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Os contratos empresariais sdo instrumentos juridicos celebrados entre dois ou mais empresarios,
sobre objeto licito e possivel, tendo por finalidade a aquisi¢cdo, a modificacdo ou extin¢do de
direitos, de modo que fique resguardada a seguranca de todos os envolvidos no negdcio. Nessa
perspectiva, este artigo, através da pesquisa exploratoria, de natureza qualitativa, método dedutivo,
coleta de dados bibliografico-documental, procedeu-se de modo a realizar uma andlise acerca dos
contratos de Factoring, Leasing, Know-how e de Licenca como forma de dar suporte e estimular
as atividades desempenhadas pelo empresario, sobretudo no que tange a seguranca juridica e
crescimento econémico. Ademais, cabe pontuar a atividade ardua empresarial, sobretudo no que
tange os diversos riscos ao empresario, bem como a atuacdo empresarial embutida na atual fase
financeira do capitalismo. Por fim, diante da problematica exposta, buscou-se, embasado nos
instrumentos juridicos empresarias, elucidar a necessidade dos empresérios, pautado na seguranca
juridica e no respeito crescimento econdmico, buscar a utilizar estes instrumentos como forma de
promocéo econdmica.

ABSTRACT
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Contracts; legal
security and economic
business.

Business contracts are legal instruments signed between two or more businessmen, on a lawful and
possible object, with the purpose of acquiring, modifying or extinguishing rights, so that the safety
of all those involved in the business is safeguarded. In this perspective, this article, through
exploratory research, of qualitative nature, deductive method, collection of bibliographic-
documental data, proceeded in order to carry out an analysis about the Factoring, Leasing, Know-
how and License contracts as a way to support and stimulate the activities performed by the
entrepreneur, especially with regard to legal security and economic growth. In addition, it is worth
pointing out the arduous business activity, especially with regard to the various risks to the
entrepreneur, as well as the business performance embedded in the current financial phase of
capitalism. Finally, in view of the exposed problem, it was sought, based on corporate legal
instruments, to elucidate the need for businessmen, based on legal security and respect for
economic growth, to seek to use these instruments as a form of economic promotion.

1. INTRODUCAO

Entende-se

por contratos

proporcionar uma maior familiaridade com o problema. Sem
a perspectiva de esgotamento do tema, tratar-se-4, sobretudo,

empresariais 0s acerca dos contratos empresarias. Ademais, se utilizara do

instrumentos juridicos celebrados entre dois ou mais
empresarios, sobre objeto licito e possivel, tendo por
finalidade a aquisicéo, a modificacdo ou extingdo de direitos,
de modo que fique resguardada a seguranca de todos os
envolvidos no negdcio. Essa modalidade de convencdo busca
evitar adversidades e transtornos nas relagdes corporativas
gue porventura venham ocasionar prejuizos aos envolvidos.
Tendo em vista a relevancia do tema proposto, sera
realizada uma pesquisa exploratoria, que tem por objetivo

método de abordagem dedutivo, uma vez que se buscara 0s
resultados a partir da analise geral até concluir de maneira
particular a hipotese. Quanto a natureza da pesquisa, esta sera
qualitativa, buscar-se-a analisar e interpretar os institutos do
Direito Empresarial, como forma de chegar a conclusdo de
que é possivel adotar um mecanismo capaz de impulsionar a
atividade empresarial, pautado na livre concorréncia e no
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Quanto ao método de procedimento, atribuir-se-a o
método monogréafico, partindo de um estudo profundo sobre
0s contratos empresarias, que podendo esta pesquisa ser
considerada representativa de muitos outros ou mesmo de
todos os casos semelhantes. Além do mais, quanto aos
procedimentos técnicos, se delineard o presente estudo por
meio de pesquisa bibliogréafica e documental, tendo em vista
que se buscard, através da renomada doutrina do direito e
periddicos especializados, bem como através da interpretacdo
das leis, a solucdo para impulsionar o desenvolvimento
econdmico.

No presente trabalho, portanto, serdo apresentados
alguns apontamentos acerca dos contratos de Factoring
(faturizacdo), Leasing (arrendamento mercantil), Know-how
(transferéncia de tecnologia) e de Licenca, 0s quais pertencem
a categoria dos contratos empresariais.

1. Factoring (faturizagéo)

Segundo entendimento do autor Tarcisio Teixeira
(2018), o contrato de factoring consiste na compra de direitos
creditérios que resultam de vendas mercantis ou de prestacao
de servicos a prazo. A partir disso, 0 empresario transforma
0s seus créditos recebiveis em dinheiro a vista, tendo por
objetivo ampliar ou ndo comprometer o seu capital de giro.
Em sintese, o contrato de factoring é aquele em que um
empresario cede a outro empresario os créditos, totalmente ou
em parte, de suas vendas a terceiros. Com isso, 0 empresario
faturizado recebe do empresario faturizador o montante
desses créditos, a partir do pagamento de uma remunerac&o.
Trata-se, portanto, de um contrato consensual, bilateral e
0Neroso.

