ABPI - ASSOCIAGAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Parecer sobre a aplicabilidade das Instrugcoes Normativas 167 e 190 da SRF a nao
residentes detentores de propriedade industrial no Brasil.

A ABPI - Associagao Brasileira da Propriedade Intelectual, por sua Comissao de Estudos de
Transferéncia de Tecnologia e Franquia, analisou as duvidas causadas pela publicagao das
Instru¢cdes Normativas da Secretaria da Receita Federal n° 167, de 14 de junho de 2002
(publicada no Diario Oficial de 18 de junho de 2002 e aplicavel a partir de 1° de agosto de
2002) e n° 190, de 9 de agosto de 2002 (publicada no DOU e em vigor a partir de 12 de agosto
de 2002).

A grande duvida causada pelas referidas Instru¢gdes Normativas, para os que militam na area
de propriedade intelectual, é decorrente, inicialmente, da redacao do art. 1° da IN 167, que
altera o art. 14 da IN da SRF n° 2, de 2 de janeiro de 2001, acrescentando-lhe um novo
paragrafo 4°, com a seguinte redacao:

"§ 4 - Fica obrigada a inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) a pessoa
juridica domiciliada no exterior que adquirir imével, aeronave, embarcagao e demais bens
localizados no Pais, sujeitos a registro de propriedade em 6rgao publico."

Considerando que marcas, patentes e desenhos industriais sdo definidos pela Lei da
Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 14 de maio de 1996) como "bens"[1] e ficam sujeitos a
registro em orgao publico (INPI), surge a duvida sobre a necessidade de todas as empresas
estrangeiras titulares de propriedade industrial no Brasil se cadastrarem no CNPJ.

Posteriormente, foi emitida a IN 190, cujo art. 2° estabelece que:

"Art. 2° Estdo obrigadas a inscrever-se no CPF, nos termos do art. 33 do Decreto n° 3.000, de
26 de marco de 1999, as pessoas fisicas:

(...)

X - residentes no exterior que possuam no Brasil bens e direitos sujeitos a registro publico,

()"

Com a emissao da IN 190, a duvida estendeu-se igualmente a necessidade de pessoas fisicas
residentes no exterior, que detenham propriedade industrial no Brasil, de inscreverem-se no
CPF.



Sobre o assunto, cabem as seguintes observacoes:

1 - Da capacidade para emitir as referidas normas:

Quanto a legalidade das Instrugbes Normativas n°s 167/02 e 190/02, em virtude de terem sido
expedidas pelo Secretario da Receita Federal, vale ressaltar que a Lei n°® 5.614/70 dispunha a
respeito do antigo CGC:

"Art. 1. O Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C.) passara a ser regido por ato do Ministro da
Fazenda dispondo sobre:
. quem esta sujeito a inscrigdo;

(--:)"

"Art. 5. O Ministro da Fazenda podera delegar ao Secretario da Receita Federal as
atribuicées que lhe sdo conferidas nesta Lei."

Nao obstante essa norma seja referente ao antigo CGC, a Lei n® 9.250/95, que determinou a
criacdo do CNPJ em substituicdo ao CGC, delegou poderes a Secretaria da Receita Federal
para celebrar convénios com os Estados, Distrito Federal e Municipios para instituir o cadastro
unico de contribuintes (CNPJ) em substituicdo ao antigo CGC.

"Art.37. Fica a Secretaria da Receita Federal autorizada a:

(...)

Il - celebrar, em nome da Unido, convénio com os Estados, Distrito Federal e Municipios,
objetivando instituir cadastro unico de contribuintes, em substituicdo aos cadastros
federal, estaduais e municipais.”

Desta forma, entendemos que a Lei n°® 9.250/95 delegou poderes para a Secretaria da Receita
Federal emitir regras referentes ao CNPJ, tal como ocorria anteriormente com relagdo ao CGC.

2 - Dos bens atingidos pelas IN 167 e 190:

Quando da emissao da Instrugdo Normativa n° 167, a propria redagao de seu Art. 1° parecia
indicar a intencdo de atingir exclusivamente proprietarios residentes no exterior de bens
materiais sujeitos a registro no Brasil ("..Fica obrigada a inscricdo (...) a pessoa juridica
domiciliada no exterior que adquirir imével, aeronave, embarcagdo e demais bens localizados
no Pais, sujeitos a registro de propriedade em 6rgao publico”).

