis:

[.]

f) os ‘royalties’ pelo uso de patentes de
invencao, processos e férmulas de fabri-
cacao pagos ou creditados a beneficiario
domiciliado no exterior:

[..]

2) Cujos montantes excedam dos limites
periodicamente fixados pelo Ministro
da Fazenda para cada grupo de ativi-
dades ou produtos, segundo o grau de
sua essencialidade e em conformidade
com o que dispde a legislacado especifica
sbbre remessa de valores para o exterior.

g) os ‘royalties’ pelo uso de marcas de
industria e comércio pagos ou credita-
dos a beneficiario domiciliado no exterior:

[.]

2) Cujos montantes excedem dos limites
periodicamente fixados pelo Ministro
da Fazenda para cada grupo de ativida-
de ou produtos, segundo o grau de sua
essencialidade, de conformidade com a
legislacdo especifica sGbre remessas de
valores para o exterior” (art. 71, paragra-
fo Unico, alineas fe g, item 1 — destaques
NOSSos).
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Lei 4.131/1962

Lei 4.506/1964

(ii) “As deducbes de que este artigo trata,
serdo admitidas quando comprovadas as
despesas de assisténcia técnica, cientifi-
ca, administrativa ou semelhantes, desde
que efetivamente prestados tais servicos,
bem como mediante o contrato de cessao
ou licenga de uso de marcas e de paten-
tes de invencao, regularmente registra-
do no Pais, de acordo com as prescri-
¢oes do Codigo de Propriedade Indus-
trial” (art. 12, § 2.° — destaques nossos).

(ii) “Nao sao dedutiveis:

[...]

f) os ‘royalties’ pelo uso de patentes de
invencao, processos e formulas de fabri-

cagao pagos ou creditados a beneficiario
domiciliado no exterior:

[...]

1) Que n&o sejam objeto de contrato re-
gistrado na Superintendéncia da Moeda e
do Crédito e que nao estejam de acérdo
com o Coédigo da Propriedade Indus-
trial;

g) os ‘royalties’ pelo uso de marcas de in-
dustria e comércio pagos ou creditados a
beneficiario domiciliado no exterior:

[...]

1) Que n&o sejam objeto de contrato re-
gistrado na Superintendéncia da Moeda e
do Crédito e que nao estejam de acérdo
com o Coédigo da Propriedade Indus-
trial” (art. 71, paragrafo unico, alineas fe
g, item 1 — destaques nossos).

(iii) “Nao serao permitidas remessas para
pagamentos de ‘royalties’, pelo uso de
patentes de invencdo e de marcas de
industria ou de comércio, entre filial ou
subsidiaria de empresa estabelecida
no Brasil e sua matriz com sede no ex-
terior ou quando a maioria do capital
da empresa no Brasil, pertenga ao aos
titulares do recebimento dos ‘royalties’
no estrangeiro” (art. 14, caput — desta-
ques NossoSs).

“Nos casos de que trata este artigo nao
€ permitida a dedugédo prevista no art. 12
(doze)” (art. 14, paragrafo unico).

(iii) “Nao sao dedutiveis:

[...]

€) os ‘royalties’ pelo uso de patentes de
invencao, processos e formulas de fabri-
cacao ou pelo uso de marcas de industria
ou de comércio, quando:

1) Pagos pelafilial no Brasil de emprésa
com sede no exterior, em beneficio da
sua matriz;

2) Pagos pela sociedade com sede no
Brasil a pessoa com domicilio no exte-
rior que antenha, direta ou indiretamen-
te, contréle do seu capital com direito a
voto” (art. 71, paragrafo unico, alineas e,
itens 1 e 2 — destaques do autor).
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Portanto, do confronto realizado entres as Lei 4.131/1962 e 4.506/1964
verifica-se que a regulamentagao da matéria relativa a dedutibilidade dos royalties
foi praticamente reescrita a fim de que nao restassem duvidas sobre a sua aplica-
¢ao somente para os casos envolvendo a remessa de royalties feita por licenciado

residente no Brasil a licenciador domiciliado no exterior.

No entanto, nessa analise comparativa, também se observa que a Lei
4.506/1964 nada dispds sobre o limite maximo de 5% estipulado pelo artigo 12,
caput, da Lei 4.131/1962, para fins de deducdo das quantias pagas a titulo de
royalties pelo uso de marcas e de patentes, que permaneceu intacto, sem sofrer
qualquer alteragao. Com isso, a conclusdo a que se chega é que o aludido limite
maximo, por ser compativel com as disposi¢oes trazidas pela Lei 4.506/1964, per-
manece em vigor, de modo que a derrogagao causada pela referida lei foi apenas

parcial em relacao a Lei 4.131/1962.

Em 17.12.1979, a legislacédo que trata da dedutibilidade dos royalties so-
freu nova modificagdo com a edigdo do Decreto-lei n.° 1.730 (“DL 1.730/1979”). O
artigo 6.° desse decreto alterou a limite de dedutibilidade dos royalties pela utiliza-
¢ao de patente ou de marca, que até entao era de 5% da receita bruta das vendas

do produto fabricado ou vendido, para 5% da receita liquida. A saber:

Art. 6.°. O limite maximo das deducgdes, estabelecido no artigo
12 da Lei n.° 4.131, de 3 de setembro de 1962, sera calculado
sobre a receita liquida das vendas do produto fabricado ou vendido”
(destaques nossos).

Do exame do referido dispositivo cumpre observar nem tanto a majora-
¢ao do IRPJ por ele gerada, na medida em que reduziu o limite de despesas com
royalties a serem deduzidas, mas sim a posi¢céo de que limite maximo de 5% para
fins de deducgéo dos royalties permanece vigente, em virtude da expressa mengao

que é feita pelo artigo 6.° do DL 1.730/1979 ao artigo 12 da Lei 4.131/1962.
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Outra conclusao que se extrai do artigo 6.° do DL 1.730/1979 é a seguin-
te. O artigo 74 da Lei 3.470/1958 regulava a mesma matéria constante do artigo 12
da Lei 4.131/1962, qual seja: a limitagao da dedutibilidade dos royalties a 5% da re-
ceita bruta do produto fabricado ou vendido. Quando o artigo 6.° do DL 1.730/1979
alterou esse limite para 5% da receita liquida do produto fabricado ou vendido, fez

referéncia unicamente ao artigo 12 da Lei 4.131/1962.

Assim, se o artigo 74 da Lei 3.470/1958 ainda estivesse em vigor,
como ele tratava da mesma matéria prevista no artigo 12 da Lei 4.131/1962, o DL
1.730/1979, ao modificar o limite de dedutibilidade dos royalties, deveria ter feito
menc¢ao a ambos os dispositivos. Se isso ndo ocorreu, € porque a época da edi¢cao
desse normativo o artigo 74 da Lei 3.470/1958 ja se encontrava revogado, sendo

completamente desnecessaria qualquer referéncia a ele.

Posteriormente, em 30.12.1991, com a edicdo da Lei n.° 8.383 (“Lei
8.383/1991”), passou a ser autorizada a dedutibilidade dos royalties pagos por em-
presa brasileira a pessoa estrangeira que seja sua controladora direta ou indireta,

em decorréncia da utilizacdo de marca ou de patente. Confira-se:

Art. 50. As despesas referidas na alinea b do paragrafo unico do
art. 52 e no item 2 da alinea “e” do paragrafo unico do art. 71,
da Lei n.° 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de
contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham
a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam
a ser dedutiveis para fins de apuracgao do lucro real, observados os
limites e condi¢des estabelecidos pela legislagdo em vigor.

Paragrafo unico. A vedagéo contida no art. 14 da Lei n.° 4.131, de 3 de
setembro de 1962, ndo se aplica as despesas dedutiveis na forma deste
artigo (destaques nossos).

Portanto, o artigo 50 da Lei 8.383/1991 derrogou o impedimento previs-
to no artigo 71, paragrafo unico, alinea e, item 1, da Lei 4.506/1964, passando a
autorizar a dedutibilidade dos royalties pagos por empresa situada no Brasil a sua

controladora estrangeira. Como unicas condi¢gbes a dedutibilidade dos royalties, o
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artigo 50 da Lei 8.383/1991 estabeleceu a necessidade de registro do contrato de

licenca de uso no INPI e no Bacen.

Todavia, cabe ressaltar que foi mantida a proibicdo de a filial no Pais
deduzir o valor dos royalties pagos a matriz no exterior (artigo 71, paragrafo unico,

alinea e, item 2, da Lei 4.506/1964).

Diante da evolugao legislativa tragada, tem-se que, atualmente, a mate-
ria relativa a dedutibilidade dos royalties pagos em decorréncia do uso de marcas e
de patentes é regulada pelos artigos 12 da Lei 4.131/1962 e 71 da Lei 4.506/1964,
com as alteracdes implementadas pelo DL 1.730/1979 e pela Lei 8.383/1991.

Sendo assim, o limite de 5% da receita liquida do produto fabricado ou
vendido para a deducao dos royalties, a exigéncia de averbagao do contrato de
licenca de uso no INPI e a necessidade de registro do contrato de licenga de uso
no Bacen sao condicdes aplicaveis somente aos contratos firmados com titular
de marca ou de patente situado no exterior. Nos casos em que ambas as partes
contratantes estiverem estabelecidas no Brasil, a nosso ver, nenhuma dessas res-

tricbes precisara ser cumprida.™®

10.3.4 A limitagdo maxima de 5% na dedutibilidade de royalties

A aplicagao do limite maximo de 5% para a dedutibilidade das despesas
de royalties, previsto no artigo 12 da Lei 4.131/1962, foi regulamentada pela Por-

taria 436/1958 e gerou uma série de questionamentos por parte dos contribuintes,

"% Nessa linha se manifestou a Conselheira Sandra Faroni, do Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais do Ministério da Fazenda, em voto proferido em 16.4.2004, no Acérdéo n.° 101-
94.552: “[...] em relacao aos royalties pagos a beneficiario no Brasil, a Unica limitacdo especifica
estabelecida na nova lei é que séo indedutiveis os royalties pagos a socios ou dirigentes de
empresas, e a seus parentes ou dependentes (art. 71, paragrafo Unico, alinea d). Todas as de-
mais restricdes se dirigem a royalties pagos, direta ou indiretamente, a beneficiario no exterior”.
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que defendiam a inaplicabilidade dessas restricbes para as situacées em que o

pagamento dos royalties envolvia somente partes situadas no Brasil.

Dessa forma, em 2.12.1975, a fim de esclarecer a quem era aplicavel
a limitagdo de 5%, o coordenador do Sistema de Tributagdo publicou o Parecer
Normativo n.° 139,"¢ no qual manifestou o entendimento de que: (i) o artigo 12 da
Lei 4.131/1962, por supostamente nao fazer distingdo quanto ao pais do domicilio
do beneficiario dos royalties, mantinha a aplicagéo da limitagdo de 5% tanto para
os contratos celebrados entre partes domiciliadas ou residentes no Brasil quanto
para as situagdes nas quais o licenciador encontra-se estabelecido fora do Pais; e
(i) o artigo 74 da Lei 3.470/1958, que instituiu a limitagdo de 5% para fins de dedu-
tibilidade de royalties, permanecia valido, pois o Regulamento do Imposto sobre a
Renda aprovado pelo Decreto n.° 76.186, de 2.9.1975 (RIR/1975), faria referéncia

indireta a tal dispositivo.

Em primeiro lugar, ocorre que o artigo 12 da Lei 4.131/1962, apesar de
nao dispor expressamente sobre a abrangéncia das limitagdes nele contidas, como
mencionado anteriormente, encontra-se inserido em lei que trata exclusivamente
da aplicacao de capital estrangeiro e da remessa de valores para o exterior. Assim,

se devidamente contextualizado o dispositivo, conclui-se que as restricdes por ele

e “4. Em se analisando o supramencionado artigo 177, § 1.° (matriz legal — Lei n.° 4.131/62, art.
12, § 1.9), verifica-se que nao foi dado tratamento diferente aos dispéndios com ‘royalties’ e
assisténcia técnica ou semelhante, conforme se tratasse de beneficiario domiciliado no Pais ou
no exterior. A lei ndo fez qualquer distingdo, contemplando, indiscriminadamente, um e outro
caso. Em sendo assim, ndo ¢é licito ao intérprete distinguir. Submetem-se, portanto, aos per-
centuais estipulados pela Portaria n.° 436/58 e pelo ‘caput’ do artigo 177 do RIR, para efeito de
dedutibilidade, as importancias pagas a titulo de ‘royalties’ e assisténcia técnica ou semelhante,
independentemente da localizagdo do domicilio do beneficiario.

5. Nao se alegue, de outro lado, que por forga dos artigos 52 e 71, da Lei n.° 4.506, de 30.11.64,
apenas os ‘royalties’ e despesas com assisténcia técnica ou semelhante, pagos a beneficiarios
no exterior, estariam sujeitos aos preceitos da Portaria ministerial citada. O atual RIR consoli-
dou ndo s6 aqueles dispositivos, nos artigos 178 e 176, respectivamente, como também, em
seu artigo 177, as prescri¢cdes da Lei n.° 4.131/62 (artigo 12), mais abrangentes, conforme ex-
posto no item anterior. Estas ultimas, por sua vez, por via de referéncia expressa ao artigo 37
do Decreto n.° 47.373, de 7.12.59, reportam-se ao artigo 74, § 1.°, da Lei n.° 3.470/58 (uma das
ja mencionadas matrizes legais do artigo 175, § 1.°, do anterior RIR — item 3 deste Parecer), e
que também nao fez distingdo entre beneficiarios domiciliados no exterior ou no Brasil.”
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trazidas referem-se somente a dedutibilidade de valores pagos a titulo de royalties

a beneficiarios estrangeiros.

E, em segundo lugar, o fato de o RIR/1975 fazer simples referéncia indi-
reta ao artigo 74 da Lei 3.470/1958 nao tem o condao de validar norma tacitamente
revogada. Conforme debatido em detalhes, a limitagao de 5% a dedutibilidade dos
royalties genericamente prevista no artigo 74, caput, da Lei 3.470/1958 foi reedi-
tada no artigo 12, caput, da Lei 4.131/1962, de modo que a sua aplicagao ficou

restrita aos casos em que o beneficiario fosse pessoa estrangeira.’’

Para que fique clara aimprocedéncia da posigao firmada no PN 139/1975,
faz-se oportuno o seguinte esclarecimento. No referido parecer normativo defen-
de-se a aplicacdo do limite de dedutibilidade de 5% no pagamento de royalties,
mesmo nos casos envolvendo partes residentes no Brasil. O que legitimaria esse
entendimento seria a previsao contida no artigo 74 da Lei 3.470/1958, mencionado
pelo artigo 37 do Decreto n.° 47.373, de 7.12.1959 (“Decreto 47.373/1959”) que,
por sua vez, é referido pelo artigo 12, caput, da Lei 4.131/1962. Enfim, o artigo 74

da Lei 3.470/1958, indiretamente, daria suporte para tal entendimento.

Ocorre que o artigo 12, caput, da Lei 4.131/1962, quando se reporta ao
artigo 37 do Decreto 47.373/1959, nao o coloca na condi¢ao de seu fundamento de
validade, mesmo porque nao faria sentido algum uma lei (ato legislativo) ter um de-
creto (ato executivo) como base legal. O que o artigo 12, caput, da Lei 4.131/1962
faz é determinar que as quantias devidas a titulo de royalties pela exploragao de

marcas ou patentes “poderédo ser deduzidas, nas declara¢des de renda, para o

"7 Essa também foi a conclusdo de Eros Santos Carrilho ao afirmar que “o equivoco do Parecer
foi tomar como legitima a reproducao simultanea do art. 74 da Lei 3.470/58 e dos artigos 52 e
71 da Lei 4.506/64, feita pelo Regulamento do Imposto de Renda, sem analisar o fato de que,
tendo a Lei 4.506 disciplinado por inteiro a matéria tratada no citado dispositivo da Lei 3.470,
ocasionou sua revogacgao, face ao que preceitua o art. 2.°, § 1.°, da Lei de Introdug¢édo ao Co6-
digo Civil” (Royalties — Contratos relativos a patentes, assisténcia técnica, transferéncia de
tecnologia e marcas — Beneficiario com domicilio ou sede no Brasil — Inexisténcia de limites a
dedutibilidade e desnecessidade de averbacao no INPI. Resenha Tributaria, Sao Paulo, n. 7, p.
177, 1987).
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efeito do art. 37 do Decreto n.° 47.373 de 07/12/1959, até o limite maximo de cin-

co por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido”."'®

O artigo 37 do Decreto 47.373/1959 trata da forma de apuracéao do lucro
real, base de calculo do IRPJ. Assim, verifica-se que o que o artigo 12, caput, da Lei
4.131/1962 verdadeiramente faz é estabelecer que as quantias pagas a titulo de
royalties para o exterior podem ser deduzidas do lucro real até o limite de 5%. Em

momento algum é reconhecida a validade do artigo 74 da Lei 3.470/1958.

E mais, € natural a referéncia feita pelo Decreto 47.373/1959 ao artigo 74
da Lei 3.470/1958 no momento de enumerar as receitas e despesas que devem ser
adicionadas ou deduzidas do lucro real, pois a época da sua edi¢ao (7.12.1959) ain-

da nao se encontrava em vigor a Lei 4.131/1962, que viria a revogar tal dispositivo.

Portanto, o limite maximo de 5% para a dedugdo das despesas com
royalties pelo uso de marcas e patentes é aplicavel somente para os contratos
de licenga nos quais o beneficiario se encontra estabelecido no exterior. Os argu-
mentos trazidos pelo PN 139/1975 sobre a aplicagdo genérica do artigo 12 da Lei
4.131/1962 tanto para os beneficiarios brasileiros quanto estrangeiros, e sobre a
validade do artigo 74 da Lei 3.470/1958, sao frageis e nao se sustentam diante de

uma analise sistematica desses dispositivos.

10.3.5 A necessidade de averbagéo dos contratos de licenga no INPI como condigéo
a dedutibilidade dos royalties

Outro ponto muito debatido a respeito do artigo 74 da Lei 3.470/1958 ¢é
o condicionamento da dedutibilidade dos royalties pagos pelo uso de marcas e de

patentes ao registro dos respectivos contratos de licenga de uso no INPI.

"8 Destaques nossos.
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A origem dessa regra, tal qual a da limitagdo maxima de 5% para fins de
deducao, esta na eliminagao das fraudes no pagamento de royalties por empresas

brasileiras as suas matrizes ou controladoras estrangeiras.

As fraudes, como mencionado, contribuiam para a evasao de divisas.
Assim, a imposigao do registro dos contratos inicialmente no Departamento Nacio-
nal da Propriedade Industrial e, posteriormente no INPI, érgédo que Ihe sucedeu,
ocorreu para que os royalties nao fossem pagos antes de haver um exame prévio
da marca ou da patente utilizada, que atestasse a sua real existéncia, a conveni-
éncia da sua utilizagdo no Brasil e a adequagao dos objetivos estabelecidos no

contrato com a politica nacional de desenvolvimento econémico.

No entanto, essa exigéncia, assim como o limite maximo de deducéo,
nao cabe para os contratos de licenga nos quais o licenciado e o beneficiario séo
pessoas domiciliadas no Brasil. Em operacdes entre pessoas residentes no Pais,
nao ha o risco de prejuizo ao erario publico e, se vedada a dedutibilidade dos royal-

ties nessa situagao, o perigo € de que tais valores sejam tributados em duplicidade.

A questao da necessidade de registro dos contratos de licenga no INPI
foi solucionada pela Lei 4.506/1964, que no item 1 da alinea fe no item 1 da alinea
g, do paragrafo unico do artigo 71, estabeleceu que tal providéncia representaria
uma condigao a dedutibilidade dos royalties, apenas nos casos em que os benefi-

ciarios fossem domiciliados no exterior.