No contrato de factoring, a transferéncia dos créditos
efetua-se pela empresa faturizada a outra empresa qualificada
como faturizadora. Sendo assim, tal contrato possui como
elementos pessoais o faturizador, também conhecido como
factor, e o vendedor, que também pode ser denominado
aderente, faturizado ou fornecedor. Além desses dois agentes,
pode-se citar ainda o comprador do vendedor, o qual pode ser
chamado de comprador, devedor ou cliente. Importante
ressaltar que, como o contrato se perfaz entre o faturizador e o
faturizado, é necessario que ambos sejam empresarios, posto
que o contrato de faturizagdo, como j& mencionado, é de
natureza empresarial.

O faturizador e o faturizado podem ser pessoa fisica
ou juridica, sendo o faturizador, em regra, pessoa juridica,
pois leva em consideracdo 0s encargos que este avoca em
razdo do recebimento do crédito em cessdo. No que diz
respeito ao devedor, agente que compra ao faturizado, pode
ser uma pessoa fisica ou juridica, ndo necessariamente
empresario. E preciso ressaltar, no entanto, que o devedor,
embora esteja envolvido no negocio juridico, ndo é parte
propriamente dita do contrato de faturizacéo.

Via de regra, a faturizacdo € realizada por empresas
ndo bancarias, 0 que ndo significa que um banco ndo pode ter
um setor especial para a faturizacdo. Entretanto, as operagdes
realizadas nesse setor ndo sdo compreendidas como operacdes
normais de desconto ou de cobranca, posto que existe uma
assimetria entre as mesmas.

No que diz respeito a sua formacdo, por se tratar de
um contrato de natureza consensual, o contrato de faturizacdo
ndo exige a forma escrita, podendo se formar a partir da
simples manifestacdo de vontade das partes, faturizado e

faturizador. O contrato de faturizagdo pode ser também
classificado como um contrato bilateral, posto que gera
obrigacdes para ambas as partes. E ainda um contrato
0neroso, jéa que tanto o faturizador como o faturizado recebem
vantagens. Finalmentre, trata-se ainda de um contrato de
exclusividade, ja& que ndo ha permissao para o faturizado de
conservar contratos semelhantes com outros faturizadores
(BEZERRA, 2015).

Por se tratar de um contrato bilateral, o contrato de
factoring cria obrigacGes e também direitos para todas as
partes que o integram. No que diz respeito as obrigac6es do
faturizador, este tem o dever de pagar ao faturizado o valor
correspondente as faturas que Ihe sdo apresentadas, devendo
ainda assumir o risco do inadimplemento por parte do
devedor. Ainda corresponde a sua obrigacdo o dever de
prestar assisténcia ao faturizado, fornecendo informagdes que
Ihe sdo necessérias. Relativamente aos seus direitos, o
faturizador pode recusar, total ou parcialmente, a aprovacéo
das contas, podendo ainda cobrar faturas pagas e a sua
remuneracdo, de acordo com o que foi ajustado no contrato.
Pode ainda o faturizador analisar os documentos do faturizado
que dizem respeito as transacBes deste com determinados
clientes.

No que tange as obriga¢des do faturizado, cabe a ele,
de acordo com o que foi convencionado, remeter ao
faturizador as contas, junto com os documentos essenciais
para esclarecer as operacdes efetivadas, devendo também dar
assisténcia ao faturizador no que diz respeito a prestacdo de
informagdes sobre a clientela e dividas. Cabe ainda ao
faturizado saldar o faturizador em relagdo as comissdes
cabidas pela faturizacdo. Quanto aos seus direitos, 0
faturizado é autorizado a requerer o adimplemento das
faturas, podendo também transferir as ndo aprovadas ao
faturizador. Tem ainda o faturizado direito de ser assistido e
receber informacdes por parte do faturizador.

Ademais, tratando-se das espécies do contrato de
factoring, tem-se o maturity factoring. Nessa categoria, ocorre
a negociacao dos créditos, por meio da qual a faturizada cede
a faturizadora, se encarregando esta de cobrar tais créditos
nos vencimentos para entdo repassa-los a faturizada (cedente
ou endossante) mediante comisséo. Trata-se, portanto, de uma
maneira do credor terceirizar seu departamento de contas a
receber. Como segunda espécie do contrato de factoring, tem-
se 0 conventional factoring. Nessa categoria de factoring,
existe também a cessdo de créditos pela faturizada a
faturizadora. Porém, difere da espécie anterior pelo fato de
que a faturizadora promove um adiantamento do valor desses
créditos a faturizada, cobrando juros ou deségio. Sendo assim,
a faturizada possui uma antecipacdo de créditos, ndo
necessitando expectar 0s vencimentos para recebé-los
(TEIXEIRA, 2018).