Ora, por um lado, a titularidade ou propriedade dos bens imateriais constituidos por marcas,
patentes e desenhos industriais "adquirem-se" pelo seu registro ou concessao pelo INPI, e ndo



somente por meio de sua "compra" de terceiros. Por outro lado, tais bens imateriais ndo se
reputam "localizados" em nenhum lugar. Os exemplos incluidos no Art. 1° acima referido
(mesmo reconhecendo que a listagem ali contida € meramente exemplificativa), referem-se
todos a bens materiais. Parece-nos evidente que o Fisco ndo priorizou, entre os bens sujeitos a
norma do referido dispositivo, os bens imateriais, do contrario teria incluido expressamente
exemplos desse tipo de bem entre os exemplos citados na IN 167.

Ja aredacgao da IN 190 inclui expressamente "bens e direitos sujeitos a registro publico".
Mesmo assim, nao parece ser justificavel aplicar-se essa exigéncia aos titulares de bens de
propriedade industrial.

Note-se, ademais, que outros bens imateriais de titularidade de nao residentes no Brasil ndo

seriam atingidos pelas medidas, tais como direitos autorais e “software”, por ndo estarem
sujeitos a registro obrigatério no Brasil.

3 - Da funcao da exigéncia criada pelas IN 167 e 190:

Dentre as obrigagdes acessoérias dos contribuintes, a exigéncia de inscricdo no Cadastro de
Contribuintes (para pessoas juridicas, anteriormente o Cadastro Geral de Contribuintes - CGC,
e atualmente o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ; para pessoas fisicas, o
Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF) tem por fungao proporcionar as autoridades fiscais um
instrumento de controle sobre os contribuintes.

Esse controle, por sua vez, deve referir-se (i) as atividades dos contribuintes que se constituem
como fatos geradores de impostos, e (ii) a capacidade contributiva dos contribuintes. Como
resultado de seus bens de propriedade industrial registrados no Brasil, as pessoas fisicas e
juridicas nao residentes poderao gerar receitas decorrentes de licenciamentos e de cessao
(venda) de bens de propriedade industrial. Em ambos os casos, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) e o Banco Central do Brasil ja exercem controle sobre as
respectivas remessas:

(a) mediante a exigéncia de que os contratos de cessao e de licenciamento de bens de
propriedade industrial sejam averbados perante o INPI, que examina rigorosamente os
respectivos contratos, aprovando ou n&o os valores ou “royalties” cobrados[2]; e

(b) mediante registro dos mesmos contratos perante o Banco Central do Brasil, que exerce o
controle cambial sobre as remessas.

Note-se que o INPI adquiriu, desde 1979, a qualidade de 6rgao auxiliar da Receita Federal,
conforme Decreto-Lei n° 1.718, de 27 de novembro de 1979, e do Art. 107 do Decreto n°
96.760, de 23 de setembro de 1988. No exercicio de sua funcao de controle, o INPI outorga. a
cada detentor ndo residente de bens de propriedade industrial no Brasil, um numero de




identificacdo, mantendo, pois total e completo conhecimento dos bens imateriais detidos pelos
mesmos.

Ja os estabelecimentos bancarios responsaveis pelas remessas ao exterior dos’royalties”
derivados do licenciamento, ou dos pagamentos pela cessio, de bens de propriedade industrial
no Brasil, sdo obrigados a controlar o correto recolhimento dos tributos incidentes sobre tais
remessas, a saber: o Imposto de Renda na Fonte (IRF), o Imposto sobre Operacdes de
Crédito, Cambio e Seguro e sobre Operacdes Relativas a Titulos e Valores Imobiliarios (IOF) -
atualmente incidente a aliquota zero - e a Contribui¢ao de Intervencdo no Dominio Econdmico
(CIDE). Vale lembrar que os estabelecimentos bancarios sao, igualmente, 6rgaos auxiliares da
fiscalizacao dos tributos, de acordo com a legislacao supra citada.

4 - Da impropriedade dos bens imateriais para exercicio de finalidades ilicitas:

De forma geral, a aquisigao de bens de propriedade industrial como marcas, patentes e
desenhos industriais ndo se presta ao exercicio de evasao fiscal, lavagem de dinheiro, ou
outras atividades ilicitas semelhantes.

5 - Da necessidade de manutencao de procuradores no Brasil:

Dispde a atual Lei de Propriedade Industrial, em seu Art. 217, que:

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior devera constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representa-la administrativa e
judicialmente, inclusive para receber citagdes."

A inobservancia dessa norma tem efeitos severos, como se depreende dos Artigos abaixo:

"Art. 78. A patente extingue-se:
(---)

V - pela inobservancia do disposto no art. 217."