A despeito disso, o coordenador do Sistema de Tributagdo, baseando-
-se em disposi¢des contidas na Lei n.° 5.772, de 21.12.1971 (“Lei 5.772/1971")
e na Instrucdo Normativa n.° 5, de 8.1.1974 (“IN 5/1974”), concluiu que, por n&o
haver discriminacdo expressa nesses normativos sobre quem, para poder deduzir
as quantias pagas a titulo de royalties pelo uso de marca ou de patente, estaria

condicionado ao registro dos contratos de licenga no INPI. Segundo o fisco, a aver-
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bacao dos contratos no INPI deveria acontecer independentemente da situagao do

domicilio do beneficiario dos rendimentos.

Ocorre que a solugao encontrada pelas autoridades fiscais ndo é ade-
quada. Primeiro, porque a IN 5/1974, da qual o PN 5/1974 diz retirar seu emba-
samento, na condi¢do de simples norma secundaria, ndo tem poder para instituir
qualquer obrigagao aos contribuintes, em atengao ao principio da estrita legalidade

previsto no artigo 150, inciso |, da Constituicao Federal.

Segundo, porque a Lei 5.772/1971 (antigo Cddigo da Propriedade In-
dustrial), que supostamente também serviria de fundamento ao PN 5/1974, era
norma de direito privado destinada a disciplinar unicamente as relag¢des juridicas
no ambito da Propriedade Industrial. Todavia, a lei que deve definir o que € ou o
que nao é dedutivel para fins fiscais € lei de direito publico, mais especificamente
norma tributaria, ndo sendo validas quaisquer restricdes veiculadas por normativos

de outra espécie.

ALei 5.772/1971, tal qual a Lei 9.279/1996, que a revogou, ndo tem nem
nunca teve qualquer propésito fiscal. Exige a averbacado dos contratos de licenga
no INPI, mesmo quando firmados entre empresas nacionais, somente porque a lei
atribuiu a esse 6rgao competéncia para fiscalizar e controlar negdécios que envol-
vam bens da Propriedade Industrial. O registro se faz necessario para atendimento
de politica governamental a respeito do processo e desenvolvimento tecnolégico, e
para divulgar o conteudo das transagdes ocorridas nesse meio a fim de resguardar

eventuais direitos de terceiros interessados.

E, diga-se de passagem, o fisco ndo é terceiro em relagéo ao contribuin-

te. Terceiros sao apenas aqueles que reivindiquem direito sobre o bem licenciado.
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O fisco tem interesse apenas quanto a correta aplicacédo da lei tributaria e ao reco-
Ihimento dos tributos relativos ao negocio juridico. Nao tem interesse nas relagdes

contratuais dos contribuintes.

Mesmo porque, a prosperar o entendimento de que o fisco é terceiro em
relacdo ao contribuinte, como bem coloca Eros Santos Carrilho,"® “ndo sé os con-
tratos que geram o pagamento de ‘Royalties’, mas também todos os demais con-
tratos deveriam ser registrados nos Registros competentes para gerar despesas
dedutiveis”. Esse seria o caso da compra e venda de mercadorias, da locagao, da
empreitada, da prestacéo de servigos, contratos de seguro e tantos outros, o que é

um verdadeiro absurdo.

Portanto, os royalties pagos por fonte brasileira a beneficiario residente
no Pais sdo dedutiveis na apuragcao do lucro real, a despeito de os respectivos
contratos de licenga de uso estarem ou nao averbados no INPI, uma vez que nao

existe lei especifica que imponha validamente essa condigdo.'?°

10.3.6 A jurisprudéncia

Diante da existéncia de posicionamentos divergentes tanto em relagéo a
aplicagao do limite maximo de 5% na dedugao dos royalties pagos a beneficiario
situado no Brasil quanto em relagdo a exigéncia de averbagdo dos contratos de
licenga no INPI para fins de dedug¢ao dos royalties pagos a licenciador no Brasil,

essas questdes acabaram chegando ao Judiciario.

"9 Royalties — Contratos relativos a patentes, assisténcia técnica, transferéncia de tecnologia e
marcas — Beneficiario com domicilio ou sede no Brasil — Inexisténcia de limites a dedutibilidade
e desnecessidade de averbagéo no INPI. Resenha Tributéaria, Sao Paulo, n. 7, p. 190, 1987.

20 Sobre o assunto confira-se Luiz Mélega. Contrato de prestacdo de assisténcia técnica. Revista
de Direito Mercantil, Industrial, Econémico e Financeiro, Sao Paulo: RT, n. 19, p. 61-70, 1975.
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O extinto Tribunal Federal de Recursos, criado pela Constituicao Federal
de 1946 na condi¢do de um dos 6rgaos maximos do Poder Judiciario brasileiro, em
todas as oportunidades em que foi conclamado a se manifestar sobre a matéria,
adotou o mesmo entendimento, qual seja: considerou que as exigéncias contidas
no artigo 74 da Lei 3.470/1958 tinham sido revogadas por legislagao posterior, ndo
se justificando, assim, qualquer limitagdo quantitativa dos royalties pagos a pessoa
domiciliada no Brasil, ou o condicionamento da sua dedutibilidade ao registro do

contrato de licenga de uso no INPI. Confira-se:

TRIBUTARIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DE
ROYALTIES A EMPRESA COM SEDE NO PAIS, POR USO DE
MARCAS. DEDUTIBILIDADE DA DESPESA. DESPESA DE
PROPAGANDA. CONTABILIZACAO. REGIME DE COMPETENCIA
E DE CAIXA.REVISAOFISCAL.LEI4.506/64 (ART.71). DECRETO-
LEl 1.598/77 (ARTS. 6 E 8). EFEITOS. REVISAO FISCAL. O
pagamento de royalties por uso de marca, a empresa com sede
no pais n&o esta sujeito a limite de dedutibilidade nem a registro
do contrato respectivo no INPI. Revogacao do art. 74 da Lei 3.470,
de 1954, pelo art. 71 da Lei 4.506/64. Precedentes da corte. [...]
(Apelacdo em Mandado de Seguranga n.° 109.899/SP, Rel. Min.
Sebastido Reis, 5.2 Turma, DJ 16.6.1988)."!

No entanto, quando a questao parecia estar resolvida, o Supremo Tribu-
nal Federal se pronunciou expressando posicionamento diverso do que vinha sen-
do manifestado pelo Tribunal Federal de Recursos, ao considerar que o artigo 74
da Lei 3.470/1958 encontrava-se vigente e suas limitagdes aplicavam-se para pa-

gamentos de royalties feitos a partes brasileiras e a partes estrangeiras. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINARIO. IMPOSTO DE RENDA.
“ROYALTIES”. DEDUCOES POR PESSOAS JURIDICAS
DOMICILIADAS NO BRASIL, EM MONTANTE SUPERIOR AO
LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 74, DA LEI N. 3.470, DE 1958.
LEl N. 4.506, DE 30.12.1964, ART. 71 E SEU PARAGRAFO
UNICO. R.I.R. DE 1966, ARTS. 232, 233 E 234. A Lei n. 4.506/1964,
embora haja estabelecido modificacbes, no que concerne a

21 No mesmo sentido existem os seguintes julgados do Tribunal Federal de Recursos: Apelacao
Civel n.° 68.411/RJ, 4.2 Turma, Rel. Min. Carlos Mario Velloso, DJ 13.5.1982; Apelacao Civel
n.° 59.884/SP, 5.2 Turma, Rel. Min. Sebastido Reis, DJ 13.10.1983; e Remessa Ex-Officio n.°
146.381/SP, 4.2 Turma, Rel. Min. Armando Rolemberg, DJ 18.4.1989.
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dedutibilidade de despesas como “royalties”, ndo revogou o art.
74, da Lei n. 3.470/1958. R.I.R. de 1966, arts. 174 e 175. Acérdao
que negou vigéncia ao art. 74, da Lei n. 3.470/1958, devidamente
prequestionado, e ao art. 175, do RIR de 1966. Recurso
extraordinario conhecido e provido, para restabelecer a sentenga
(Recurso Extraordinario n.° 104.368/SP, Rel. Min. Néri da Silveira,
1.2 Turma, DJ 28.2.1992).

No referido julgamento decidiu-se que a limitagdo de 5% deveria ser
aplicada tanto para os contratos firmados com licenciador residente no exterior
quanto para os contratos firmados entre partes estabelecidas no Brasil. Apesar de
a decisao nao ter se pronunciado sobre a necessidade de averbacao dos contratos
de licenga de uso no INPI, pelo fato de o artigo 74 da Lei 3.470/1958 ter sido consi-
derado vigente, é de se concluir pela sua aplicacédo também para o beneficiario dos

royalties situado no Brasil.

De acordo com a posi¢ado manifestada no julgamento do Recurso Ex-
traordinario n.° 104.368/SP, o Supremo Tribunal Federal considerou que o enten-
dimento de que a Lei 4.131/1962 teria revogado o artigo 74 da Lei 3.470/1958 néao
deve ser acolhido, pois a nova norma teve por escopo, apenas, regular o controle
do capital estrangeiro e de remessas para o exterior, “ndo devendo, assim, 0 seu
siléncio, a respeito dos pagamentos a domiciliados no Brasil ter o significado pre-
tendido pela suplicante”, qual seja o do que seu ambito de abrangéncia se restringe

as operagoes envolvendo beneficiarios estrangeiros.

Curiosamente, o Tribunal Federal de Recursos, ao apreciar a matéria,
ja havia se posicionado de maneira diametralmente contraria. Por ocasido do jul-
gamento da Apelacéo Civel n.° 59.884/SP, ponderou que “a L-4506/64 nao era lei
especial que tivesse em mira a disciplina de capital estrangeiro e de remessas para

o exterior, mas de ordem geral sobre o imposto de renda, tal como a L-3470/1958”.

E, prosseguindo com a analise, esse tribunal ainda examinou o “siléncio”

do legislador, ndo em relacdo a Lei 4.131/1962, mas no tocante a Lei 4.506/1964. A
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esse respeito concluiu que, se o legislador “se silenciou sobre os royalties pagos a
domiciliados no pais, foi para admitir dedugao da despesa respectiva, independen-

temente das restricoes, postas para os pagamentos a residentes no estrangeiro”.

Essa linha de raciocinio, mais adiante, ainda foi reforcada pelo Tribunal
Federal de Recursos sob a assertiva de “[...] o siléncio do legislador [relativamente
a Lei 3.470/1958] valer como uma opg¢ao no sentido de excluir de suas cogitagdes
0 pagamento de royalties a beneficiarios residentes no territério nacional, como

ocorre na espécie”.

A despeito da analise feita pelos tribunais sobre o “siléncio” do legislador,
que em virtude da auséncia de elementos que permitam uma interpretacéo consis-
tente pouco contribui para a solugcéo da questado, mesmo porque comporta interpre-
tacdes tanto no sentido da revogacao do artigo 74 da Lei 3.470/1958 quanto no da
sua vigéncia, a analise da matéria deve se focar em outros fatores que podem, de

fato, contribuir em prol de uma ou de outra concluséo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinario
n.° 104.368/SP, justificou o entendimento de que as Leis 4.131/1962 e 4.506/1964
nao revogaram o artigo 74 da Lei 3.470/1958, por considerar que tais normativos,
em verdade, “dispuseram, de explicito, quanto a dedutibilidade de ‘royalties’, pagos
a beneficiarios domiciliados no exterior”. Ou seja, para o tribunal, as normas que
sucederam a Lei 3.470/1958 em matéria de royalties somente vieram a clarear algo

que ja constava da proépria legislagao fiscal.

A Lei 3.470/1958, bem como as Leis 4.131/1962 e 4.506/1964, que |Ihe
sucederam, foram criadas com o objetivo de impedir a remessa de lucros por so-
ciedades controladas no Brasil para suas controladoras no exterior sob a forma de
royalties. Buscou-se, com tal medida, evitar o pagamento de royalties em niveis

exagerados, ou mesmo a remuneracgao de patentes que ja se encontravam no do-
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minio publico, entre outras situagdes, a fim de reduzir o lucro das empresas brasi-

leiras e, consequentemente, o IRPJ a pagar.

Enfim, a criacdo das Leis 3.470/1958, 4.131/1962 e 4.506/1964 foi moti-
vada pelo combate a evasao de divisas e o controle das remessas de lucros para o
exterior. Dessa forma, resta claro que, apesar de a Lei 3.470/1958 ser genérica, a
intencdo do legislador ao editar essa lei e as leis que a sucederam foi a de controlar

o fluxo de recursos para o exterior.

Assim, as restrigdes criadas sempre tiveram por objetivo combater a
evasao fiscal praticada por filiais e subsidiarias de empresas estrangeiras, € néo
de limitar a dedutibilidade dos royalties pagos a beneficiario residente no Brasil.
Tratando-se de empresas domiciliadas no Brasil, ndo ha o risco de evaséao de di-
visas porque “os valores descontados na pessoa juridica pagadora dos ‘Royalties’
seriam simetricamente registrados como receitas a influir na apuragao do resultado

do beneficiario dos referidos pagamentos”.'?2

Se tanto a fonte pagadora quanto o beneficiario encontram-se estabe-
lecidos no Pais, 0 que € despesa para um representa receita para o outro, néo

havendo prejuizo ao erario publico.

Ademais, ao se aplicar o limite de dedugao para beneficiario residente
no Brasil, incorre-se na repudiada pratica do bis in idem, visto que a mesma renda
seria tributada duas vezes: uma na pessoa do pagador dos royalties e outra na

pessoa do beneficiario.

Pelo exposto, nota-se que a decisao proferida pelo Supremo Tribu-

nal Federal, ao aplicar indistintamente as restrigdes previstas no artigo 74 da Lei

22 Cf. Eros Santos Carrilho. Royalties — Contratos relativos a patentes, assisténcia técnica, trans-
feréncia de tecnologia e marcas — Beneficiario com domicilio ou sede no Brasil — Inexisténcia
de limites a dedutibilidade e desnecessidade de averbacao no INPI. Resenha Tributaria, Sao
Paulo, n. 7, p. 178, 1987.
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3.470/1958 para o pagamento de royalties a beneficiarios sediados no exterior € no

Brasil, ndo foi acertada.

Outro aspecto que merece destaque € que a deciséo proferida pelo Su-
premo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinario n.° 104.368/SP, foi
tomada por apenas trés'> dos onze Ministros integrantes desse Tribunal; e, ainda,
aconteceu em 17.6.1988, poucos meses antes da promulgacao da nova Constitui-
¢ao Federal, ocorrida em 5.10.1988, que restringiu a competéncia dessa Corte a

questdes constitucionais.

Com isso, o que se pretende deixar é claro é que a posi¢ao firmada pelo
Supremo Tribunal Federal sobre a validade do artigo 74 da Lei 3.470/1958 néao re-

flete a posigdo majoritaria do Tribunal, e foi tomada “no apagar das luzes”.

Ademais, diante da mudanca de competéncia do Supremo Tribunal Fe-
deral, o acordao tornou-se uma decisao isolada, e essa questao nao devera ser por
ele novamente reexaminada, na medida em que envolve matéria eminentemente
infraconstitucional, cuja competéncia, de acordo com a atual Constituicdo Federal,

€ do Superior Tribunal de Justica.

E bem verdade que o Superior Tribunal de Justica, que atualmente é a
autoridade maxima para decidir sobre questdes infraconstitucionais, em algumas
ocasides'? ja analisou a matéria manifestando-se pela vigéncia do artigo 74 da Lei
3.470/1958 e sobre a aplicagcédo das restricdes por ele previstas para os royalties

remetidos para o exterior.

23 Na ata do julgamento consta que dos integrantes da 1.2 Turma do Supremo Tribunal Federal,
entdo composta pelos Ministros Moreira Alves, Néri da Silveira, Octavio Gallotti, Oscar Corréa
e Sydney Sanches, os dois ultimos ndo estiveram presentes a sessao.

24 Recurso Especial n.° 204.696/RJ, Rel. Min. Joao Otavio de Noronha, 2.2 Turma, DJ 22.8.2005;
Recurso Especial n.° 260.513/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2.2 Turma, DJ 24.10.2005; e Recurso
Especial n.° 378.575/RS, Rel. Min. Jodo Otavio de Noronha, 2.2 Turma, DJ 29.3.2006.
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No entanto, se analisados os precedentes do Superior Tribunal de Justi-
¢a sobre a matéria, que ainda sao poucos e se limitam a reiterar os fundamentos da
decisao proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordi-
nario n.° 104.368/SP, o que se nota € que todos eles foram proferidos pela Segunda
Turma, ndao havendo, até o momento, posi¢cao firmada pela Primeira Turma ou pela
Primeira Sec¢é&o, 6rgéao responsavel pela uniformizagéo da jurisprudéncia do Tribu-

nal, tratando-se de matéria tributaria.

Desse modo, o que se nota das decisdes proferidas pelos tribunais na-
cionais, em especial as Cortes Superiores, € que, apesar de no Judiciario existir
uma inclinagao da jurisprudéncia pela nao revogagao do artigo 74 da Lei 3.470/1958
(com a qual nao concordamos), e a matéria versar sobre direito positivado ha

anos,'?® até o momento nado houve a apreciacéo definitiva da controvérsia.

E o mesmo acontece na esfera administrativa. Nessa instancia, inicial-
mente os 6rgaos de decisao se pronunciaram pela revogacgao do artigo 74 da Lei
3.470/1958, chegando até mesmo a ser proferido nesse sentido o Acérdao n.°
CSRF/01-04.046, de 22.10.2002, da Camara Superior de Recursos Fiscais, 6rgao
do Ministério da Fazenda responsavel pela uniformizagéo da jurisprudéncia admi-
nistrativa fiscal em matéria federal. Todavia, em 10.9.2007, por ocasido do julga-
mento do Acordao n.° CSRF/01-05.700, o mesmo 6rgao julgador reformou o posi-
cionamento anterior, manifestando-se pela vigéncia artigo 74 da Lei 3.470/1958,

em razao da posi¢ao que vem sendo adotada pelo Judiciario.

25 Apesar de as discussdes sobre a validade do artigo 54 da Lei 3.470/1958 serem antigas, a sua
chegada tardia aos tribunais do Pais e a inexisténcia de posicao definitiva sobre o tema até os
dias de hoje, em muito se deve ao fato de as empresas brasileiras terem permanecido por muito
tempo atrasadas em relagao ao estagio tecnoldgico de desenvolvimento das empresas estran-
geiras, o que fez com que os contratos envolvendo o uso de marcas, patentes e outros bens
da Propriedade Industrial, em sua maioria, fossem firmados com beneficiarios no exterior. No
entanto, com a modernizagao do parque industrial brasileiro e o fortalecimento das empresas
nacionais, a tendéncia € de aumento das exportacdes de intangiveis, o que deve fazer com que
a questao ganhe forga novamente e volte a ser objeto de analise do Judiciario.
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O relator do Acérdao n.° CSRF/01-05.700 expressamente afirma em seu
voto que, “até que o STJ modifique o entendimento até aqui mantido por sua 2.2
Turma, deve a Camara Superior de Recursos Fiscais seguir-lhe os passos”. Por-
tanto, observa-se que na esfera administrativa a discussao sobre a validade dos
limites impostos pelo artigo 74 da Lei 3.470/1958 encontra-se vinculada a posi¢ao
que vier a ser definitivamente assumida pelo Poder Judiciario, o que, como dito,

ainda nao ocorreu.

10.3.7 As condigbes a dedutibilidade aplicaveis aos contratos firmados entre partes
brasileiras e beneficiario no exterior

Diante da evolugéo legislativa tracada em relagdo a matéria da dedu-
tibilidade dos royalties e a analise contextualizada dos normativos que regulam o
assunto, constata-se que, tratando-se de contrato de licenca de uso de marca ou
de patente firmado entre partes brasileiras, salvo na hipétese prevista no artigo
353, inciso |, do RIR/1999, a dedugao das quantias pagas a titulo de royalties esta
condicionada, tdo somente, ao cumprimento da regra geral de dedutibilidade, isto
€, a demonstragcao de necessidade, normalidade e usualidade da despesa para a

manutencgao da fonte produtora do rendimento.