Por fim, quanto as formas de extin¢ao do contrato de
faturizacdo, vérias sdo as possibilidades. Tal contrato pode
extinguir-se por um acordo muatuo de vontades, pela alteragdo
de estado de um dos contratantes, posto que se trata de um
contrato personalissimo, podendo se extinguir também em
decorréncia da finalizacdo do prazo. Cabe mencionar que
existe a possibilidade de extinguir-se também de forma
unilateral, devendo, para isso, preencher determinadas
exigéncias, como 0 aviso prévio da parte interessada pela
resilicdo. Por dltimo, pode o contrato ainda ser extinto em
razdo do inadimplemento obrigacional ou em decorréncia da
morte, caso a parte seja um empresario individual.
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2. Leasing (Arrendamento mercantil)

O contrato de leasing, também intitulado
arrendamento  mercantil, consiste em um contrato
essencialmente empresarial, por meio do qual é assegurado ao
locatério a prerrogativa de adquirir o bem objeto do contrato
ao final da avenca, devendo, para isso, pagar uma diferenca
chamada de valor residual (CRUZ, 2018). Essa espécie de
contrato envolve basicamente trés sujeitos, posto que, para
que o negocio seja celebrado, é necessaria a presenca do
arrendatério, do fornecedor e do arrendador. O arrendatério é
aquele que solicita o produto ao arrendador, sendo este ultimo
quem adquire o produto requerido de um fornecedor, para
firmar o contrato de arrendamento mercantil.

Nessa modalidade contratual, ficam asseguradas ao
arrendatério trés opces a partir da finalizagdo do aluguel. O
arrendatario poderd renovar a locacdo, podera encerrar o
contrato sem que haja renovacgdo da locacdo, como também
podera comprar 0 bem que estava alugado, necessitando, para
isso, pagar o valor residual (CRUZ, 2018).

E importante destacar ainda que o contrato de leasing
ndo se confunde com o contrato de compra e venda. 1sso se
deve ao fato de que, no arrendamento mercantil, 0 pagamento
do aluguel é efetivado levando em consideracdo apenas a
possibilidade de compra da coisa com a finalizacdo do
contrato, situagdo que difere do contrato de compra e venda,
j& que, neste Ultimo, o comprador quita as prestacoes
convencionadas, mas tendo a certeza de aquisicdo da
propriedade do bem com a finalizacdo do contrato.

Ademais, ndo se confunde também o contrato de
leasing com o contrato de locacdo, posto que, na locagéo, ndo
¢ dado ao locatario a prerrogativa de comprar 0 bem com a
finalizacdo do contrato. Além disso, no contrato de locacgdo, a
devolucdo do bem antes da finalizacdo do contrato gera a
cessacdo da divida, contrariamente ao que ocorre com 0
contrato de leasing, j& que se o bem for devolvido
anteriormente a finalizagdo do contrato, a divida ainda assim
permanece, posto que o arrendatario solicitou e adquiriu o
bem, devendo ele manter-se responsavel pela divida.

Como toda espécie de contrato, o arrendamento
mercantil possui suas vantagens e desvantagens. No que diz
respeito as suas vantagens, pode-se pontuar que o contrato de
leasing pode ser realizado com qualquer tipo de bem, mdvel
ou imdvel, de fabricacdo nacional ou estrangeira; é possivel
que, além do bem objeto do contrato, sejam incluidos outros
servigos; o contrato de leasing também evita o dano de
obsolescéncia do bem, possibilitando o uso de bens com
tecnologia mais avancada; h4 uma agilidade na contratacéo,
diferentemente do que ocorre com o financiamento; ainda, no
arrendamento mercantil, evita-se surpresas inesperadas, posto
que todos os atos burocraticos sdo determinados no momento
da assinatura do contrato (PRETTI, 2002).

Como ja adiantado, o contrato de leasing também
possui as suas desvantagens, ja que tal contrato ndo é
rescindivel, excetuando apenas algumas  hipoteses
determinadas pelo Banco Central; além disso, como o bem
objeto do contrato ndo pertence ao profissional que esta
fazendo uso dele, este bem ndo podera ser dado em garantia
para outras operacdes (PRETTI, 2002).

INTESA, v.15, n 1, p. 240 -246, jan—jun , 2021.