"Art. 119. O registro (de desenho industrial) extingue-se:

()

IV - pela inobservancia do disposto no art. 217."

"Art. 142.0 registro da marca extingue-se:

()

IV - pela inobservancia do disposto no art. 217."



A IN 167, entretanto, exige mais do que um procurador, para representar no Brasil o detentor
de bens nao residente, pois em seu Art. 2° acrescenta paragrafos ao Art. 42 da IN n° 2, entre
0s quais o paragrafo 6°, com a seguinte redacgao:

"§ 6° No caso das pessoas juridicas domiciliadas no exterior a pessoa fisica
responsavel perante o CNPJ sera o procurador da pessoa juridica, que devera:

(...)

Il - revestir-se da condicao de administrador dos bens referidos no caput.”

Note-se que a procuragao exigida pela Lei de Propriedade Industrial ndo precisa conter,
necessariamente, poderes para "administrar" os bens de propriedade industrial registrados ou
concedidos no Brasil, e de maneira geral tais procuragdes ndo contém tais poderes, pois a
administracdo de bens de propriedade industrial (inclusive a politica de uso e licenciamentos) é
exercida pelos proprios titulares.

A prevalecer, pois, a norma contida na IN 167 para bens de propriedade industrial, todas as
procuragdes em vigor teriam que ser substituidas ou complementadas por outras, com tais
poderes de "administragao".

Tal exigéncia sera de cumprimento extremamente dificil, se ndo impossivel. E que a
administracdo de bens como marcas e patentes envolve decisdes reservadas ao ambito interno
das empresas, com a aplicagao de politicas de uso, “marketing” e licenciamento que nao sao
delegadas aos procuradores, sendo exercidas centralmente pelos detentores desses direitos.

Ademais, atendendo a uma tendéncia salutar de desburocratizacao, prevé o paragrafo 1° do
Art. 216 da Lei de Propriedade Industrial, que:

"§ 1° O instrumento de procurag¢édo, no original, traslado ou fotocopia autenticada,
devera ser em lingua portuguesa, dispensados a legalizag&o consular e o
reconhecimento de firma."

Ao contrario, a IN 190 estabelece, em seu Art. 19, que:

"Art. 19. As solicitagbes de inscricdo e de alteracdo de dados cadastrais no CPF de
pessoa fisica ndo residente no Pais (...) serdo realizadas mediante apresentagao de
formulario especifico (...) acompanhado de cépia do:

(...)

Il - documento de identidade do procurador e instrumento publico de procuracéo
quando o pedido for efetuado por procurador."

E evidente, pois, que todas as procuracdes atualmente existentes e em vigor para assuntos de
propriedade industrial, ndo servirao para as finalidades das IN 167 e 190.



Além disto, outros documentos deverao ser submetidos, também notarizados e devidamente
atestados pelo Consulado Brasileiro com jurisdigdo sobre o domicilio do nao residente, como o
ato de constituicdo da pessoa juridica ou instrumento equivalente, copia do ato deliberativo da
nomeacao do procurador no Brasil, tudo devidamente traduzido para o portugués por tradutor
juramentado.

6 - Do grande numero de titulares nao residentes, de bens de propriedade industrial no
Brasil:

A titulo meramente exemplificativo, e certamente sem esgotar a lista, segue anexa uma relagao
de 47 paises cujos cidadaos detém bens de propriedade industrial no Brasil. Somente nessa
lista parcial, o numero de nao residentes chega a 222.828. Contando todos os paises, esse
numero devera ultrapassar os 300.000.

O tempo e a despesa necessarios para cumprir com as exigéncias das IN 167 e 190 para
titulares de propriedade industrial no Brasil serdo consideraveis. Vemos riscos, também, para a
imagem do Brasil no exterior , que sofrera desgaste diante de exigéncia burocratica custosa e
de dificil entendimento para os titulares ndo domiciliados. Além disso, o procedimento pevisto
vem no contrafluxo dos tratados internacionais dos quais o Pais é signatario, tépico a ser
ventilado no item seguinte.

7— Tratamento internacional da propriedade industrial — Tratados internacionais

A propriedade industrial € uma area fortemente regulamentada por acordos internacionais,
dentro os quais ganham destaque a Convengao da Unido de Paris [3] e o Acordo TRIPS, que
integra o Tratado de criagdo da Organizagdo Mundial do Comércio [4]. Esses acordos, €, de
modo particular, o TRIPS, objetivam, de um lado, fixar patamares minimos de prote¢ao aos
bens intelectuais e, de outro lado, estabelecer medidas que tornem mais ageis a obtencéo e a
manutencao desses direitos, diante do estreitamento das relacbes comerciais entre os paises e
a velocidade do comércio, impulsionada pela tecnologia de informagao.