Eventual questionamento a dedugdo das quantias pagas a titulo de
royalties em razao (i) do limite de dedugdo de 5% da receita liquida do produto
fabricado ou vendido, (ii) da exigéncia de averbagao do contrato de licenga de uso
no INPI e (iii) da necessidade de registro do contrato de licenga de uso no Bacen
nao sao aplicaveis quando ambas as partes contratantes estiverem estabelecidas

no Brasil, pois nao existe lei prevendo determinagao nesse sentido.

No Brasil consagrou-se o principio da legalidade, especialmente em ma-
téria tributaria, de modo que ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo

se nédo em virtude de lei. Desse modo, a existéncia de normas secundarias que
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imponham condi¢des a dedutibilidade das quantias pagas a titulo de royalties entre

partes brasileiras ndo implica qualquer obice a sua dedugéo pelo contribuinte.

Nos negécios celebrados com parte estrangeira (licenciador estrangei-
ro e licenciado brasileiro) a dedugao dos royalties também se encontra condiciona-
da ao cumprimento das regras gerais de dedutibilidade e as excegdes legalmente
previstas tendentes a combater a evasao de divisas. Todavia, nos pagamentos a
beneficiario domiciliado no exterior a lei exige adicionalmente: (i) o respeito ao limi-
te maximo de deducao de 5% da receita liquida das vendas do produto fabricado ou
vendido; (ii) a averbagao do contrato de licenga no INPI; e (iii) o seu registro perante

o Bacen.

Apesar de os trés requisitos adicionais exigidos para os contratos inter-
nacionais estarem previstos em lei (Leis 4.131/1962 e 4.506/1964, com as altera-
¢des do DL 1.730/1979 e da Lei 8.383/1991), entendemos que tais condigbes néo

sdo aplicaveis aos contratos em que o beneficiario é parte estrangeira.

Conforme exaustivamente colocado, a Constituicdo Federal, ao tratar
do IR, impds somente uma condigao a cobranga do imposto: a existéncia de um
incremento patrimonial ja disponivel ao contribuinte. Nenhuma outra restricdo foi
prevista no texto constitucional, como a limitagdo do percentual a ser deduzido e
o registro do contrato de licenga de uso no INPI ou no Bacen. Sendo assim, se o
constituinte ndo impos tais condigdes, nao poderia o legislador infraconstitucional

fazé-lo.

E, para que reste caracterizada a existéncia de acréscimo patrimonial,
repita-se, unica exigéncia feita pela Constituicdo Federal, € necessario que, em
um determinado periodo de tempo, apds contrapostas todas as receitas e todas as

despesas necessarias, seja apurado um resultado positivo.
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A Constituicdo Federal ndo restringiu a qualidade ou a quantidade das
despesas que devem ser abatidas dos resultados positivos obtidos no periodo.

Sendo necessaria a despesa a obteng¢ao do rendimento, ela é dedutivel.

Admitir que isso possa ocorrer € 0 mesmo que admitir que o conceito de
renda nao € pressuposto pela Constituicao Federal e que a sua definicdo esta ao
livre talante do legislador infraconstitucional. Toda vez que o legislador infraconsti-
tucional cria um impedimento a dedutibilidade de despesa necessaria a obtengao
do rendimento ou a manutencao da sua fonte produtora, tributa-se patriménio, e
nao renda, em patente afronta ao disposto no artigo 153, inciso lll, da Constituicao

Federal.

A inconstitucionalidade das previsdes legais que restringem a dedutibili-
dade dos gastos com royalties também é corroborada por José Artur Lima Gongal-

ves e Marcio Severo Marques.'?® Confira-se:

A medida da dedutibilidade de uma despesa necessaria ou util a
percepcao do rendimento ndo pode ocasionar a tributagdo, por
meio do imposto sobre a renda, de algo que nao seja renda. Ha
contornos constitucionais minimos que precisam ser respeitados.
A legislacao federal deve guardar irrestrito respeito aos limites do
conceito constitucionalmente pressuposto de renda, sob pena de
incorrer em irremediavel inconstitucionalidade.

[...] os dispéndios com royalties ndo estdo a disposicdo da
legislagdo infraconstitucional (muito menos a mercé de atos
normativos administrativos, infralegais, como a Portaria n.° 436/58),
condicionando-se apenas a sua caracterizagdo como necessarias
ou uteis a percepgéo de seus rendimentos.

[..]

E — repita-se — nem se cogite de vincular o reconhecimento da
dedutibilidade das despesas em questdo a uma disposicdo legal
— ou infralelgal — prévia, pela simples razdo de que o direito a
dedutibilidade dessas despesas diz respeito diretamente ao
conceito de renda, que é constitucional, sé podendo ser analisado
e pesquisado a partir das normas e da sistematica constitucional.
O fundamento juridico geral do direito a dedutibilidade das

26 A tributagao dos sistemas de franquia na esfera federal. In: Maria Helena Diniz (Coord.). Atua-
lidades juridicas. Sao Paulo: Saraiva, 1999. p. 173-208.
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despesas necessarias ou Uteis a percepg¢ao dos rendimentos é,
portanto, o préprio conceito constitucionalmente pressuposto de
renda.

Portanto, consideramos que nos contratos de licenca de uso de marca
ou de patente em que o beneficiario do pagamento dos royalties for pessoa domi-
ciliada no exterior, além da observancia dos casos excepcionais previstos no artigo
26 da Lei 12.249/2010 e no artigo 353, incisos | e lll, alinea a, do RIR/1999, é ne-
cessario, somente, atender as regras gerais de dedutibilidade, demonstrando-se a
necessidade, a normalidade e a utilidade da despesa incorrida para a geragéo do
rendimento ou a manutencao da sua fonte de producgao. Limites encontrados na
legislagao infraconstitucional ou em normas secundarias, sem amparo na Cons-
tituicdo Federal, ndo sao validos, e sua eventual aplicagcdo mostra-se totalmente

inadequada.
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1
AS IMPROPRIEDADES DA PORTARIA 436/1958

11.1 Arevogacgao da Portaria 436/1958

A dedutibilidade dos royalties pagos pelo uso de marcas e de patentes
foi inicialmente regulada pela Lei 3.470/1958. Conforme mencionado anteriormen-
te, essa lei instituiu limites e condi¢gdes a dedugao dos valores pagos a titulo de
royalties, entre os quais vale destacar o limite maximo de dedugao de 5% da receita
bruta do produto fabricado ou vendido, e a necessidade de averbagao dos contra-
tos de licenca de uso perante o INPI. Ainda que, como visto, a legitimidade dessas
restricbes seja bastante questionavel, se ignorada essa questédo, o que se observa
€ que a Portaria 436/1958, responsavel pela regulamentacdo da Lei 3.470/1958,
contém uma série de outros vicios que impedem sua regular aplicagdo, como se

vera a seguir.

A Lei 3.470/1958 nao fez qualquer restricado sobre seu campo de abran-
géncia, de modo que suas previsdes eram aplicaveis tanto sobre contratos firma-
dos por brasileiro com licenciador estrangeiro quanto aos contratos firmados entre

partes brasileiras.

No entanto, com advento das Leis 4.131/1962 e 4.506/1964, que regu-
laram integralmente a matéria e restringiram a aplicagcéo dos limites e condi¢des a
dedutibilidade das quantias pagas a titulo de royalties somente para os contratos
celebrados por brasileiros com beneficiarios situados no exterior, a Lei 3.470/1958

acabou sendo tacitamente revogada.

A Portaria 436/1958 foi editada com o fim especifico de regulamentar

a Lei 3.470/1958, estabelecendo coeficientes percentuais maximos para as de-
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dugdes, conforme os tipos de producéo, atividade e grau de essencialidade. Em
outras palavras, a Portaria 436/1958 possuia como fundamento de validade a Lei

3.470/1958.

Ocorre que, se a base legal da Portaria 436/1958 era a Lei 3.470/1958,
uma vez revogada essa lei, como consequéncia imediata, a portaria também acaba
por ser revogada, ainda que tacitamente, na medida em que a sua vigéncia e a sua

validade estao diretamente relacionadas a vigéncia e a validade da Lei 3.470/1958.

No sistema juridico brasileiro, a revogagao de uma lei alcanca os atos
que dela desbordam. No caso, a Portaria 436/1958 é plenamente vinculada a Lei
3.470/1958, da qual extrai a precisa delimitacdo do seu conteudo. Sendo assim, re-
vogada a lei, o ato executivo a ela atrelado perde sua razdo de existir, ndo fazendo

nenhum sentido crer na sua vigéncia.

Tampouco as Portarias do Ministério da Fazenda n.°s 113, de 25.5.1959
(“Portaria 113/1959”), 314, de 25.11.1970 (“Portaria 314/1970”), 60, de 1.°.2.1994
(“Portaria 60/1994”), que introduziram alteracbes na Portaria 436/1958, tiveram o
condéao de convalida-la. Primeiro, porque introduziram alteragdes pontuais, incluin-
do novas atividades na relagao daquelas que se encontravam sujeitas as limitagdes
de dedutibilidade, que em nada contribuiam para sua fundamentagédo. Segundo,
pelo fato de um ato executivo nao ter competéncia para servir de embasamento
legal para outro ato executivo, o que sé € permitido a lei. E, em terceiro lugar, em
razao de as Portarias 314/1970 e 60/1994 ndo poderem ser aplicadas retroativa-

mente, com o fim de convalidar ato pretérito ja revogado.

Ainda no tocante a revogacéo da Portaria 436/1958, existe outro ponto

que merece ser analisado. O artigo 25, inciso |, do Ato das Disposi¢des Constitucio-
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nais Transitorias estabeleceu que, apos 180 dias da promulgacao da Constituicao
Federal de 1988, ficam revogados todos os dispositivos legais que atribuam ou

deleguem a 6rgao do Poder Executivo competéncia relativa a agdo normativa.

Com base nesse dispositivo existem aqueles' que defendem que o
artigo 74 da Lei 3.470/1958, por delegar ao Ministério da Fazenda competéncia
para fixar os coeficientes percentuais maximos para a deducido de despesas com
royalties, teria sido revogado. Nessa linha, se a delegagcdo de competéncia havia
sido revogada pelo artigo 25, inciso |, do Ato das Disposi¢des Constitucionais Tran-
sitorias, a Portaria 436/1958, na condicdo de ato acessério a lei, também estaria

revogada.

Assim, para os partidarios dessa corrente, a aplicacao de percentuais
inferiores a 5% para a deducg&o de despesas com royalties, nos moldes estabeleci-
dos pela Portaria 436/1958, implicaria a majoragao de tributo sem base em lei, em
afronta ao principio da estrita legalidade, previsto no artigo 150, inciso |, da Cons-

tituicdo Federal.

Com a devida vénia, a nosso ver, esse entendimento ndo se mostra ade-
quado. O que se observa da leitura do artigo 25 do Ato das Disposi¢des Constitu-
cionais Transitorias é que, a partir 5.4.1989, ndo era mais possivel baixar qualquer
ato normativo com fundamento em dispositivo legal que atribuisse ou delegasse a
orgao do Poder Executivo competéncia que, nos termos da Constituicado Federal de

1988, passava a ser de atribuigdo do Congresso Nacional.

Da leitura de tal dispositivo observa-se a preocupac¢ao do legislador
constituinte em ndo mais deixar nas maos do Poder Executivo a regulamentagéo

de matérias que sejam relevantes para a democracia. Tal preocupacao € motivada

27 Nesse sentido estdo Hiromi Higushi, Fabio Hiroshi Higushi e Celso Hiroyuki Higushi. Imposto
de renda das empresas: interpretacao e pratica. 35. ed. Sdo Paulo: IR Publicacées, 2010. p.
366-367.



144

pelos tempos da ditadura, quando o Brasil era governado por militares e, frequen-
temente, os cidadaos se deparavam com transgressoes a direitos e garantias fun-

damentais, cometidas por meio de atos executivos.

Sendo assim, pretendeu o legislador constituinte preservar os valores
que julgava mais relevantes sob a tutela da lei. Com isso, por meio do artigo 25 do
Ato das Disposigdes Constitucionais Transitorias, tornou imprescindivel a edi¢ao de
lei (stricto sensu), com obediéncia ao processo legislativo constitucional, para regu-
lar matérias que, a partir do advento da Constituicao Federal de 1988, se tornaram

de competéncia do Congresso Nacional.

Dessa forma, parece-nos que a melhor interpretacéo a ser dada ao ar-
tigo 25, inciso |, do Ato das Disposigdes Constitucionais Transitorias ndo € no sen-
tido de o referido dispositivo ter eliminado do ordenamento juridico todos os textos
elaborados antes da sua entrada em vigor, com base na delegac¢ao de competéncia
legislativa ao Poder Executivo. Mas, sim, que a revogagao se operou de modo a
impedir que novos atos normativos, sob o pretexto da antiga delegagao de compe-
téncia, fossem editados apds 5.4.1989, quando ja vigorava a Constituicdo Federal

de 1988.

A mens constitutionis foi impedir que as matérias reconhecidas pelo novo
Diploma como proprias de lei e insuscetiveis de delegagédo fossem novamente dis-
ciplinadas por meio de ato executivo. As normas ja editadas, e que se encontravam
de acordo com o conteudo material da Constituicdo Federal de 1988, foram devi-

damente recepcionadas.

No caso, o que se observa € que a inaplicabilidade da Portaria 436/1958
nao ocorre em razao da previsdo contida no artigo 25, inciso |, do Ato das Dispo-
sicdes Constitucionais Transitorias que, tendo por base as consideracoes feitas
acima, nao revogou tal ato executivo, uma vez que foi editado na vigéncia de Cons-

tituicao Federal que admitia a delegagcao de competéncia. A inaplicabilidade da Por-
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taria 436/1958 se deve ao fato de o seu fundamento de validade, o artigo 74 da Lei
3.470/1958, ter sido tacitamente revogado pelos artigos 12 da Lei 4.131/1962 e 71
da Lei 4.506/1964, o que fez com que perdesse o0 seu objeto, qual seja regulamen-

tar a Lei 3.470/1958.

Portanto, tendo em vista que a Portaria 436/1958 nao se encontra mais
vigente — se admitidas restricbes em relagcdo aos gastos necessarios, normais e
usuais a geragao da renda ou a manutencao da sua fonte de produgéo, o que, a
nosso ver, € inconstitucional —, deve prevalecer para todas as atividades o percen-
tual genérico de 5% fixado pelo artigo 12 da Lei 4.131/1962, para fins de dedutibili-

dade dos royalties pagos pela exploragao de patentes e de marcas.

A determinagao de novos coeficientes percentuais maximos para a de-
ducao de tais despesas, de acordo com os tipos de producéo ou atividades, e o
seu grau de essencialidade, sé ocorrera validamente — se ignorada a violagéao ao
conceito constitucional de renda que tal medida impde — mediante a edi¢ao de novo
ato executivo que tenha por fundamento legal o artigo 12 da Lei 4.131/1962, ainda

em vigor.

11.2 A falta de revisao periédica dos coeficientes percentuais admitidos para
as deducgoes

Outra impropriedade constante da Portaria 436/1958 decorre da previ-
sdo contida no artigo 74, § 1.°, da Lei 3.470/1958, reeditado pelo artigo 12, § 1.°,
da Lei 4.131/1962. Segundo os referidos dispositivos, os coeficientes percentuais
admitidos para as dedugdes de valores pagos a titulo de royalties pela exploragéo
de patentes e marcas “serao estabelecidos e revistos periodicamente mediante ato

do Ministro da Fazenda”.
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Todavia, no caso dos royalties, os coeficientes percentuais de dedutibili-
dade foram estabelecidos em 28.11.1958, pela Portaria 436/1958, e, desde entéo,
jamais foram revisados pelo Poder Executivo. As Portarias 113/1959, 314/1970 e
60/1994, que introduziram modificagdes no texto da Portaria 436/1958, se restrin-
giram a incluir novas atividades entre aquelas cujos royalties estavam sujeitos aos
limites de dedutibilidade. Em momento algum, tais normativos revisaram os coefi-

cientes percentuais de dedutibilidade, que permanecem inalterados.

O artigo 87, paragrafo unico, inciso Il, da Constituicdo Federal prevé
que compete ao Ministro de Estado “expedir instru¢cdes para a execucgao das leis”.
Ou seja, compete ao Poder Executivo promulgar atos administrativos destinados

a prover situagdes gerais ou individuais, abstratamente previstas pela legislagao.

Assim, se ja é atribuicdo ordinaria do Executivo editar atos regulamen-
tares com o fim de explicar a lei e facilitar a sua execucéao, aclarando seus manda-
mentos e orientando sobre a sua aplicagédo, nos casos em que o legislador mani-
festa expressamente a necessidade de edi¢cdo de normativo dessa natureza, tal ato

ganha relevancia, tornando-se, verdadeiramente, imprescindivel.

A despeito da necessidade latente pela edicéo de atos executivos peri-
odicos para tratar da matéria, isso ndo ocorreu. Passados mais de cinquenta anos
desde a edicao da Portaria 436/1958, nada foi feito, apesar de existir expressa de-
terminacao nos artigos 74, § 1.°, da Lei 3.470/1958 e 12, § 1.°, da Lei 4.131/1962,

para que os coeficientes de dedutibilidade fossem revisados regularmente.

O Poder Executivo, devendo zelar pelo fiel cumprimento de previsao
legal, assim n&o procedeu. Desse modo, tornou-se inaplicavel a Portaria 436/1958,
mesmo porque os percentuais de dedutibilidade dos royalties estabelecidos para
as atividades por ela enumerados encontram-se extremamente defasados, haven-
do a necessidade iminente de repensar tais limites a fim de, se nao elimina-los, ao

menos adequa-los as atuais condi¢gdes de mercado.
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Os reduzidos percentuais de dedutibilidade constantes da Portaria
436/1958 claramente nao incentivam o investimento no Brasil por empresas multi-
nacionais, bem como representam um desestimulo aos residentes no Brasil a obte-
rem o direito de uso de marcas ou de patentes estrangeiras, que contribuem para
a modernizagao dos patios industriais brasileiros, estimulando a competitividade no

mercado nacional.

Portanto, tendo em vista que a Portaria 436/1958 ndo cumpre a determi-
nacgéao contida nos artigos 74, § 1.°, da Lei 3.470/1958 e 12, § 1.°, da Lei 4.131/1962,
que impdem a revisao periodica dos coeficientes de dedutibilidade; ndo atende ao
reclamo previsto no artigo 87, paragrafo unico, inciso Il, da Constituicado Federal,
que determina que os atos executivos devem garantir o fiel cumprimento do dis-
posto em lei; tampouco se adéqua ao contexto econémico atual no qual o Pais se
encontra inserido, tal ato executivo € inconstitucional e ilegal, ndo podendo ser

aplicado.

Assim, se por absurdo nao reconhecida a dedutibilidade de todas as
despesas necessarias, normais e usuais a obtencao do rendimento, em atencao
ao conceito constitucional de renda, ao menos deve prevalecer o limite maximo de
5% previsto no artigo 12, caput, da Lei 4.131/1962, diante da inaplicabilidade da
Portaria 436/1958.

11.3 O coeficiente de dedutibilidade e os limites a sua aplicagao

11.3.1 A interpretagéo sistematica da Portaria 436/1958

O artigo 74 da Lei 3.470/1958 estabeleceu para fins de determinagao

do lucro real que podiam ser deduzidas as quantias pagas a titulo de royalties até
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o limite maximo de 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido. Essa
previsao foi reiterada pelo artigo 12 da Lei 4.131/1962 que, posteriormente, teve a
sua redacéao alterada pelo artigo 6.° do DL 1.730/1979, de modo que, atualmente,
se impde para fins de dedutibilidade de royalties, “o limite maximo de 5% da receita

liquida das vendas do produto fabricado ou vendido”."?®

O que se observa, assim, € o que legislador, ao tratar dos limites de
dedutibilidade, restringiu-se a fixar um teto maximo de 5% por produto que o con-
tribuinte ndo poderia ultrapassar, sob pena de ter glosadas as despesas deduzidas

acima desse limite legal.

A Portaria 436/1958, ao regulamentar a matéria, estabeleceu que os
royalties pagos em decorréncia do uso de patentes poderiam ser deduzidos da
base de calculo do IRPJ na condicdo de despesas: até o limite de 5%, tratando-se
de atividade relacionada a industria de base; e em percentuais que variam de 1%
a 4%, quando as atividades estiverem relacionadas a industria de transformacéo.
No tocante aos royalties pagos pela utilizagao de marca, o limite de dedutibilidade

seria de 1%.

Todavia, ao contrario do que se observa nos artigos 74 da Lei 3.470/1958,
12 da Lei 4.131/1962 e 6.° do DL 1.730/1979, que trataram de estabelecer que
o limite maximo para fins de dedutibilidade era de 5% por produto, a Portaria
436/1958, ao fixar os coeficientes percentuais de deducao, foi omissa em relagao

a essa questao.

Diante da omissao cometida pela Portaria 436/1958, passou-se a ques-
tionar se nas situagdes em que a fonte pagadora brasileira remete ao exterior, pela
exploracdo de um bem, royalties de diferentes origens, se os limites impostos a

cada marca ou a cada patente poderiam ser cumulados até se alcangar o teto de

28 Destaques nossos.
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5%; ou entéo se o limite previsto na portaria refere-se a uma Unica marca ou paten-

te, ainda que o seu percentual individual ndo atinja o limite legal de 5%.

Sobre essa questao existe posicionamento do fisco,'?® no qual foi mani-
festado o entendimento de que na apuragao da base de calculo do IRPJ os percen-
tuais estabelecidos pela Portaria 436/1958 para limitar a dedutibilidade das quan-
tias devidas a titulo de royalties devem ser considerados por marca ou patente e

nao podem ser somados.

Ou seja, para o fisco, se empresa brasileira remeter royalties para o
exterior em decorréncia da utilizacdo de, por exemplo, uma marca e uma patente
de invencgao, sobre um mesmo produto, ainda que os percentuais individuais de
dedutibilidade somados nao ultrapassem 5%, ela ndo podera considera-los global-
mente. Tendo em vista que a marca e a patente dizem respeito a um unico produto,
a empresa no Brasil devera optar por deduzir na apuragao do lucro real os royalties
pagos para o exterior de acordo com o limite de dedugao previsto para a marca, ou

conforme o limite previsto para a patente, sem poder aplica-los em conjunto.

Ocorre que, se feita uma interpretacao sistematica dos artigos 74 da Lei
3.470/1958, 12 da Lei 4.131/1962 e 6.° do DL 1.730/1979, nota-se que a legislagao
sempre fez referéncia ao limite de dedutibilidade como algo a ser considerado em
relacdo ao produto, e ndo isoladamente. Nas citadas leis ndo ha qualquer refe-
réncia no sentido de que a aplicagao do limite de dedugdo menor do que 5% para
pagamentos decorrentes de marcas ou de patentes impeca a dedugao de outros
valores pagos a esse titulo sobre um mesmo produto, até que se atinja o percentual

maximo de dedugéo de 5%.

A corroborar esse entendimento esta o Parecer Normativo do Coorde-

nador do Sistema de Tributagdo n.° 117, de 26.9.1975 (“PN 117/1975”), que apesar

29 Deciséo n.° 283, de 30.11.2000, proferida pela Superintendéncia Regional da Receita Federal
do Brasil da 8.2 Regido Fiscal em processo de consulta.
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de nao tratar exatamente de situagdo envolvendo o pagamento de royalties de
diferentes naturezas, mas de questao relacionada ao pagamento de royalties e de
despesas de assisténcia decorrentes do mesmo produto, deixou transparecer posi-

cao favoravel a aqui defendida.

Segundo o referido parecer, como o artigo 12 da Lei 4.131/1962 empre-
ga a palavra “somas” quando se refere as “somas das quantias devidas a titulo de

”m

‘royalties’”” deveria ser afastada qualquer “interpretacao tendente a admitir a utiliza-
¢ao dos coeficientes percentuais fixados, uma vez quanto a ‘royalties’ e outra vez

quanto a despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante”.

O conceito de soma pressupde a possibilidade da deducéo de royalties
pelo uso de tantas marcas ou patentes quantas forem licenciadas e utilizadas pelo

contribuinte em um mesmo produto, que fica limitado, obviamente, ao teto de 5%.

O limite de 5%, frise-se, diz respeito ao maximo dedutivel como custo
ou despesa operacional, considerados globalmente os gastos tanto com royalties
quanto com despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou seme-
lhante. E isso fica claro da leitura do PN 117/1975, que coloca que a mens legis
€ evitar que a aplicacdo de um percentual de dedutibilidade para os royalties e de
outro para as despesas com assisténcia atinja um total superior ao limite maximo

de 5% fixado em lei.

Portanto, os limites de deducgao previstos na Portaria 436/1958 devem
ser aplicados, em relagcdo a um mesmo produto, independentemente de quantas
marcas ou patentes sejam utilizadas, desde que a soma dos limites de dedutibilida-

de de cada item n&o supere o teto legal de 5%."%

180 Partilha desse entendimento Denis Borges Barbosa que, depois de analisar o PN 117/1975,
conclui “que como tanto a Lei 4.131/62 como a Lei de 1958 se referem as ‘somas das quantias
devidas’, o limite é relativo ao produto, ndo obstante a cumulagao de varias patentes, marcas
ou assisténcia técnica” (Tributagdo da propriedade industrial e do comércio de tecnologia. Sao
Paulo: RT, 1984. p. 42).
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11.3.2 A ofensa ao principio da estrita legalidade em matéria tributaria

A majoracgao de um tributo pode ocorrer de forma direta ou indireta. Sera
de forma direta, quando se verificar a ampliacdo da sua base de calculo e/ou o
aumento da sua aliquota. Ja o aumento indireto acontece, entre outras situagoes,
nas hipoteses em que é vedada a aplicacéo de indice de correcdo monetaria sobre
creditos fiscais ou, como no caso da Portaria 436/1958, em que foi reduzido o limite

de deducgao previsto nas Leis 3.470/1958 e 4.131/1962.

A referida portaria, apesar de ndo aumentar a base de calculo ou a ali-
quota do IRPJ, majorou indiretamente o imposto devido. Isso porque, caso os limi-
tes de dedutibilidade nela previstos sejam aplicados individualmente por marca ou
por patente, e ndo considerados de forma global por produto, o valor dos royalties
passivel de dedugao sera menor. Sendo reduzida a possibilidade de dedugao, con-
sequentemente havera um aumento da base de calculo do IRPJ e, ato continuo, a

majoragao do tributo a ser recolhido.

No entanto, no Brasil vigora o principio da estrita legalidade, previsto no
artigo 150, inciso |, da Constituicdo Federal, e reiterado pelo artigo 97 do Cddigo
Tributario Nacional. Segundo tal principio constitucional, s6 é valida a criagéo de
tributo por meio de lei. E, como bem destacado por Roque Antonio Carrazza,"
“criar um tributo € descrever abstratamente sua hipotese de incidéncia, seu sujeito
ativo, seu sujeito passivo, sua base de calculo e sua aliquota. Em suma: é editar,

pormenorizadamente, a norma juridica tributaria’.

O aumento de tributo, portanto, seja ele de forma direta ou indireta, s6
pode ocorrer mediante expressa e previa autorizagao legal, porque, no Brasil, um
Estado Democratico de Direito, impera a liberdade dos cidadaos que s6 encontra

Obice na sua proépria vontade. Portanto, somente os cidadaos, por meio de seus

81 Curso de direito constitucional tributario. 19. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2003. p. 220.
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representantes, podem tolher a sua propria liberdade. A vontade de um povo, em
um regime democratico de direito, € expressa mediante lei. Desse modo, qualquer
imposicao por parte do Estado s6 podera ocorrer por meio da lei, porta-voz dos

anseios populares.

Geraldo Ataliba,™? ao tratar do assunto, explica que “nao tolera a nossa
Constituicdo, em principio, que o Executivo exerca qualquer tipo de competéncia
normativa inaugural, nem mesmo em matéria administrativa”, pois a competéncia
legislativa, em nosso ordenamento, “foi categoricamente reservada aos 6rgéos de
representacéo popular”, de modo que “ninguém, nenhuma pessoa, nenhum sujeito

de direito, podera ser constrangido por norma que ndo emane do legislador”.

No caso, ndo existe fundamento legal que autorize restringir o limite
de dedugao por marca ou por patente, pois, como visto anteriormente, as Leis
3.470/1958 e 4.131/1962 estabelecem o limite de dedugdo em 5% por produto, a

despeito de quantas licengas de uso para ele tenham sido outorgadas.

Logo, trata-se de restricdo a dedutibilidade imposta unica e exclusi-
vamente por um ato executivo sem fundamento legal. Acontece que a Portaria
436/1958, ao proceder dessa maneira, extrapolou os limites da sua competéncia
afrontando, assim, o principio da estrita legalidade, na medida em que é vedado
a Unido aumentar tributo sem lei que o estabeleca. Entendimento, alias, que é
corroborado pelo artigo 97, § 1.°, do Caodigo Tributario Nacional, que determina ex-
pressamente que se equipara a majoragao do tributo a modificagao de sua base de

calculo, visto que tal procedimento o torna mais oneroso ao contribuinte.

Portanto, sdo patentes a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Por-
taria 436/1958, quando interpretada em desacordo com as Leis 3.470/1958 e

4.131/1962, de modo a restringir a deducao das quantias remetidas para o exterior

82 Republica e Constituigdo. 2. ed. 4.2 tiragem. Sao Paulo: Malheiros, 2007. p. 133.
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a titulo de royalties por marca ou por patente, ndo autorizando a sua soma até o

limite global de 5% por produto.

11.3.3 A fungéo regulamentadora dos atos executivos

No Brasil, conforme se infere da leitura dos artigos 84, inciso IV, e 87,
paragrafo unico, inciso Il, da Constituicdo Federal, o regulamento executivo, in-
dependentemente da sua natureza, se decreto, instrugdo normativa, portaria ou
resolugao, sujeita-se ao principio da legalidade, sendo sua fungao dar plena aplica-

bilidade ao que esta disposto em lei, isto €, operacionaliza-la.

Essa nogao é reforgada pelo artigo 99 do Caodigo Tributario Nacional,
que estabelece que o conteudo e o alcance dos decretos se restringem aos das
leis em fung@o das quais foram expedidos. Ou seja, a submisséo do regulamento

executivo a lei é absoluta.

Isso, todavia, nao quer dizer que tal ato normativo deva se limitar a re-
produzir os termos da lei, pois, se assim o fizer, sera ele totalmente desprovido de
utilidade. O regulamento deve procurar aclarar o que a lei determina, de modo a
agregar-lhe concrecgéo e dar condi¢cdes de ser plenamente eficaz sem, entretanto,

ampliar ou cercear direitos.

Sendo assim, se as Leis 3.470/1958 e 4.131/1962 nao restringiram os

limites de dedutibilidade por marca ou por patente, ndo pode a Portaria 346/1958
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assim o fazer, devendo respeitar a limitagéo global de dedutibilidade de 5% por pro-
duto, do valor pago a titulo de royalties. Como dito, o ato executivo ndo tem compe-
téncia para restringir o que esta disposto no texto legal, ainda que se considere que
o legislador tenha dito mais do que realmente pretendia. A eventual falta de bom
senso do legislador tributario ndo pode ser superada por regulamento executivo.
Possivel imprecisédo de lei s6 pode ser sanada por norma de mesma natureza. Ao

ato normativo ndo é dado o direito de corrigir a lei. '*3

No caso, a Portaria 436/1958 é ato do Ministério da Fazenda cujo campo
de aplicagao se restringe aos funcionarios publicos subordinados a esse 6rgao, nao
alcancgado, e muito menos impondo obrigacdes, aos administrados. Sobre o assun-
to ha muito ja se pronunciou Pontes de Miranda,* ao bem colocar que “a portaria
lembra a ordem ou mando ao porteiro, ou aos porteiros. Pensar-se que a Justica
pode atribuir a portaria o que s6 a lei € dado edictar é pensar-se que o0s juizes se

possam esquecer de textos clarissimos da Constituicdo”."®

Por conseguinte, se interpretada a Portaria 436/1958 de forma a admitir-
-se a deducédo do percentual referente a uma unica marca ou patente por produto,
€ nao se autorizar a cumulagao desses percentuais até o limite de 5%, quando as
marcas e/ou patentes se referirem ao mesmo produto, o mencionado ato executivo
sera manifestamente inconstitucional e ilegal, na medida em que estara impondo
restricdo nao existente nas Leis 3.470/1958 e 4.131/1962 e, assim, exorbitando de

suas atribuicdes ordinarias.

18 Cf. Roque Antonio Carrazza. Curso de direito constitucional tributario. 19. ed. Sdo Paulo: Ma-
Iheiros, 2003. p. 234-235.

134 Comentarios a Constituicdo de 1967. 2. ed. Sao Paulo: RT, 1973.t. V, p. 3.

13 Sobre o assunto, também se faz oportuna a transcricdo de trecho da licdo de José Artur Lima
Gongalves, para quem os atos ministeriais tém alcance “limitado a area de competéncia do Mi-
nistro (art. 87, 1); ndo tém forma inovadora; ndo criam; ndo modificam; e ndo extinguem direitos.
Logo, também, ndo obrigam os cidadaos, mas sé os subordinados hierarquicos do Ministro”
(Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. 1. ed. 2.2 tiragem. S&o Paulo: Malheiros,
2002. p. 75).
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12
PREGOS DE TRANSFERENCIA

A Lei 9.430/1996 introduziu no ordenamento nacional as regras de pre-
cos de transferéncia. A finalidade dessas normas € impedir a perda de receitas
fiscais em decorréncia de transacgoes feitas entre partes relacionadas,'® baseadas
em precos estipulados artificialmente, que nao condizem com aqueles encontrados

no mercado em condi¢des analogas.

A Exposicao de Motivos da Lei 9.430/1996 confirma esse objetivo ao
esclarecer que as regras de precos de transferéncia visam a evitar pratica con-
traria aos interesses nacionais verificada por meio “de transferéncia de resultados
para o exterior, mediante manipulagdo dos precos pactuados nas importacdes ou
exportagdes de bens, servigcos ou direitos, em operagcdes com pessoas vinculadas,

residentes ou domiciliadas no exterior”.

Embora ndo impecam a realizagcdo das operacdes de importacdo e ex-
portacao nos valores acordados pelas partes, as regras de pregos de transferéncia

imp&em adigdes ou exclusdes (ajustes) na base de calculo do IRPJ. Esses ajustes

% Nos termos do artigo 23 da Lei 9.430/1996, considera-se parte vinculada ou relacionada a
pessoa juridica domiciliada no Brasil: (i) a sua matriz, quando domiciliada no exterior; (ii) a
sua filial ou sucursal domiciliada no exterior; (iii) a pessoa fisica ou juridica, residente ou do-
miciliada no exterior, cuja participagdo societaria no seu capital social a caracterize como sua
controladora ou coligada; (iv) a pessoa juridica domiciliada no exterior que seja caracterizada
como sua controlada ou coligada; (v) a pessoa juridica domiciliada no exterior, quando esta e
a empresa domiciliada no Brasil estiverem sob controle societario ou administrativo comum ou
quando pelo menos 10% do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa fisica
ou juridica; (vi) a pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no exterior que, em conjunto
com a pessoa juridica domiciliada no Brasil, tiver participagdo societaria no capital social de
uma terceira pessoa juridica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas desta;
(vii) a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua associada,
na forma de consércio ou condominio, conforme definido na legislagédo brasileira, em qualquer
empreendimento; (viii) a pessoa fisica residente no exterior que for parente ou afim até o ter-
ceiro grau, conjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sdcio ou acionista
controlador em participagao direta ou indireta; (ix) a pessoa fisica ou juridica, residente ou domi-
ciliada no exterior, que goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionario,
para a compra e venda de bens, servicos ou direitos; e (x) a pessoa fisica ou juridica, residente
ou domiciliada no exterior, em relacéo a qual a pessoa juridica domiciliada no Brasil goze de
exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionaria, para a compra e venda de bens,
servigos ou direitos.
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correspondem as diferengas verificadas entre o prego efetivamente praticado entre
as partes vinculadas e o prego parametro obtido a partir da aplicagao das regras de

precos de transferéncia.

Para se proceder a tais ajustes, foram estabelecidos critérios de arbitra-
mento para fins de determinagao do lucro real em operagdes comerciais e financei-
ras realizadas entre partes vinculadas, quando uma delas estiver sediada no Brasil
e a outra, em jurisdi¢cao diversa. Tais normas também s&o aplicaveis nos casos em
que, ainda que as partes ndo sejam relacionadas, uma delas esteja sediada em
territorio com a tributagdo favorecida ou com regime fiscal privilegiado, nos termos

estabelecidos pela legislacao fiscal.

De acordo com o artigo 18 da Lei 9.430/1996,"*" os custos, as despesas

e 0s encargos relativos a bens e direitos, nas operagdes efetuadas com pessoa

87 “Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, servigos e direitos, constantes dos
documentos de importagéo ou de aquisi¢cao, nas operacdes efetuadas com pessoa vinculada,
somente serdo dedutiveis na determinagao do lucro real até o valor que ndo exceda ao prego
determinado por um dos seguintes métodos:

| — Método dos Pregos Independentes Comparados - PIC: definido como a média aritmética dos
precos de bens, servigcos ou direitos, idénticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou
de outros paises, em operagdes de compra e venda, em condigdes de pagamento semelhan-
tes;

Il — Método do Prego de Revenda menos Lucro — PRL: definido como a média aritmética dos
precos de revenda dos bens ou direitos, diminuidos:

a) dos descontos incondicionais concedidos;

b) dos impostos e contribuigdes incidentes sobre as vendas;
c) das comissdes e corretagens pagas;

d) da margem de lucro de:

1. sessenta por cento, calculada sobre o preco de revenda apés deduzidos os valores referidos
nas alineas anteriores e do valor agregado no Pais, na hipétese de bens importados aplicados
a producéo;

2. vinte por cento, calculada sobre o preco de revenda, nas demais hipéteses.

Il — Método do Custo de Produgao mais Lucro — CPL.: definido como o custo médio de producéao
de bens, servigos ou direitos, idénticos ou similares, no pais onde tiverem sido originariamente
produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido pais na exportacéo e de
margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo apurado.

§ 1.° As médias aritméticas dos precos de que tratam os incisos | e Il e o custo médio de pro-
dugéo de que trata o inciso Il serao calculados considerando os pregos praticados e os custos
incorridos durante todo o periodo de apuragao da base de célculo do imposto de renda a que
se referirem os custos, despesas ou encargos.

§ 2.° Para efeito do disposto no inciso |, somente seréo consideradas as operagdes de compra
e venda praticadas entre compradores e vendedores n&o vinculados.
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vinculada, ou sediada em localidade com a tributacado favorecida ou regime fiscal
privilegiado, somente serao dedutiveis na determinagao do lucro real até um valor-

-limite estabelecido por um dos critérios de arbitramento previstos na lei.