Esses tratados implicam a formacao de uma verdadeira unido entre os paises membros com
vistas a promover os objetivos previstos. Cabe destacar, notadamente, as seguintes
disposig¢oes: a) o artigo 2° da Convencao da Unido de Paris que, em seu item 2), afasta
qualquer condi¢cao de domicilio ou de estabelecimento no pais em que se postula protegao; b)
o artigo 62 do Acordo TRIPS, pelo qual os paises signatarios se comprometem a estabelecer
medidas razoaveis para a aquisicado e manutencgao dos direitos, em consonancia com os fins do
Tratado; c) o artigo 63, ainda do Acordo TRIPS, que fixa 0 compromisso de transparéncia nas
decisbes e medidas em relagao a propriedade intelectual, de modo a ndo onerar o gozo dos
direitos; d) o artigo 65, item 5 do mesmo Acordo, pelo qual os paises membros se obrigam a



nao introduzir alteragbes nas suas leis, regulamentos e normas, em geral, em desarmonia com
os objetivos do Tratado.

Em nosso sentir, a aplicacao das Instru¢gdes Normativas em debate a seara da propriedade
industrial, por implicar onerosidade excessiva aos titulares de bens dessa natureza
domiciliados no exterior, conflitaria com as regras programaticas desses acordos, expondo o
Brasil a procedimentos tendentes a aplicacdo de sangbes comerciais.

Cabe notar, além disso, que, exatamente em razdo da mundializagao do comércio, todos os
acordos e leis que hoje se editam tém como indole comum a suavizagao das formalidades, de
modo a permitir maior fluidez e agilidade nos procedimentos de obtencéao, aquisi¢ao e
manutencao dos direitos de propriedade industrial. A prépria lei brasileira que hoje rege a
matéria é paradigmatica nesse sentido, pois que eliminou diversas restricoes e formalidades
existentes no Cédigo de Propriedade Industrial de 1971.

7 - Conclusao:

Diante dos argumentos acima, espera a ABPI que a Secretaria da Receita Federal venha a
esclarecer a desnecessidade do cadastramento perante o CNPJ e/ou o CPF de titulares de
bens de propriedade industrial, nao residentes no Brasil.

09 de setembro de 2002

ABPI - ASSOCIAGAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

José Antonio B. L. Faria Correa
Presidente

Luiz Henrique do Amaral
Coordenador da Comissao de Transferéncia de Tecnologia e Franquias

Juliana L. B. Viegas
Vice-Coordenadora da Comissao de Transferéncia de Tecnologia e Franquias



[1] - De acordo com o Artigo 5° da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996:

"Art. 5° Consideram-se bens moéveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade
industrial."”

[2] Notem-se os seguintes artigos da Lei de Propriedade Industrial. Com relagdo a PATENTES
e a DESENHOS INDUSTRIAIS:

"Art. 59 - O INPI fara as seguintes anotagoes:

| - da cesséo, fazendo constar a qualificagcdo completa do cessionario;

(...)

Il - das alteragbes de nome, sede ou endereco do depositante ou titular.

Art. 60 - As anotagbes produzirdo efeito em relagao a terceiros a partir da data de sua
publicacgéo.

Art. 62 - O contrato de licenga devera ser averbado no INPI para que produza efeitos em
relacao a terceiros.

§ 1° A averbacéo produzira efeitos em relacdo a terceiros a partir da data de sua publicagdo."”

Com relacdo a MARCAS:

"Art. 136 - O INPI fara as seguintes anotagoes:

| - da cesséo, fazendo constar a qualificagcdo completa do cessionario;

(...)

Il - das alteragbes de nome, sede ou endereco do depositante ou titular.

Art. 137 - As anotagbes produzirdo efeitos em relagdo a terceiros a partir da data de sua
publicacgéo.

Art. 140 - O contrato de licenga devera ser averbado no INPI para que produza efeitos em
relacao a terceiros.

§ 1° A averbacéo produzira efeitos em relacdo a terceiros a partir da data de sua publicagdo."”
[3] Vigora no Brasil o texto decorrente da revisdo de Estocolmo, promulgado pelo Decreto de
n.o 635, de 21.08.1992

[4] Em vigor no Brasil por forga do Decreto Legislativo de n.o 30, de 15.012.1994 e do Decreto
de n.o 1.355, de 30.12.1994.