Assim, em principio, os royalties pelo uso de marcas e de patentes,
quando (i) remetidos para o exterior a parte relacionada, a pessoa estabelecida
em territério com a tributagao favorecida ou com regime fiscal privilegiado, ou (ii)
recebido por beneficiario brasileiro de parte vinculada, ou domiciliada nas referidas
localidades, para serem dedutiveis na apurag¢ao do lucro real, deveriam se sujeitar

as regras de precos de transferéncia.

Ocorre que, segundo o artigo 18, § 9.°, da Lei 9.430/1996, as regras de
preco de transferéncia ndo se aplicam aos casos de royalties, ainda que os pa-
gamentos tenham sido feitos a parte relacionada, ou uma das partes se encontre

situada em localidade de tributagdo favorecida ou com regime fiscal privilegiado.

O referido dispositivo, ao fazer referéncia ao termo royalties, foi genéri-
co, ndo esclarecendo a natureza desses royalties, se decorrentes da exploragéo

de marcas, de patentes, de Direitos Autorais, ou de outros. O artigo apenas prevé

§ 3.° Para efeito do disposto no inciso Il, somente serdo considerados os pregos praticados pela
empresa com compradores nao vinculados.

§ 4.° Na hipétese de utilizagdo de mais de um método, sera considerado dedutivel o maior valor
apurado, observado o disposto no paragrafo subsequente.

§ 5.° Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem superiores
ao de aquisicao, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade fica limitada ao mon-
tante deste ultimo.

§ 6.° Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo 6nus
tenha sido do importador e os tributos incidentes na importacéo.

§ 7.° A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade com este artigo
devera ser adicionada ao lucro liquido, para determinagao do lucro real.

§ 8.° A dedutibilidade dos encargos de depreciagdo ou amortizagdo dos bens e direitos fica li-
mitada, em cada periodo de apuragao, ao montante calculado com base no prego determinado
na forma deste artigo.

§ 9.° O disposto neste artigo nao se aplica aos casos de royalties e assisténcia técnica, cien-
tifica, administrativa ou assemelhada, os quais permanecem subordinados as condigbes de
dedutibilidade constantes da legislacao vigente.”
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que os royalties ficardo sujeitos “as condi¢cdes de dedutibilidade constantes da le-

gislagao vigente”.

O mesmo acontece nos artigos 42, inciso Il, da Instru¢cdo Normativa da
Receita Federal do Brasil n.° 38, de 30.4.1997 (“IN 38/1997”), 43, inciso Il, da Instru-
c¢ao Normativa da Receita Federal do Brasil n.° 32, de 30.3.2001 (“IN 32/2001”), e
43 da Instru¢ao Normativa da Receita Federal do Brasil n.° 243, de 11.11.2002 (“IN
243/2002”), que definem também de forma ampla que “as normas sobre precos de
transferéncia de que trata esta instrugao normativa nao se aplicam aos casos de

royalties e assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou assemelhada”.

Com a edicao do RIR/1999, as previsdes contidas no artigo 18 da Lei
9.430/1996 foram reiteradas no artigo 241 do regulamento, que acabou repisando
em seu § 9.° que as regras de pregos de transferéncia n&o se aplicam “aos casos
de royalties [...] referidos nos arts. 352 a 355", ou seja, aos royalties pagos a licen-

ciador domiciliado no exterior pelo uso de marcas ou de patentes.

A inaplicabilidade das regras de precos de transferéncia somente para
0s casos envolvendo pagamentos pelo uso de marcas e de patentes foi posterior-
mente endossada pelas autoridades fiscais. Isso ocorreu na se¢ao de perguntas e
respostas constante do site da Receita Federal do Brasil, no item 29 do Capitulo
XIX, do Titulo “IRPJ e CSLL — Operacgdes Internacionais”, no qual se afirma que as
regras de precgo de transferéncia “ndo se aplicam aos pagamentos de royalties e
assisténcia técnica, cientifica, administrativa (ou assemelhados) referidos nos arts.
352 a 355 do RIR/1999, respeitadas as defini¢des do art. 22, da Lei n.° 4.506, de
1964”138

Portanto, a partir da analise feita, observa-se que a legislagao expressa-

mente excepciona da aplicagéao das regras de pregos de transferéncia as situagdes

%8 Disponivel em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/dipj2009/CapituloXIX-IR-
PJCSLLOperacoeslinternacionais2009.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2010.
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que envolvam a remessa de royalties decorrentes do uso de marcas e de patentes

a beneficiario domiciliado no exterior."®

Ocorre que a legislacao é silente quanto a aplicacao das referidas regras
nos casos em que os royalties pela utilizagdo de marca ou de patente sdo pagos

por pessoa residente no exterior a beneficiario brasileiro.

O artigo 18, § 9.°, da Lei 9.430/1996 encontra-se alocado na seg¢ao da
lei que trata de precos de transferéncia, sob o titulo relativo aos “Bens, Servigos
e Direitos Adquiridos no Exterior”. Portanto, se examinado o dispositivo de forma
sistematica, de acordo com o contexto no qual se encontra inserido, a concluséo a
que se chega € que apenas nao estao sujeitas as regras de pregos de transferéncia
as operacdes que envolvam a remessa de royalties a beneficiario no exterior. Para
0s casos em que o beneficiario do pagamento se encontra situado no Brasil, nos

termos da Lei 9.430/1996, ha a aplicagao do referido regramento.

No entanto, o artigo 43 da IN 243/2002, que esta previsto no titulo das
“Disposi¢des Gerais” e no subtitulo que trata dos “Procedimentos de Fiscalizagao”,
excetua de forma ampla a aplicagdo das normas de precos de transferéncias sobre
os royalties, independentemente de onde se encontra estabelecido o seu benefi-
ciario. Corrobora essa posi¢ao o fato de a IN 243/2002 regular tanto as operagdes
nas quais a licenga de uso € outorgada por estrangeiro quanto aquelas em que a

outorga do uso é feita por brasileiro.

3 O artigo 241, § 9.°, do RIR/1999 restringiu indevidamente o disposto no artigo 18, § 9.°, da Lei
9.430/1996, que determinava a nao aplicacado das regras de precgo de transferéncia aos casos
envolvendo a remessa de royalties para o exterior. Se a Lei 9.430/1996 nao especificou a na-
tureza dos royalties sobre os quais se aplica o beneficio, ndo poderia o regulamento ter restrin-
gido sua aplicagdo a apenas aqueles decorrentes do uso de marcas e de patentes. Ao assim
proceder, o artigo 241, § 9.°, do RIR/1999 violou o disposto no artigo 99 do Cdédigo Tributario
Nacional, que prevé que “o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em fungao das
quais sejam expedidos”. Ao decreto cabe apenas guardar a mais absoluta relagdo de compati-
bilidade com a lei. Desse modo, a nosso ver, com base no artigo 18, § 9.°, da Lei 9.430/1996,
as regras de pregos de transferéncia néo sao aplicaveis néo s6 aos royalties remetidos para o
exterior pelo uso de marcas e de patentes, mas também a todos os demais enumerados pelo
artigo 22 da Lei 4.506/1964.
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Logo, conclui-se que, em razao do disposto no artigo 18, § 9.°, da Lei
9.430/1996, as regras de precos de transferéncia ndo sao aplicaveis as remessas
de royalties para o exterior pelo uso de marcas e de patentes; e que, em virtude de
uma benesse concedida pelo Executivo, por meio do artigo 43 da IN 243/2002, os
royalties recebidos pela outorga de licenga de uso de marca ou de patente a pes-

soa residente no exterior ficam excluidos da aplicacao dessa sistematica.
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13
TRATADOS INTERNACIONAIS CELEBRADOS PELO BRASIL
PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAGAO DA RENDA

13.1 Nogoes gerais e base legal

Os Estados, a fim de promoverem seus programas sociais e custearem
as suas despesas, tém a competéncia de instituir e arrecadar tributos dos seus
administrados. A competéncia tributaria dos Estados nao se limita aos seus respec-
tivos territorios, ela pode ir além das suas fronteiras, dependendo do elemento de

conexao escolhido.

Os elementos de conexao, como bem ensina Alberto Xavier,'° “consis-
tem nas relagdes ou ligagcdes existentes entre as pessoas, os objetos e os fatos
com os ordenamentos tributarios”. Em outras palavras, sdo os elementos da norma
que elegem uma dada situagao como capaz e suficiente de determinar a aplicagcao

de um ordenamento juridico. Sao elementos que vinculam fatos ao poder tributante.

Ocorre que os Estados, na ansia de ampliar suas pretensdes arreca-
datdrias, extrapolam seus limites territoriais e, muitas vezes, elegem os mesmos
elementos de conexao no momento de instituir seus tributos. Quando isso se veri-
fica, surgem os conflitos de arrecadagao, com dois ou mais Estados pretendendo

tributar o mesmo rendimento.

A dupla ou pluritributagao da renda se verifica quando, como bem coloca
Ramoén Falcon y Tella e Elvira Pulido Guerra,™! “[...] una misma renta o un mismo

elemento patrimonial se grava (identidad de objeto), en el mismo periodo impositivo

40 Direito tributario internacional do Brasil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 187.
1 Derecho fiscal internacional. Madrid: Marcial Pons, 2010. p. 87.
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(identidad temporal), por dos (0 mas) Estados a través de un impuesto de la misma

o similar naturaleza (identidad de concepto tributario)”.

A fim de evitar uma situagao excessivamente onerosa para o benefici-
ario de um rendimento e a consequente restricdo a circulagdo de bens, servigos,
capitais ou pessoas entre paises, os Estados submetem-se voluntariamente as
obrigacdes de um acordo que impde concessdes mutuas, a fim de impedir ou ao
menos mitigar os efeitos da bitributacéo, e contribuir para o bem-viver na comuni-

dade internacional.?

Os tratados internacionais em matéria tributaria, nas palavras de Klaus
Vogel,® “sao normas sobre a aplicagao de normas”, e tém por objetivo definir as
situagbes em que a legislagao interna de um Estado signatario sera aplicavel e
quando ndo o sera. Sdo normas que “nao disciplinam [...] a aplicagdo de um direito

estrangeiro”, e sim “limitam o préprio direito interno dos Estados Contratantes”.

No ordenamento brasileiro os acordos celebrados entre os Estados en-
contram seu fundamento de validade no artigo 5.°, § 2.°, da Constituicao Federal,
que estabelece que os direitos e garantias nela expressos n&do excluem outros de-
correntes do regime e dos principios adotados, ou dos tratados internacionais de
que o Brasil seja parte. Nessa linha, o artigo 98 do Codigo Tributario Nacional prevé

que os tratados e convengéao internacionais revogam'4 ou modificam a legislagéao

42 Cf. Luciana Rosanova Galhardo. Rateio de despesas no direito tributario. Sado Paulo: Quartier
Latin, 2004. p. 189.

43 Problemas na interpretacdo de acordos de bitributagdo. In: Luis Eduardo Schoueri (Coord. e
Trad.). Direito tributario. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2003. v. 2, p. 964.

44 A esse respeito bem pondera Luciana Rosanova Galhardo que “os Acordos ndao revogam a
legislagdo interna, apenas Ihe retiram a eficacia interna com relagado ao caso neles amparado;
assim, a norma interna permanece intacta e em pleno vigor, sendo aplicada a outras situagdes
ndo amparadas pelos Acordos” (Rateio de despesas no direito tributario. Sdo Paulo: Quartier
Latin, 2004. p. 192). De forma semelhante se manifestou Luis Eduardo Schoueri, ao sustentar
que “os tratados internacionais ndo revogam a legislagéo interna, apenas prevalecem. Esta
continua valida, mas tem sua aplicagdo contida pelo tratado internacional” (Tratados e conven-
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tributaria interna, e serdo observados pela que Ihes sobrevenha. Esse dispositivo

ainda é reiterado pelo artigo 997 do RIR/1999.

Desses dispositivos observa-se que a Constituicdo Federal admite os
tratados como fonte de direito, e o Cédigo Tributario Nacional e o RIR/1999 reco-

nhecem a prevaléncia dos tratados internacionais sobre a legislagao brasileira.

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinario n.° 80.004/SE, decidiu pela inexisténcia de hierarquia entre os tra-
tados internacionais e a legislagao interna, de modo que essa ultima norma, se

incompativel e posterior ao tratado, poderia ser validamente aplicada.

A despeito de toda a discussao que essa decisdao do Supremo Tribunal
Federal gerou no meio juridico — na medida em que os internacionalistas'® defen-
dem que, quando o Brasil ndo tem mais interesse no tratado, deve denuncia-lo,
em vez de unilateralmente aprovar uma lei modificando o seu conteudo —, o fato é
que a controvérsia envolvida nos autos do Recurso Extraordinario n.° 80.004/SE se
referia a adogao de lei uniforme aprovada na Convencgao de Genebra, em matéria
de letras de cambio e notas promissorias. Ou seja, o referido julgamento avaliou a

prevaléncia dos tratados em matéria de Direito Comercial.

Todavia, ocorre que em matéria tributaria, diferentemente dos outros
campos do Direito, existem dispositivos especificos — artigos 98 Cdédigo Tributa-
rio Nacional e 997 do RIR/1999 — predispostos a assegurar a primazia do trata-
do internacional sobre a legislagao interna. Assim, existindo eventual conflito en-

tre um tratado internacional e uma norma interna, em decorréncia da relacéo de

¢Oes internacionais sobre tributagdo. Direito Tributario Atual, Sdo Paulo: Dialética, n. 17, p. 35,
2003).

45 Vide Carlos Roberto Husek. Curso de direito internacional publico. 4. ed. Sao Paulo: LTr, 2003.
p. 26-31.
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especialidade,'® o conflito deve ser solucionado a favor do tratado, ainda que a

norma interna tenha sido editada posteriormente.’#’

Portanto, ao celebrar tratados internacionais, o Brasil esta autorizado a

versar sobre quaisquer matérias, inclusive tributaria, sem que isso implique a inva-

sao de competéncia das pessoas politicas de direito interno.

13.2 Métodos para evitar a dupla ou pluritributagcao

De modo geral, os tratados séo firmados com o objetivo de eliminar, ou

ao menos mitigar, a dupla ou a pluritributagao dos rendimentos auferidos em ope-

ragdes transnacionais. Para isso, dois métodos sao geralmente aplicados: (i) o da

isengao dos rendimentos apurados no exterior; ou (ii) o da imputacédo de créditos

decorrentes do imposto pago no exterior.

146

147

Norberto Bobbio explica que, havendo “duas normas incompativeis, uma geral e uma espe-
cial (ou excepcional), prevalece a segunda: lex specialis derogate generali’. Isso porque a lei
especial “representa um momento ineliminavel do desenvolvimento de um ordenamento”, e
“bloquear a lei especial frente a geral significaria paralisar esse desenvolvimento” (Teoria do or-
denamento juridico. Tradugdo de Maria Celeste C. J. Santos. 10. ed. Brasilia: Ed. Universidade
de Brasilia, 1999. p. 95-96).

Ao tratar do assunto, Ricardo Lobo Torres esclarece que “é particularidade do Direito Tributario
brasileiro reconhecer a prevaléncia do tratado internacional sobre a legislagdo nacional. Diz o
art. 98 do CTN que ‘os tratados e as convencgdes internacionais revogam ou modificam a legis-
lagao tributaria interna, e serao observados pela que lhes sobrevenha’. Observe-se que nao se
trata, a rigor, de revogacéo da legislacéo interna, mas de suspensao da norma tributaria nacio-
nal, que readquirira a sua aptidao para produzir efeitos se e quando o tratado for denunciado.
Essa caracteristica do Direito Tributario brasileiro ndo se estende a outros ramos do Direito,
nem mesmo ao Financeiro, pois o Supremo Tribunal Federal ndo generalizou a tese do prima-
do do Direito Internacional; admitiu, pelo contrario, que a norma internacional sobre letras de
cambio e notas promissoérias, incorporada a legislagao interna, fosse revogada por lei ordinaria
posterior” (Curso de direito financeiro e tributario. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 45).
Ainda sobre o0 assunto, oportuna se faz a ligdo de Luciano da Silva Amaro: “[...] o conflito entre
a lei interna e o tratado resolve-se, pois, a favor da norma especial (do tratado), que excepcio-
na a norma geral (da lei interna), tornando-se indiferente que a norma interna seja anterior ou
posterior ao tratado. Este prepondera em ambos os casos (abstraida a discussao sobre se ele
€ ou ndo superior a lei interna) porque traduz preceito especial, harmonizavel com a norma ge-
ral” (Direito tributario brasileiro. Sdo Paulo: Saraiva, 2007. p. 181). Partilha desse entendimento
Heleno Taveira Torres. Pluritributagdo internacional sobre as rendas das empresas. Sao Paulo:
RT, 1997. p. 393-394).
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Pelo método da isencao de créditos, o pais de residéncia da pessoa
que aufere a renda assegura a sua isen¢cao quando a renda ja tiver sido tributada
no pais em que foi originada. Nesse caso, a renda é tributada uma unica vez, no
pais em que foi gerada, ndo sendo novamente tributada no pais de residéncia do

seu detentor.

Existem duas modalidades de isengéo: a integral, que ocorre quando os
rendimentos apurados no exterior ndo sédo levados em consideracdo para quais-
quer fins, de modo que o Estado da residéncia do beneficiario o tributa como se
essa renda nao existisse; e a progressiva, na qual, embora os rendimentos nio
sejam tributados, eles s&o considerados em conjunto com os rendimentos gerados
internamente (no pais no qual o beneficiado encontra-se estabelecido), na determi-

nacao da aliquota aplicavel a renda global.

Em alguns casos a aplicagdo do método de isengao de créditos pode
estar condicionada a renda ser tributada no exterior ou ser tributada sob determi-
nado percentual, a fim de se combaterem os paraisos fiscais. Todavia, para que
tal sistematica seja implementada é preciso haver expressa determinagdo nesse

sentido no acordo ou na legislagao interna do pais de residéncia do beneficiario.®

Na sistematica da imputacao de créditos, diferentemente, o pais de
residéncia da pessoa que aufere a renda assegura o crédito do IR pago no pais em
que a renda foi originada (fonte dos rendimentos). Nesse caso, a mesma renda é
tributada duas vezes, mas o imposto pago no pais da origem do rendimento é com-

pensado com o imposto pago no pais da residéncia do beneficiario.

No caso da imputacdo de créditos também sido duas as modalidades
existentes: a da imputagéo integral, na qual o imposto pago no exterior € integral-

mente compensado contra o imposto local; e da imputagdo ordinaria, em que o

48 Cf. Ramoén Facon y Tella e Elvira Pulido Guerra. Derecho fiscal internacional. Madrid: Marcial
Pons, 2010. p. 91-92.
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limite maximo de compensacéao corresponde a fracdo do imposto local que seria

cobrada sobre os mesmos rendimentos.

Note-se que a aplicagdo do método de imputacgéo (seja integral ou ordi-
naria) esta baseada no imposto efetivamente pago no exterior, a ser compensado
com o imposto devido no pais, sendo o imposto estrangeiro compensado integral-
mente ou até o limite do imposto que seria cobrado no pais de residéncia sobre os

mesmos rendimentos, se ndo houvesse a concessao de créditos.

Como regra geral, o Brasil evita a dupla tributagao da renda por meio do
sistema de imputacgao ordinaria de créditos, tributando os rendimentos auferidos
por seus residentes no exterior, mas assegurando o direito de o brasileiro compen-
sar o IR pago fora do Brasil, até o limite do valor do imposto que seria devido, caso
o rendimento tivesse sido tributado no Pais. Solucdo semelhante foi dada, na maior
parte dos casos, para os rendimentos oriundos do Brasil e auferidos por pessoas

residentes no exterior.

Além de adotar tais mecanismos, os tratados internacionais podem con-
ter dispositivos que vao além da simples eliminagao ou diminuicdo da dupla tribu-
tacdo, permitindo que sejam utilizados créditos de um imposto que nunca foi pago

no exterior.

Tais créditos podem ser concedidos com base em um imposto presu-
mido (matching credit), correspondente a um montante maior do que aquele que
resultaria da aplicagao da aliquota disposta no tratado ou na legislagédo doméstica
do pais exercendo a tributagao na fonte. Exemplificando: no pais onde o rendimen-
to é produzido, a aliquota do IR é de 15%, e, apesar disso, o Estado de residéncia

do beneficiario concede-lhe um crédito de 20%.

Outra hipotese existente é a do imposto ficticio (tax sparing), que con-

siste na concessao de crédito no valor do imposto que deveria ter sido pago no pais
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de origem da renda, nédo fossem os beneficios fiscais |a concedidos. Tal medida
visa a evitar que o contribuinte deixe de se beneficiar do incentivo concedido pelo
pais da fonte, pois, de outra forma, na auséncia do crédito ficticio, o beneficiado
acabaria perdendo os incentivos concedidos pelo pais da fonte do rendimento, ou

mesmo em um maior imposto a pagar no pais de residéncia do detentor da renda.’#®

As sistematicas do imposto presumido e do imposto ficticio ndo sao con-
templadas nos modelos de acordo da OCDE ou da Organizagao das Nagdes Uni-
das (ONU), entretanto s&o encontrados com certa frequéncia em tratados firmados

entre paises desenvolvidos e paises em desenvolvimento.

Trata-se de mecanismo que visa a favorecer os paises emergentes, na
medida em que a concessao de incentivos fiscais pelos paises menos desenvolvidos
contribui para a atragao do capital estrangeiro necessario ao seu desenvolvimento
econdmico. De outra forma, como o fluxo financeiro é praticamente unidirecional
em prol dos Estados desenvolvidos, o que o Estado em desenvolvimento deixa de

arrecadar ndo & compensado pelo fluxo inverso, praticamente inexistente.'°

149 Cf. Alberto Xavier (Direito tributario internacional do Brasil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
p. 639-653); Ramon Facoén y Tella e Elvira Pulido Guerra (Derecho fiscal internacional. Madrid:
Marcial Pons, 2010p. 98); e Luis Eduardo Schoueri (Tratados e convengdes internacionais so-
bre tributagdo. Direito Tributario Atual, Sdo Paulo: Dialética, n. 17, p. 47, 2003).

%0 Como coloca Luis Eduardo Schoueri, as sistematicas do imposto presumido e do imposto ficti-
cio foram largamente adotadas pelo Brasil na década de 1970. Na época, a sua adogéao era de-
vida ao atraso da economia nacional quando comparada com as demais economias mundiais.
Ocorre que com o avango da economia brasileira, cada vez tem sido mais dificil incluir em seus
acordos bilaterais clausulas contendo os referidos beneficios.

A manutencéo da clausula do imposto ficticio ainda tem sido mantida com certo éxito em virtude
do argumento de que o Brasil, por mais que tenha se desenvolvido nas uUltimas décadas, ainda
nao € um pais homogéneo, de modo que as suas desigualdades regionais, para serem comba-
tidas mais eficazmente, dependem de incentivos fiscais.

No entanto, no tocante ao imposto presumido, que é visto como um incentivo conferido ao
investidor e ndo ao Estado de sua residéncia, sua manutencédo nos acordos bilaterais tem se
mostrado mais dificil, pois os dividendos, juros e royalties que antigamente eram tributados pelo
IR a aliquota de 25%, atualmente s&o isentos (dividendos) ou tiveram sua aliquota reduzida
para 15% (juros e royalties), de modo que para o Estado da residéncia ndo haveria mais moti-
vos para conceder tal crédito ficticio.

O Brasil, entretanto, insiste em manter nos acordos em vigor e naqueles a serem celebrados
clausulas que tratem do imposto presumido ou do imposto ficticio porque, se aceitar negociar a
sua néo inclusao, poderia ter que revisar todos os acordos atualmente vigentes (Contribuigao a
histéria dos acordos de bitributagcao: a experiéncia brasileira. Revista de Direito Tributario Atual,
Sao Paulo: Dialética, n. 22, p. 282-283, 2008).
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Definida a prevaléncia dos tratados internacionais sobre a legislagao in-
terna em matéria tributaria, e examinadas, em linhas gerais, as sistematicas ado-
tadas pelos acordos para evitar a dupla ou a pluritributacdo da renda, passemos a
analise dispensada pelos tratados aos royalties pagos por licenga de uso de marca

ou de patente.

13.3 O artigo 12 da Convengao Modelo da OCDE: a tributagao dos royalties
gerados em Estados Contratantes

Inicialmente é importante reforgcar que a legislagao interna define os
royalties de forma mais restritiva do que o direito internacional. Enquanto o artigo 22
da Lei 4.506/1964 considera como royalties apenas os rendimentos decorrentes da
extragao de recursos vegetais e minerais, da exploragcédo de invengdes, processos
e férmulas de fabricagdo de marcas, e de direitos autorais, com exceg¢ao daqueles
percebidos pelo criador do bem, o artigo 12 da Convencéao Modelo da OCDE, além
dos rendimentos previstos no artigo 22 da Lei 4.506/1964, abrange os pagamentos

por tecnologia nao patenteada.

A despeito dessa divergéncia, ela ndo causa maiores dificuldades, tendo
em vista que os tratados para evitar a bitributacdo definem o que é entendido como

royalties para os fins do acordo, justamente para eliminar duvidas terminolégicas.

Nos tratados internacionais o termo royalties designa as remuneracoes
de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessao do uso de um direito de

autor sobre uma obra literaria, artistica ou cientifica (inclusive os filmes cinemato-
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graficos, filmes ou fitas de gravacédo de programas de televisdo ou radiodifusao),
qualquer patente, marcas de industria ou comércio, desenho ou modelo, plano,
férmula ou processo secreto, bem como pelo uso ou pela concessao do uso de um
equipamento industrial, comercial ou cientifico e por informacgdes correspondentes

a experiéncia adquirida no setor industrial, comercial ou cientifico.

Aregra geral prevista no artigo 12 da Convencao Modelo da OCDE esta-
belece que os royalties gerados em um Estado Contratante que beneficiem pessoa
residente em outro Estado Contratante s6 podem ser tributados nesse ultimo Esta-
do. Ou seja, o direito de tributar os royalties, em regra, € do Estado Contratante no

qual se encontra domiciliado o beneficiario.

Todavia, essa regra geral deixara de ser aplicada sempre que se verificar
que o beneficiario efetivo dos royalties exerce sua atividade no Estado Contratante
no qual foi originada a renda, por meio de estabelecimento permanente,’' entes
sem personalidade juridica. Ressalte-se que, para ser excepcionado da aplicagao
da previsédo contida no artigo 12 da Convenc¢ao Modelo da OCDE, o rendimento
percebido pelo beneficiario deve estar diretamente vinculado ao estabelecimento
permanente. Do contrario, se os royalties ndo puderem ser imputados ao referido
estabelecimento, estardo sujeitos a tributagcao pelo Estado da residéncia do bene-

ficiario.

Uma vez atribuido o pagamento dos royalties a atividade realizada por
estabelecimento permanente, tais rendimentos seguirdo a sistematica de tributa-

¢ao prevista no artigo 7.° da Convencgao Modelo da OCDE, e serao considerados

81 Conforme previsto no artigo 5.° da Convengédo Modelo OCDE, caracterizam-se como estabele-
cimentos permanentes as instalacbes em que a pessoa realize, no todo ou em parte, a sua ati-
vidade econbmica, tais como: (i) as sedes de administragao; (ii) as sucursais; (iii) os escritérios;
(iv) as fabricas; (v) as oficinas; (vi) as minas, pedreiras ou quaisquer outros locais de extracao
de recursos naturais; (vii) os canteiros de construgdo ou de montagem, cuja duragédo exceda a
doze meses; e (viii) as pessoas que atuem em nome de empresas, ostentando e exercendo ha-
bitualmente em um Estado Contratante, poderes que as permitam celebrar contratos em nome
dessas pessoas juridicas.



170

como lucros tributaveis no Estado no qual o estabelecimento permanente encontra-

-se situado.

A despeito de a Conveng¢ao Modelo da OCDE prever como regra que os
royalties pagos pelo uso de marcas e de patentes sao tributaveis pelo Estado da
residéncia do beneficiario, o Brasil adotou como postura ndao excluir dos tratados
por ele firmados o direito do pais da origem do rendimento a tributa-lo na fonte.
Nessa hipotese, estabelece-se que, caso o Estado da origem dos recursos resolva
tributar os royalties, o Estado de residéncia concedera ao beneficiario um crédito a

ser deduzido na apuragao do IR, até o limite do imposto pago no Estado de origem.

Um ponto que ainda deve ser ressaltado € que, de acordo com o § 4.°
do artigo 12 da Convengado Modelo da OCDE, nas situagbes em que em razao da
existéncia de relagcédo especial entre pagador e beneficiario, ou entre ambos e um
terceiro (partes relacionadas), a quantia paga a titulo de royalties que exceder o
valor contratado pelas partes ficara sujeita a tributacdo de acordo com a legislagao

de cada Estado Contratante.

Do exposto tem-se que, nos casos de pagamentos efetuados por pes-
soa residente no Brasil para beneficiario situado no exterior em pais com o qual
o Brasil mantenha tratado para evitar a bitributacdo, os royalties serao tributados
pelo IRF, em regra, a uma aliquota de 15%, ficando a cargo do Estado estrangeiro
isentar o beneficiario do pagamento do imposto ou conceder um crédito passivel

de deducao.

Por outro lado, nas situagbes em que o beneficiario do pagamento for
domiciliado no Brasil, se pessoa fisica, em geral, os royalties serao tributados pelo
IR de acordo com a tabela progressiva, prevista no artigo 111 do RIR/1999; e, se
pessoa juridica, em regra, sob a aliquota de 15% e, sobre o valor excedente a
R$20.000,00 por més, sera aplicada uma aliquota adicional de 10%, nos termos

dos artigos 541 e 542 do RIR/1999.
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Além disso, sera assegurado ao beneficiario residente no Brasil o direito
de deduzir da base de calculo do IRPF, se pessoa fisica, e da base de calculo do
IRPJ, se pessoa juridica que apura o imposto com base no lucro real, o montante
pago no exterior a titulo de IR, desde que esse valor ndo ultrapasse o valor do im-

posto que seria devido no Brasil sobre os royalties.

Vale notar, entretanto, que, em decorréncia dos tratados para evitar a
bitributacdo da renda, as aliquotas do IR fixadas entre os Estados Contratantes

costumam ser menores do que as acima indicadas, conforme se verifica da tabela

abaixo:
; ALi TA ALi TA
iy RO\Z\ll{?IES ROY?AlI{?IES
PAiS ROYALTIES DIREITOS DEMAIS CREDITO NO BRASIL
MARCAS .
AUTORAIS ESPECIES
. lordoi t
Africa do Sul 15% 10% 10% no valor 4o Imposto
pago no exterior's?
Argentina conforme as leis | conforme as leis | conforme as leis no valor do imposto
g brasileiras brasileiras brasileiras pago no exterior
. lordoi t
Austria 25% 10% 15% no valor €o Imposto
pago no exterior
no valor do imposto
Bélgica 20% 10% 15% v mps
pago no exterior
lordoi t
Canada 25% 15% 15% no valor do Imposto
pago no exterior
lordoi t
Chile 15% 15% 15% o varor co Imposto
pago no exterior
no valor do imposto
China 25% 15% 15% p.
pago no exterior
Coreia do Sul 25% 10% 10% presungdo de 20%'%
lordoi t
Dinamarca 25% 15% 15% no vaior do |mp95 ©
pago no exterior
Equador 25% 15% 15% presungdo de 25%'%

%2 Vale notar que o montante do crédito, todavia, ndo excedera o valor do imposto brasileiro sobre
os royalties, calculado nos termos da legislagdo e das normas tributarias do Brasil. Esse co-
mentario se aplica as demais observagdes nas quais conste a expressao “no valor do imposto
pago no exterior”.

%3 Apenas em relacdo aos royalties provenientes do uso ou da concessdo do uso de marcas de
industria ou comércio, sera admitida a dedugéo na apuracgao do IR devido no Brasil, no valor do
imposto pago na Coreia do Sul, desde que nao excedente ao valor do imposto brasileiro.

84 Apenas em relagdo aos royalties provenientes do uso ou da concessao do uso de marcas de
industria ou comércio, sera admitida a deducéo na apuragao do IR devido no Brasil, no valor do
imposto pago no Equador, desde que nao excedente ao valor do imposto brasileiro.
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. ALI TA ALI TA
— RO\?AlIJ.?IES RO\Z\llj_?IES
PAIiS ROYALTIES CREDITO NO BRASIL
MARCAS DIREITOS DEMAIS
AUTORAIS ESPECIES
Espanha 15% 10% 10% presuncao de 25%
Filipinas 25% 15% 15% presungao de 25%
lordoi t
Finlandia 25% 10% 15% o valor do Imposto
pago no exterior
no valor do imposto
Franca 25% 10% 15% Y mps
pago no exterior
lordoi t
Holanda 25% 15% 15% o valor do Imposto
pago no exterior
no valor do imposto
Hungria 25% 15% 15% Y mps
pago no exterior
india 25% 15% 15% presungao de 25%'%°
no valor do imposto
Israel 15% 10% 10% v mp:
pago no exterior
lordoi t
Italia 25% 159156 15% no valor do Imposio
pago no exterior
no valor do impost
Japdo 25% 12,5%157 12,5% valor do Imposto
pago no exterior
no valor do imposto
Luxemburgo 25% 15%'%8 15% p.
pago no exterior
no valor do imposto
México 15% 10% 10% p.
pago no exterior
no valor do imposto
Noruega 25% 159150 15% Y mes
pago no exterior
lordoi t
Peru 15% 15% 15% rio varor €o Imposto
pago no exterior
no valor do imposto
Portugal 15% 15% 15% Y me
pago no exterior
no valor do imposto
Republica Eslovaca 25% 15% 15% p'
pago no exterior
no valor do imposto
Republica Tcheca 25% 15% 15% v me
pago no exterior
no valor do imposto
Suécia 25% 15%° 15% p.
pago no exterior
no valor do imposto
Ucrania 15% 15% 15% v mp

pago no exterior

%5 Apenas em relagdo aos royalties provenientes do uso ou da concessdo do uso de marcas de
industria ou comércio, sera admitida a dedugéo na apuragéao do IR devido no Brasil, no valor do
imposto pago na India, desde que ndo excedente ao valor do imposto brasileiro.

%6 No caso de royalties pagos pelo uso ou pela concessdo do uso de filmes cinematograficos,
filmes ou fitas de gravacao de programas de televisdo ou radiodifusédo a aliquota sera de 25%.

57 ldem.
58 |dem.
59 |dem.
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Do quadro acima observa-se que, em regra, as autoridades brasilei-
ras mantém a tributagcdo da licenga de uso de marcas mais elevada do que a
tributacédo das licengas de uso de direitos autorais e de outros bens da Proprie-

dade Industrial.

Tal postura demonstra a posigao do governo brasileiro no sentido de
considerar que a utilizagcdo de marcas estrangeiras em nada ou pouco agre-
ga ao crescimento da economia do Pais. “Segundo a visdo das autoridades
brasileiras, as licengcas de marcas constituem meros instrumentos de controle
de mercados sem que haja uma contribuicdo ao desenvolvimento econémico
nacional.”'® Por seu turno, de outra forma, a exploragao de patentes e de outros
bens da Propriedade Industrial € vista positivamente, como algo que contribui
para a expansao econdémica do Brasil, razdo pela qual s&o tributados, em regra,

por aliquotas menores.

13.4 Artigo 24 da Convengao Modelo da OCDE: a norma de nao discriminagao
dos residentes em Estados Contratantes

O Brasil, a partir de 1967, comecou a firmar acordos para evitar a dupla
tributacdo, acompanhando uma tendéncia mundial iniciada com o tratado celebra-
do entre a Alemanha e Italia. As clausulas dos tratados internacionais, em regra,

tém sido estabelecidas com base na Conveng¢ao Modelo da OCDE."*"

Desde a Convencido Modelo da OCDE firmada em 1963, que passaria
por posteriores revisdes, no artigo 24 do documento foi incluida a clausula da ndo

discriminagdo. Segundo esse dispositivo, ndo deve ser dispensado tratamento dife-

60 Cf. Gabriel Francisco Leonardos. Tributagcdo da transferéncia de tecnologia. Rio de Janeiro:
Forense, 1997. p. 204.

161 Cf. Denis Borges Barbosa. Tributagdo da propriedade industrial e do comércio de tecnologia.
Sao Paulo: RT, 1984. p. 136-142.
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renciado a pessoas residentes em um Estado Contratante em relagao aos residen-

tes de outro Estado Contratante, com o qual mantenha relagdes.

A norma de ndo discriminagdo, como esclarece com propriedade Kees
van Raad,'® “nao é um ingrediente necessario, nem mesmo 6bvio, de um acordo
de bitributacédo”. Isso porque tal norma nao é primordial a celebragdo do acordo,
trata-se de mera opg¢ao politica dos Estados Contratantes por criarem um ambiente
fiscal isonbmico para os seus residentes, de modo a promover “a livre movimenta-

¢ao de pessoas, negocios e capitais”.

A partir dessa perspectiva, a clausula de nao discriminagdo, apesar de
nem sempre ser aceita sem reservas pelos Estados Contratantes, tem conseguido
irradiar seus efeitos. Nessa linha, o § 5.° do artigo 24 da Convengao Modelo da
OCDE estabelece que as empresas de um Estado Contratante que sejam detidas
ou controladas, direta ou indiretamente, por residentes em outro Estado Contratan-
te ndo serao submetidas a nenhum tratamento mais gravoso do que aquele dispen-

sado as pessoas domiciliadas no primeiro Estado Contratante.

O artigo 14 da Lei 4.131/1962 previa que n&o seriam dedutiveis as re-
messas para pagamentos de royalties, pelo uso de marcas e de patentes, entre

filial ou subsidiaria estabelecida no Brasil e a sua matriz sediada no exterior.

Esse dispositivo foi posteriormente revogado pelo artigo 71, paragrafo
unico, alinea e, da Lei 4.506/1964, que considerou como indedutiveis na apuragao
do lucro real os royalties pagos pelo uso de marcas e de patentes quando pagos:
pela filial no Brasil em beneficio da sua matriz no exterior; ou pela sociedade com

sede no Brasil a sua controladora estrangeira, direta ou indireta.

62 Nao discriminagao na tributagdo de operagdes transnacionais: escopo e questdes conceituais.
Traducao de Flavio Rubinstein. Revista Atual de Direito Tributario, Sao Paulo: Dialética, n. 19,
p. 58, 2005.
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Ou seja, a legislagao vedava a dedugao dos royalties pagos por fonte re-
sidente no Pais em favor de matriz ou controladora estabelecida no exterior. Ocorre
que, na legislacdo nacional, ndo existia nenhuma determinagcdo que impedisse a
deducdo na apuracgao do IR, dos royalties pagos em decorréncia de contrato de

licenca de uso firmado entre partes vinculadas brasileiras.

Com isso, o que se observou foi que, por um lado, o Brasil admitia a
deducgao dos pagamentos de royalties feitos entre partes relacionadas situadas no
Brasil e, por outro, impedia a dedugao da base de calculo do IR dos royalties pagos

por filial ou controlada no Pais, a sua matriz ou controladora estrangeira.

A legislacado nacional acabava impondo uma tributacdo mais onerosa as
filiais e controladas de empresas estrangeiras, visto que elas ndo podiam deduzir
despesas reais e efetivamente suportadas da apuracdo do seu lucro tributavel,
além de terem os gastos com royalties considerados como receitas e, assim, tribu-

tados como lucros distribuidos.

Em principio, essa discriminagao imposta pelo legislador brasileiro era
até admissivel, na medida em que se pretendia salvaguardar o interesse nacional
coibindo-se a evaséao de divisas. Todavia, essas previsdes legais, quando analisa-
das perante o artigo 24 da Convencado Modelo da OCDE, passaram a ser confli-
tantes, visto que o Brasil firmava tratados para evitar a bitributacdo com base em
dispositivo que vedava o tratamento discriminatério entre residentes no Pais e es-

trangeiros, porém sua legislagao interna nao respeitava tal determinagéo.

A fim de tentar contornar o problema, e evitar questionamentos por parte
dos paises parceiros, o Brasil passou a complementar os acordos que possuia para

evitar a dupla tributagao, por meio de protocolos. Nos referidos protocolos eram in-
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troduzidos dispositivos que previam que a lei brasileira, no que dizia respeito a nao
dedutibilidade dos royalties pelo uso de marcas ou de patentes pagos a matriz ou
controladora estrangeira, ndo era conflitante com o § 5.° do artigo 24 da Convencgéo

Modelo da OCDE.

Nessa linha, foram firmados protocolos com a Alemanha, cujo tratado
n&o mais se encontra em vigor, a Argentina, a Austria, o Canad4, a Coreia do Sul,
a Dinamarca, o Equador, a Espanha, as Filipinas, a Holanda, a Hungria, a Italia,

Luxemburgo, a Noruega, a Republica Tcheca, a Republica Eslovaca e a Suécia.

Vale notar que a época, nos protocolos de algumas convengoes, foi pre-
vista a “clausula de nagdo mais favorecida”, segundo a qual, se o Brasil passasse
a admitir a dedutibilidade de pagamentos de royalties feitos entre subsidiaria e ma-
triz, ou entre controlada e controladora para qualquer outro pais, automaticamente
seriam dedutiveis os pagamentos a empresas estabelecidas no pais contratante

com o Brasil."®

Esse era o caso dos acordos para evitar a dupla tributagdo celebrados
pelo Brasil com a Austria, a Bélgica, o Canada, a Espanha, a Finlandia, a Holanda,

a Hungria, a Italia, Luxemburgo, Noruega e Suécia.

No entanto, toda essa celeuma viria mais tarde a ser superada pela edi-
¢ao da Lei 8.383/1991, que por meio do seu artigo 50 autorizou a deducéo das
quantias pagas a titulo de royalties pelo uso de marcas ou de patentes as contro-
ladoras de empresas brasileiras situadas no exterior, desde que os contratos de

licenga estivessem devidamente registrados no INPI e no Bacen.

Com o advento desse dispositivo legal, foi revogada a vedagao contida

no artigo 71, paragrafo unico, alinea e, item 2, da Lei 4.506/1964, de modo que,

163 Cf. Gabriel Francisco Leonardos. Tributagdo da transferéncia de tecnologia. Rio de Janeiro:
Forense, 1997. p. 209.
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para evitar a bitributacdo, os tratados firmados apés a edicdo da Lei 8.383/1991
deixaram de conter disposicdo que tratasse da indedutibilidade dos referidos

royalties.

Apesar de o artigo 50 da Lei 8.383/1991 nao ter revogado a previsao
contida no artigo 71, paragrafo unico, alinea e, item 1 da Lei 4.506/1964, que previa
a impossibilidade de dedugao dos valores pagos a titulo de royailties pela filial bra-
sileira a sua matriz no exterior, como bem assevera Gabriel Francisco Leonardos,®
nao ha qualquer discriminag¢ao, uma vez que “as filiais de empresas nacionais tam-
pouco podem deduzir pagamentos [...] efetuados a suas matrizes estabelecidas no
Brasil, tendo em vista que o imposto de renda tributa a matriz e as filiais da pessoa

juridica brasileira de forma unificada”.

No tocante as clausulas de n&o discriminacdo contidas nos tratados
internacionais celebrados pelo Brasil, outro ponto que merece ser destacado diz
respeito ao limite e as condigdes de dedutibilidade impostos pelo artigo 71 da Lei

4.506/1964.

Segundo o referido dispositivo, tratando-se de contratos firmados com
titular de marca ou de patente situado no exterior, os royalties pagos pelo licenciado
no Brasil serdo dedutiveis na apuragao do lucro real até o limite de 5% da receita
liquida do produto fabricado ou vendido, e tais contratos deverao ser averbados no

INPI e registrados perante o Bacen.

No entanto, quando feita uma analise sistematica da legislagao que trata
da matéria e pelos motivos expostos anteriormente, conclui-se que as restricoes
previstas no artigo 71 da Lei 4.506/1964 n&o se aplicam as situagbes em que tanto

o licenciador quanto o licenciado estejam estabelecidos no Brasil. Tratando-se de

84 Tributacdo da transferéncia de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 210.
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contratos de licenca de uso de marca ou de patente firmados entre partes brasilei-

ras, a nosso ver, nenhuma das citadas restricbes € aplicavel.

Assim, acontece que nos casos em que forem celebrados contratos de
licenca de uso de marcas e/ou patentes entre partes residentes no Brasil e partes
domiciliadas em territério, com o qual o Pais mantenha tratado para evitar a dupla
tributacao, sera dispensado tratamento discriminatério entre os contratos interna-

cionais e os contratos internos.

Para os contratos internacionais envolvendo licenga de uso cujo deten-
tor é residente em pais com o qual o Brasil mantenha tratado para afastar a bitri-
butacao, haveria, em principio, restricdes inexistentes para os contratos internos,
celebrados entre partes brasileiras. Contudo, o artigo 24 da Convengéao Modelo da
OCDE, cujo ideal encontra-se expresso nos acordos internacionais firmados pelo

Brasil, proibe que o pais dispense tratamento anti-isondmico aos seus parceiros.

Portanto, ndo é possivel limitar a dedutibilidade dos royalties pagos
por pessoa domiciliada no Brasil, pelo uso de marca ou de patente cujo detentor
€ pessoa residente em Estado com o qual o pais mantenha acordo para evitar
a dupla tributacéo, tampouco condicionar a dedugao dos royalties ao registro do
contrato de licenga no INPI e no Bacen, sob pena de ilegalidade e inconstituciona-
lidade, uma vez que nessa situagédo seriam violados os artigos 997 do RIR/1999,
98 do Cddigo Tributario Nacional, e 5.°, § 2.°, da Constituicdo Federal, que de-
terminam a prevaléncia em matéria tributaria dos tratados internacionais sobre a

legislacao interna.
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14
CONCLUSAO

14.1 Sintese conclusiva

Diante de todo o exposto, observa-se que o presente trabalho tem por

embasamento as seguintes premissas, essenciais as conclusdes a seguir indicadas.

Coisa e bem sao palavras polissémicas utilizadas com diferentes sig-
nificados. Entretanto, em termos juridicos, coisa deve ser considerada como tudo
aquilo que existe no mundo, com excegao das pessoas. A coisa pode ser material
ou imaterial, apropriavel ou inapropriavel. O bem, por sua vez, € uma espécie de
coisa, ou seja, existe e ndo € humano, com o diferencial de guardar as caracteristi-
cas de ser util, suscetivel de apropriagao e com valor econédmico. O bem pode ser
material ou imaterial, todavia deve ser sempre apropriavel, pois, do contrario, sera

insuscetivel de valoragao econémica.

Os bens sao muitos e tém naturezas distintas, assim € importante siste-
matiza-los, conforme seus tragos caracteristicos. Entre as diversas classificacdes
possiveis dos bens, chamamos a atencéo para aquela que os divide em materiais
e imateriais. Materiais, em uma concepg¢ao atual, sdo os bens que podem ser cap-
tados por qualquer um dos sentidos do homem, como o ar comprimido, um metal, a
energia elétrica, entre outros. Ja os imateriais sao bens decorrentes de abstracdes
humanas que nao existem concretamente, mas foram recepcionadas pelo Direito,
que lhes assegura sua existéncia do ponto de vista juridico. Trata-se de criagdes
intelectuais do homem chanceladas pelo Direito, como os créditos e os bens da

Propriedade Intelectual.
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Entre os bens imateriais, em vista do objetivo do trabalho, ganham rele-
vo 0s bens da Propriedade Intelectual que, de acordo com o artigo 2.°, inciso VIII,
do Decreto 75.541/1975, que promulgou a Organizagao Mundial de Propriedade
Intelectual, € composta por descobertas cientificas, Direitos Autorais e bens rela-

cionados a Propriedade Industrial.

As descobertas cientificas sdo constatacdes feitas pelo homem a partir
de fendmenos ocorridos na natureza, trata-se de simples revelagbes sem nenhum
traco criativo. Os Direitos Autorais, de outra forma, sao frutos do trabalho criativo
capaz de ampliar os limites da realidade social, eles ndo precisam ser totalmente
inovadores para encontrarem guarida no Direito, mas devem ser dotados de carac-

teristicas proprias decorrentes da perspectiva do seu criador.

Entre os Direitos da Propriedade Intelectual, ha ainda os Direitos da Pro-
priedade Industrial, que, apesar de definidos de forma ampla pelo artigo 1.°, § 2.°,
da Convencgao de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, de 20.3.1883,
de modo a abranger inclusive os segredos de empresa e os bens naturais, foram

recepcionados pelo ordenamento brasileiro de forma mais restrita.

A Lei 9.279/1996, em seu artigo 2.°, considerou como integrantes da
Propriedade Industrial apenas as invengdes, os modelos de utilidade, os desenhos
industriais, as marcas, as indicagbes geograficas e as regras de repressao a con-
corréncia desleal. Entretanto, a nosso ver, a Propriedade Industrial compreende,
além dos elementos citados, os nomes empresariais, os titulos de estabelecimento,
os nomes de dominio na Internet, as biotecnologias'®® e as topografias de circuitos

integrados.

Os bens e direitos da Propriedade Intelectual constitucionalmente asse-

gurados sao os seguintes: (i) as invengdes, assim considerados os atos humanos

185 Vale reforgar que das biotecnologias existentes o Direito tutela sob regramento especifico ape-
nas os micro-organismos transgénicos e as cultivares.
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de criagao que partem de elementos ja existentes para chegar a outro(s), diverso(s)
daqueles encontrados no mundo e tendente(s) a satisfazer necessidades de or-
dem técnica e/ou pratica; (ii) os modelos de utilidade, isto €, os bens resultantes
de atividade humana de criacdo que, apesar de nao trazerem solugdes para um
problema de ordem técnica, conferem a produtos ja existentes um melhor funcio-
namento ou maior utilidade ou comodidade; (iii) os desenhos industriais, na con-
dicdo de criacbes estéticas que proporcionam a certos bens de aplicagéo pratica
resultados visualmente inovadores, e sao passiveis de reprodugao industrial, além
dos artigos de joalheria; (iv) as marcas, que representam signos distintivos cuja
finalidade é diferenciar no mercado determinado produto ou servigo proveniente de
um empresario de um grupo deles, dos demais; (v) os homes empresariais, in-
dependentemente da forma em que se apresentem, se firma ou denominacao, sdo
instrumentos que servem para identificar o sujeito de direito e, assim, resguardar
a reputacao que o resultado do seu trabalho gera junto a consumidores, fornece-
dores e prestadores de servigo; (vi) os titulos de estabelecimentos, entendidos
como 0s nomes ou expressoes designadas pelo empresario para identificar o local
no qual realiza sua atividade perante o publico; (vii) os homes de dominio, ou
seja, sistemas de localizagéo de informagdes dentro da Internet que cumprem uma
dupla fungao: identificar uma direcdo para o usuario da rede e servir de elemento
diferenciador de um produto ou servigo; (viii) os micro-organismos transgénicos
e as cultivares, os primeiros, vistos como organismos microscopicos alterados
na sua composi¢ao original em decorréncia de intervengao humana, e os ultimos,
como espécies vegetais superiores geneticamente modificadas pelo homem; (ix)
as topografias de circuitos integrados, que sao representagdes tridimensionais
de circuitos eletrénicos miniaturizados; (x) as indicagdes geograficas, na condi-
¢ao de género que abrange indicagoes de procedéncia, que sdo nomes de loca-
lidades que identificam um centro de extracao, produgao ou fabricacdo de produto
ou servico nao relacionado a fator humano ou geografico; e denominagdes de
origem, consistentes em designagdes de produto ou servigo necessariamente rela-
cionadas ao fator humano ou ao meio geografico; e (xi) as regras de repressao a

concorréncia desleal, isto €, normas que visam coibir a pratica de atos inidéneos
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pelos particulares que repercutam somente sobre 0os seus concorrentes, nao afe-

tando a ordem econdmica.

Os bens da Propriedade Industrial ocupam no ordenamento patrio lu-
gar de destaque, na medida em que estao previstos no artigo 5.°, inciso XXIX, da
Constituicao Federal. Todavia, o fato de o referido artigo figurar no capitulo que
trata “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” ndo € suficiente para alcar os bens
da Propriedade Industrial a condi¢do de garantias fundamentais dos cidadaos, o
que s6 ocorrera nos casos em que restar demonstrado que os rendimentos decor-
rentes desses bens s&o imprescindiveis para assegurar o minimo vital aos seus

detentores.

Ademais, as garantias reconhecidas aos bens da Propriedade Industrial,
quando em conflito com outros valores constitucionais, como a liberdade de con-
corréncia, a necessidade de desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais e o
uso social das propriedades, deverao ser vistas com razoabilidade e ponderagéo, a
fim de encontrar um ponto de equilibrio entre o interesse coletivo e o interesse dos

criadores e investidores.

Entre os bens da Propriedade Industrial estdo as marcas, as invengdes,
os modelos de utilidade e os micro-organismos transgénicos. As invengdes, 0s mo-
delos de utilidade e os micro-organismos transgénicos sao tutelados pelo Direito
sob a figura da patente. A patente € um titulo concedido pelo Estado capaz de as-
segurar ao seu detentor o monopdlio temporario da exploragdo de um produto ou

processo produtivo.

Em regra, para a concessao de uma patente, o produto ou o proces-
so produtivo ndo deve se enquadrar em nenhum dos seguintes impedimentos: (i)
ser simples descoberta; (ii) ter como objeto forma derivada da raga animal; (iii)
ser teoria, esquema, plano, principio ou método cientifico, comercial, matematico,

contabil, financeiro, educativo, publicitario, de sorteio ou de fiscalizagao; (iv) ser
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apresentacao de informacgdes; (v) consistir em regras de jogos; (vi) ser obra lite-
raria, arquitetonica, artistica ou cientifica; (vii) ser programa de computador; (viii)
corresponder a técnica ou método operatorio, cirurgico, terapéutico ou de diagnés-
tico para aplicagdo no corpo humano ou animal; (ix) ser contrario a moral, aos bons
costumes, a seguranga, a ordem e a saude publica; e (x) consistir em substancia,
mateéria, mistura, elemento ou produto resultante de transformacéo do nucleo até-

mico, ou da modificacdo de suas propriedades e respectivos processos produtivos.

No caso das invengdes e dos micro-organismos transgénicos, a conces-
sdo da patente esta condicionada a comprovagao de que ela atende simultanea-
mente aos requisitos: da novidade; da atividade inventiva; e da aplicagao industrial.
Os modelos de utilidade, diferentemente, devem obedecer, além dos impedimentos
gerais mencionados, os requisitos da novidade, do ato inventivo e da aplicagao

industrial.

As marcas sao tuteladas pelo Direito sob a figura do registro, que asse-
gura ao seu detentor a possibilidade de explora-la em todo o Pais de forma exclu-
siva e temporaria, e impede que terceiros possam utiliza-la sem autorizagao do seu
titular. Para que seja concedido o registro de uma marca ela deve, simultaneamen-
te, possuir novidade relativa, ndo colidir com marca de alto renome ou notéria, e
nao se enquadrar entre os impedimentos legais enumerados no artigo 124 da Lei

9.279/1996.

As patentes e os registros de marca podem ser explorados pessoalmen-
te, pelo seu detentor, ou por meio de terceiros, mediante a sua cessao ou licenga
de uso, que poderao ser totais, ou parciais, quando seu uso for limitado a parte do

territério nacional ou a determinadas aplicagbes do bem.

Nas hipoteses de cessdo de marca ou de patente, as contraprestacoes
recebidas pelo cedente sao consideradas para fins fiscais, em regra, como recei-

tas ndo operacionais, denominadas de ganhos de capital. Os ganhos de capital,
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nos termos dos artigos 3.°, § 2.°, da Lei 7.713/1988, reeditado pelo artigo 138 do
RIR/1999, estéo sujeitos ao IR e correspondem a diferenga positiva apurada entre

o valor da alienagao e o custo de aquisicao dos bens.

Ao passo que, diante da outorga de licenca de uso de marca ou de pa-
tente, as contraprestagdes recebidas pelo licenciador, que em regra também sao
consideradas como receitas ndo operacionais, sdo denominadas de royalties. Com
base no artigo 22 da Lei 4.506/1964, reeditado pelo artigo 52 do RIR/1999, podem-
-se entender como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do
uso, da fruigdo ou da exploracao de direitos. Assim, observa-se que as remunera-
¢des pagas pelos licenciados aos licenciadores pelo uso de marcas ou de patentes,

para fins fiscais, sdo consideradas como royalties.

Estabelecidas as premissas acima mencionadas, cabe destacar as se-
guintes conclusdes obtidas neste trabalho em relagdo aos aspectos tributarios, em
especial sob o enfoque do IR, que envolvem os royalties pagos pelo uso de marcas

e de patentes.

A competéncia para a criagao de tributos, no Brasil, foi outorgada pela
Constituicao Federal ao Poder Legislativo, fracionada entre Unido, Estados, Muni-
cipios e Distrito Federal. No caso do IR, o legislador constituinte optou por habilitar,
com exclusividade, a Unido para tributar a renda. Além disso, o constituinte tratou
de delinear todos os aspectos da regra-matriz de incidéncia tributaria do IR no
proprio texto constitucional, consignando, de forma expressa, a materialidade do

imposto, qual seja auferir renda ou proventos de qualquer natureza.

O ato de auferir renda ou proventos de qualquer natureza, de acordo
com o disposto na Constituicao Federal e os contornos dados pela legislagédo com-
plementar, deve ser entendido como: o ato de apurar rendimento decorrente do tra-
balho, do capital, de aposentadoria, de pensao ou de qualquer outra natureza (que

nao a transferéncia patrimonial ndo onerosa), ou da combinagao deles, disponivel
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econdmica ou juridicamente ao contribuinte, que, consideradas as despesas ne-
cessarias a sua obtencgao, resulte em efetivo aumento patrimonial em certo periodo

de tempo.

Nessa linha, quando os royalties forem auferidos por pessoa fisica, es-
tardo sujeitos a incidéncia do IRPF com base na tabela progressiva prevista no
artigo 86 do RIR/1999, que reeditou o artigo 21 da Lei 9.532/1997, e tem por limite
a aliquota de 27,5%. O tributo devido deve ser calculado e recolhido pelo proprio
licenciador, quando a fonte pagadora do rendimento for outra pessoa fisica, e pelo

licenciado, quando ele for pessoa juridica.

Todavia, nos casos em que o licenciador for pessoa juridica, os royalties
percebidos serdo tributados pelo IRPJ, a despeito de a fonte pagadora ser pessoa
fisica ou juridica. Os royalties integrardo a base de calculo do IRPJ, independente-
mente da sistematica de apurac¢ao adotada, se a do lucro real, a do lucro presumido
ou a do lucro arbitrado. Sobre a base de calculo, em qualquer uma das hipéteses,
sera aplicada a aliquota de 15%, e sobre o valor excedente a R$20.000,00 por més
havera ainda a incidéncia de um adicional de 10% (artigos 3.° da Lei 9.249/1995 e

541 do RIR/1999).

Quando o licenciador, pessoa fisica ou juridica, estiver estabelecido
no exterior, os royalties pagos por fonte produtora brasileira sofrerao retengcéo na
fonte do IRF, a aliquota genérica de 15% (artigos 3.° da MP 2.159/2001 e 710 do
RIR/1999). A excegao fica por conta do beneficiario residente em pais considera-
do pelo artigo 24 da Lei 9.430/1996, que tem a tributagao favorecida. Nessa hip6-
tese, o IRF incidira sobre os valores remetidos para o exterior a titulo de royalties
a aliquota de 25%. Aliquota majorada do IRF nado se aplica as localidades com
regime fiscal favorecido, na medida em que o artigo 24-A da Lei 9.430/1996, que
regula a matéria, tem sua aplicacgéo restrita as situagdes que envolvam precos de

transferéncia.
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Ocorre que na apuracgao do IR incidente sobre os royalties, em atengao
ao conceito constitucional de renda, devem ser levadas em consideragcao nao so-
mente as receitas apuradas, mas também as despesas necessarias a sua obten-
¢ao, sob pena de se tributar pelo imposto algo que n&o é renda, mas patrimdnio do

contribuinte.

Tratando-se de pessoa fisica, o artigo 83 do RIR/1999, que cuida da re-
gra geral de dedutibilidade, ndo prevé expressamente a possibilidade de dedugéo
das despesas com o pagamento de royalties. Entretanto, tais gastos sdo deduti-
veis da base de calculo do IRPF, visto que, nos termos do artigo 75, inciso lll, do
RIR/1999, sdo necessarios a percepg¢ao da receita a manutengao da fonte produ-
tora, desde que estejam devidamente escriturados no Livro Caixa e ndo superem a

receita gerada pelo uso da marca ou da patente.

Ja no caso de pessoa juridica a regra geral para aqueles que tém seus
rendimentos apurados pela sistematica do lucro presumido ou arbitrado € a de
permitir a deducao da base de célculo do IRPJ, além dos percentuais fixos previs-
tos em lei, das quantias retidas na fonte nos pagamentos efetuados a beneficiario
estrangeiro pelo uso de marcas e de patentes (artigos 10 da Lei 9.532/1997, 34 da
Lei 8.981/1995 e 526 e 540 do RIR/1999). Enquanto para aqueles que apuram o
IRPJ pelo lucro real a regra geral autoriza a dedugao das despesas com royalties
retidas ou nao na fonte, em razdo da necessidade do desembolso para se mante-
rem a posse, o0 uso € a fruicdo do bem produtor do rendimento (artigos 47 e 71 da

Lei 4.506/1964 e 299 e 352 do RIR/1999).

Excec¢des as regras gerais de dedutibilidade s&o as hipoteses previs-
tas: (i) no artigo 26 da Lei 12.249/10, que veda a dedugao da despesa quando os
royalties forem remetidos a pessoa, fisica ou juridica, situada em localidade com
tributacao favorecida ou sujeita a regime fiscal privilegiado, nos termos dos artigos
24 e 24-A da Lei 9.430/1996; (ii) no artigo 71, paragrafo unico, alinea e, item 1, da
Lei 4.506/1964, correspondente ao artigo 353, inciso lll, alinea a, do RIR/1999,
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que nao autoriza a deducgao dos royalties pagos pelo uso de marcas e de patentes
pagos por filial brasileira a sua matriz domiciliada no exterior; e (iii) no artigo 71,
paragrafo unico, alinea d, da Lei 4.506/1964, que impede a dedugao dos royalties
pagos a socios de empresas pessoas fisicas, dirigentes, e aos parentes e depen-
dentes de ambos. Tais restrigdes justificam-se em razdo do combate a evasao de

divisas do Brasil.

Salvo as excegdes acima mencionadas, diante de uma interpretacao his-
térico-sistematica da legislagcado que trata do tema, o que se observa é que, tratan-
do-se de contrato de licenga de uso de marca ou de patente firmado entre partes
brasileiras, a deducéo dos royalties esta condicionada apenas a demonstracao da
necessidade da despesa para a geragao do rendimento ou para a manutencao da

fonte de producgéao.

Atualmente, ndo ha lei que validamente imponha aos contratos firmados
entre brasileiros restricbes a dedutibilidade, tais como: (i) o limite de dedugéo de 5%
da receita liquida do produto fabricado ou vendido; (ii) a exigéncia de averbacgao do

contrato de licenga no INPI; ou (iii) a necessidade de registro do contrato no Bacen.

Diversamente ocorre com os contratos de licenca de uso firmados com
beneficiario no exterior. Para esses casos existe previsao legal que condiciona a
deducgao dos gastos com royalties ndo s6 a observancia da regra geral — que impde
a demonstracido da necessidade do desembolso a obtencéo do rendimento —, mas
também ao cumprimento: (i) do limite de deducao de 5% da receita liquida do pro-
duto fabricado ou vendido; (ii) da exigéncia de averbagao do contrato de licenga no

INPI; ou (iii) do dever de registro do contrato no Bacen.

A despeito de haver regras especificas impostas por lei para a dedug¢ao
dos royalties pagos nos contratos em que o beneficiario é estrangeiro, tais restri-

¢des nao sao aplicaveis. A Constituicao Federal determina como unica condicao a
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incidéncia do IR a existéncia de acréscimo patrimonial disponivel ao contribuinte.

Nao é feita qualquer outra restricdo pelo texto constitucional.

Assim, nao pode o legislador infraconstitucional pretender condicionar a
deducédo dos gastos com royalties a averbagao do contrato no INPI ou ao seu regis-
tro no Bacen. Tampouco pode o legislador infraconstitucional pretender limitar a de-
ducgao das despesas com royalties a 5% da receita liquida do produto fabricado ou
vendido. A Constituicao Federal, ao estabelecer o conceito constitucional de renda,
condiciona a incidéncia do imposto a aquisicdo de renda, que decorre do resultado

das entradas observadas em um periodo, subtraido das respectivas despesas.

A limitacdo das despesas dedutiveis a certo percentual acaba por incluir
na base de calculo do imposto gastos, e ndo somente rendimentos. Com isso, o
que se verifica € a tributacido ndo da renda, mas do patriménio do contribuinte, o

gue nao é autorizado pela Constituicao Federal.

Assim, os gastos decorrentes de contratos de licenga de marcas e de
patentes firmados com beneficiario no exterior sdo dedutiveis desde que demons-
trada a sua necessidade e respeitadas as excec¢des previstas nos artigos 26 da Lei
12.249/2010 e 71, paragrafo unico, alineas d e e, item 1, da Lei 4.506/1964, sendo

desprovida de fundamento qualquer outra exigéncia.

Apesar da inadmissibilidade das limitagcdes infraconstitucionais para fins
de dedutibilidade, o que se observa € que a Portaria 436/1958, responsavel pela
regulamentacgao da Lei 3.470/1958, também né&o é aplicavel. O fundamento de va-
lidade do referido ato normativo, a Lei 3.470/1958, foi tacitamente revogado pelos
artigos 12 da Lei 4.131/1962 e 71 da Lei 4.506/1964. Assim, tendo sido revogada a

base legal do normativo, ela perde o seu objeto, também estando revogada.

Ademais, a Portaria 436/1958: (i) ndo atende a determinagao contida no

artigo 74, § 1.°, da Lei 3.470/1958, reiterado pelo artigo 12, § 1.°, da Lei 4.131/1962,
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que prevé a revisao periddica dos coeficientes de dedutibilidade nela previstos; (ii)
viola o artigo 87, paragrafo unico, inciso I, da Constituicdo Federal, que determina
que os atos executivos devem garantir o fiel cumprimento do disposto em lei; e (iii)
nao se adéqua ao atual contexto econdmico do Pais, desestimulando os investi-

mentos estrangeiros.

A Portaria 436/1958, a despeito de n&o estar mais em vigor, ainda deve
ser interpretada em consonancia com o disposto nos artigos 74 da Lei 3.470/1958,
12 da Lei 4.131/1962 e 6.° do DL 1.730/1979. O limite de dedutibilidade de 5% deve
ser considerado como um teto maximo a ser atingido por produto, de modo que,
se a patente isoladamente atingir tal limite ou este for atingido apenas por meio da
soma dos percentuais de dedutibilidade fixados para certo numero de marcas ou de
patentes, pouco importa. Defender a dedutibilidade dos royalties com base em um
unico percentual fixado para uma patente ou marca, ndo se admitindo a sua soma
nos casos em que percentual da marca ou da patente isoladamente considerado
nao ultrapassa o teto de dedutibilidade de 5%, € ilegal, pois conflita com a previsao

contida nos referidos normativos.

Além disso, restringir a deducéo das quantias remetidas para o exterior
a titulo de royalties por marca ou por patente, ndo autorizando a sua soma até o
limite global de 5% por produto, gera um aumento do IRPJ sem qualquer previ-
sao legal — visto que tal interpretacdo nao encontra amparo nas Leis 3.470/1958 e
4.131/1962 — em afronta ao principio da estrita legalidade, previsto nos artigos 150,

inciso |, da Constituigao Federal e no artigo 97 do Codigo Tributario Nacional.

Por fim, se as Leis 3.470/1958 e 4.131/1962 nao restringiram o limite de
dedutibilidade por marca ou por patente, ndo pode a Portaria 436/1958, cuja fungéo
€ dar-lhes plena aplicabilidade, fazé-lo. O regulamento executivo deve submeter-
-se a lei. Portanto, se n&o interpretada a Portaria 436/1958 em acordo com os nor-

mativos que a regulam, havera clara afronta ao disposto nos artigos 84, inciso IV,
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e 87, paragrafo unico, inciso Il, da Constituicao Federal e no artigo 99 do Codigo

Tributario Nacional.

A Lei 9.430/1996 introduziu no ordenamento as regras de precos de
transferéncia com a finalidade de evitar a evasao de divisas em transacodes realiza-
das com parte relacionada, parte sediada em localidade com a tributagcéo favoreci-
da, ou com regime fiscal privilegiado. Diante disso, em principio, os royalties pagos
a parte relacionada, pagos a beneficiario no exterior sediado em localidade com a
tributacdo favorecida ou com regime fiscal privilegiado, ou entédo recebidos por be-
neficiario brasileiro de parte estabelecida nos referidos territorios, estariam sujeitos

a regramento especifico.

No entanto, o artigo 18, § 9.°, da Lei 9.430/1996 expressamente excep-
ciona da aplicagao das regras de pregos de transferéncia as remessas de royalties
pelo uso de marcas e de patentes a parte vinculada estrangeira, e para beneficiario,
ainda que nao vinculado, sediado em localidade com a tributacdo favorecida ou
com regime fiscal privilegiado. A Lei 9.430/1996, entretanto, ndo dispensa do regra-
mento especifico os royalties recebidos por beneficiario brasileiro de parte vincu-
lada no exterior, ou de estrangeiro estabelecido nesses territdrios. A ndo aplicagao
das referidas regras nessa hipotese se deve, apenas, a uma benesse do Executivo

constante do artigo 43 da IN 243/2002.

Quando uma das partes contratantes for residente no Brasil e a outra
estiver domiciliada em pais com o qual o Brasil mantenha tratado para evitar a bi-
tributagao, os royalties pagos pelo uso de marca ou de patente, de acordo com o
artigo 12 da Convencgao Modelo da OCDE, seréo tributados pelo Estado no qual for

residente o beneficiario do rendimento.

Entretanto, se o beneficiario exercer sua atividade no Estado em que a
renda foi originada por meio de estabelecimento permanente, e essa renda estiver

a ele vinculada, a tributagao ocorrera de acordo com a sistematica prevista no arti-
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go 7.° Convencao Modelo da OCDE, sendo considerada lucro tributavel no Estado

em que se encontra situado o estabelecimento permanente.

O Brasil, todavia, tem adotado como postura nao excluir dos tratados
que celebra o direito de o pais da origem do rendimento tributa-lo na fonte, ficando
a cargo do Estado da residéncia do beneficiario isenta-lo do IR ou conceder um

crédito passivel de dedugao.

Nessa linha, as remessas de royalties feitas para pais com o qual o
Brasil mantenha acordo de nao bitributacdo sdo, em regra, tributadas a aliquota
de 15%. E os royalties percebidos por beneficiario residente no Brasil, se pessoa
fisica, serao tributados com base na tabela progressiva prevista no artigo 111 do
RIR/1999, cuja aliquota maxima é de 27,5%; e se pessoa juridica, sob a aliquota
de 15%, e sobre o valor excedente a R$20.000,00 mensais havera a cobrancga de
um adicional de 10%, conforme determinam os artigos 541 e 542 do RIR/1999. O
beneficiario brasileiro, em geral, ainda podera deduzir da base de calculo do IR o
montante pago no exterior, desde que nao ultrapasse o valor do imposto que seria
devido em decorréncia dos royalties auferidos. Todavia, em razdo dos acordos para
evitar a dupla tributacao, as aliquotas do IR fixadas pelo Brasil e outros paises para
0s pagamentos feitos a titulo de royalties, muitas vezes, se mostram inferiores as

acima mencionadas, devendo cada caso ser analisado individualmente.

Nos tratados para evitar a bitributagdo outra disposicao vista com fre-
quéncia é a clausula de nado discriminagéo, contida no artigo 24, § 5.°, da Conven-
cao Modelo da OCDE, que impede que a uma pessoa domiciliada em um Estado
Contratante seja dispensado tratamento mais gravoso do que aquele dado a pes-

soa residente no outro.

Situacao discriminatdria chegou a ocorrer com 0s paises com 0s quais
o Brasil tinha acordo de nao bitributacao, na vigéncia do artigo 71, paragrafo unico,

alinea e, item 2, da Lei 4.506/1964, que vedava a deducao da base de célculo do
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IR dos royailties pagos por filial ou controlada no Pais, a sua matriz ou controladora
no exterior. Isso porque os pagamentos de royalties feitos entre partes relaciona-
das situadas no Brasil eram dedutiveis, ndo havendo qualquer impedimento nesse
sentido. Essa questao sé veio a ser efetivamente solucionada com o advento da
Lei 8.383/1991, que revogou o artigo 71, paragrafo unico, alinea e, item 2, da Lei

4.506/1964.

Atualmente, a nosso ver, é dado tratamento discriminatoério pelo Brasil
aos paises com os quais mantém tratado para evitar a dupla tributacdo, em relacéo
aos limites e condigbes de dedutibilidade fixados pelo artigo 71 da Lei 4.506/1964.
Esse dispositivo restringe a dedugao das quantias remetidas para o exterior na
condicao de royalties, a 5% da receita da liquida do produto fabricado ou vendido,
e exige a averbacgao dos contratos de licenga de uso no INPI e o registro no Bacen.
Para os royalties pagos a beneficiario brasileiro pelo uso de marca ou de patente,

nao ha lei que preveja a aplicacao de tais restricoes.

Logo, tratando-se de pais com o qual o Brasil mantém acordo de néo
bitributagdo, e havendo nesse tratado clausula de nao discriminacgao, por forca dos
artigos 98 do Cadigo Tributario Nacional e 997 do RIR/1999, que estabelecem a
prevaléncia em matéria tributaria dos tratados internacionais sobre a legislacao in-
terna, os limites e condig¢des previstos no artigo 71 da Lei 4.506/1964 n&o poderao

ser aplicados.

14.2 Consideragoées finais

Analisada toda a legislacao fiscal que envolve a tributagdo pelo IR dos
royalties decorrentes do uso de marcas e de patentes, o que se observa é que o
legislador infraconstitucional, ao regular, e o Poder Executivo, ao regulamentar a

matéria, se distanciam dos parametros estabelecidos pela Constituicao Federal e,
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muitas vezes, por conta disso, acabam cometendo ilegalidades e inconstituciona-

lidades.

A Constituicdo Federal brasileira destaca-se mundialmente pela sua ri-
gidez e pelo alto nivel de detalhamento com que trata os assuntos nela contidos.
Esse traco caracteristico € ainda mais evidente na seara tributaria. O legislador
constituinte, ao redigi-la, optou por tratar da matéria com minudéncia, abrindo, in-
clusive, capitulo especifico para cuidar do assunto. Desse modo, ndo é exagerado
dizer que, no tocante a matéria tributaria, quase tudo esta previsto na Constituicdo
Federal, restando para o legislador infraconstitucional e para o Poder Executivo

apenas delinear os contornos do que nela ja esta contido.

Assim, a elaboracdo de qualquer norma infraconstitucional, bem como
a sua interpretagao, deve, necessariamente, pautar-se nas balizas estabelecidas
pela Constituicao Federal. O ordenamento brasileiro é escalonado, e encontra no
seu apice a Constituicdo Federal. Por conseguinte, qualquer processo legislativo
ou interpretativo deve, imprescindivelmente, partir do texto magno e s6 depois se-
guir para a legislagdo complementar, passando pela legislagao ordinaria e, por fim,

pelos atos executivos.

No entanto, o que se nota, especificamente em relagao a legislacéo que
trata da tributacao dos royalties decorrentes da exploragdo de marcas e de paten-
tes, é que nem sempre esse procedimento tem sido adotado pelos legisladores e

intérpretes, sejam eles autorizados ou néo.

A legislacgéo, por vezes, € elaborada e/ou interpretada de forma isolada,
sem que haja uma adequada correlagdo com a Constituicdo Federal. Ao procede-
rem dessa maneira, legislador e intérprete, exageradamente focados em um deter-
minado assunto, esquecem que, para serem feitas uma constru¢cdo e uma leitura

adequadas do ordenamento, € preciso recuar, de modo a ter nogao global do que
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se esta tratando. E esse recuo impde, necessariamente, um olhar critico para a

Constituicao Federal e os seus mandamentos.

Olvidar-se disso e permanecer centrado nas especificidades da legisla-
¢ao potencializa o risco de o legislador, no processo legislativo, ou do intérprete,
no processo interpretativo, incorrerem no grave erro de fazerem um exame isolado
da matéria que pretendem tratar, quando, na verdade, deveriam buscar avaliar a

situacao de forma sistematica.

No presente trabalho foi exatamente isso o que se observou. Os Pode-
res Legislativo, Executivo e até mesmo o Judiciario, ao avaliarem questdes ligadas
a tributacao pelo IR dos royalties pagos pelo uso de marcas e de patentes, ndo se
atentaram para o fato de a matéria relativa ao IR ser tratada praticamente na sua
integra pela Constituicdo Federal, ainda que nem sempre de forma expressa. E,
lamentavelmente, sempre que isso se verifica, surgem normas e decisées que nao

encontram amparo no Sistema Tributario brasileiro.

Mesmo porque cabe ao legislador infraconstitucional e ao intérprete,
com base nos principios de interpretacao das regras juridicas, ajustar a dicgao da
lei ou do ato executivo as normas constitucionais vigentes, a fim de encontrar a sua
precisa compreensao, dando-lhes o devido espago na ordem juridica e a sua exata

aplicagao aos fatos verificados.

Com o presente trabalho pretendeu-se, assim, identificar os dispositivos
legais aplicaveis e o seu alcance em relagao a tributacao pelo IR dos royalties de-
correntes do uso de marcas e de patentes, com o intuito de trazer maiores escla-
recimentos sobre a matéria e contribuir para o debate concernente a tema ainda
pouco explorado pela doutrina, e de crescente repercussao nos dias atuais em

razao de sua relevancia econdbmica.
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Concluimos, portanto, que, principalmente em matéria tributaria, a ob-
servancia da Constituicdo Federal é algo imprescindivel, devendo servir sempre
como ponto de partida para toda e qualquer produgao normativa ou analise. Sem
que isso ocorra, seja o legislador ou o intérprete, contribui, verdadeiramente, para
a dilapidacéo do Sistema Tributario nacional mediante a insergdo de normas e de-
cisdes inconsistentes e sem fundamento de validade, o que deve, de todas as for-

mas, ser evitado.
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