Outrossim, urge mencionar ainda que no contrato de
leasing, conforme determina o art. 5° da Lei n° 6.099/74, a
qual dispde sobre o tratamento tributario das operagdes de
arrendamento mercantil, devem estar presentes algumas
disposicdes, quais sejam:

a) prazo do contrato; b) valor de cada
contraprestacdo por periodos determinados, ndo superiores a
um semestre; ¢) opcdo de compra ou renovacgdo de contrato,
como faculdade do arrendatario; d) preco para opcdo de
compra ou critério para sua fixacdo, quando for estipulada
esta clausula. (BRASIL, 1974).

Todas essas disposicOes sdo necessarias para que o
contrato de leasing tenha validade e produza os efeitos
almejados pelas partes contratantes. Ainda no que diz respeito
a esse tipo de contrato empresarial, é importante destacar que
ele possui algumas formatacGes que podem ser intituladas
espécies desse contrato. Primeiramente, tem-se o leasing
financeiro, que consiste na modalidade de contrato de leasing
mais utilizada no Brasil. Nessa espécie, o fabricante ou
importador do bem objeto do contrato ndo é o arrendador do
contrato. Sendo assim, o arrendador é um terceiro, uma
instituicdo financeira que recebe o bem do importador ou
fabricante para arrenda-lo ao arrendatario. Além disso, no
contrato de leasing financeiro, as despesas com a manutencao
e assisténcia técnica sdo de responsabilidade da arrendataria.
Por fim, as despesas operacionais com 0s pagamentos pelo
arrendamento do bem podem ser objeto de deducdes fiscais,
tratando-se de uma das vantagens dessa modalidade de
contrato (TEIXEIRA, 2018).

Quanto ao leasing operacional, segunda espécie do
contrato de arrendamento mercantil, o bem arrendado ja
pertence a arrendadora, esta que vai apenas alugar o bem ao
arrendatario, sem ter nenhum custo inicial de aquisicdo do
bem. Além de alugar o bem ao arrendatério, a arrendadora se
compromete também a prestar assisténcia técnica. Como
inexiste o custo inicial de aquisicdo do bem por parte da
arrendadora, a soma das prestacdes do aluguel, nesse caso,
ndo pode ultrapassar 75% do valor do bem. Sendo assim, o
valor residual, caso haja a final opcdo de compra, é
geralmente alto (CRUZ, 2018). Destaque-se ainda que essa
espécie de leasing foi mitigada no Brasil por meio do Banco
Central, que passou a exigir, por meio da Resolugdo n°
2.309/96, a intermediacdo de uma instituicdo financeira para
que o leasing operacional seja contratado (TEIXEIRA, 2018).

Por sua vez, o lease back consiste em uma
modalidade do contrato de leasing usada geralmente por
empresas que possuem a finalidade de apreender recursos
financeiros para posteriormente reaver o bem objeto do
contrato. Trata-se, portanto, de um contrato por meio do qual
uma pessoa proprietaria de determinado bem o vende para
posteriormente recebé-lo do comprador em arrendamento.
Assim, nesse contrato, o arrendamento € contratado com o
préprio vendedor, arrendando-se o bem para quem era o seu
proprietario anteriormente (TEIXEIRA, 2018). Por ltimo,
quanto ao self leasing, trata-se do arrendamento mercantil
realizado com empresas que fazem parte do mesmo grupo
econdmico. Essa modalidade é vedada no Brasil.

Finalmente, é importante tratar acerca do valor
residual garantido (VRG). O VRG, conforme entendimento
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de Tarcisio Teixeira (2018), trata-se da quantia fixada sobre o
valor do bem arrendado, paga pelo arrendatario ao
arrendador, quando optar-se pela compra do bem no momento
da finalizagdo do contrato. Sobre esse valor residual
garantido, havia uma discussdo se 0 seu pagamento
antecipado descaracterizaria o contrato de leasing, passando a
tratar-se de contrato de compra e venda a prazo. Diante disso,
como forma de sanar eventuais dlvidas, o STJ passou a
entender que “A cobranca antecipada do valor residual
garantido (VRG) ndo descaracteriza o contrato de
arrendamento mercantil”, por meio da sua Stmula 293.

3. Know-how (transferéncia de tecnologia)

Os contratos de know-how pautam-se na
transferéncia de tecnologia, podendo, como veremos a seguir,
consistir na cessdo ou licenca de patentes, como também no
uso de softwares e marcas. Trata-se de uma modalidade de
contrato atipico, posto que nao séo regulados ou disciplinados
expressamente pela lei. Quanto as obrigacbes das partes
contratantes, o know-how é classificado como um contrato
bilateral, tendo em vista que o mesmo gera obrigacGes a
ambas as partes envolvidas no negdcio juridico. No que diz
respeito aos riscos dos contratantes, trata-se de um contrato
comutativo, j& que as prestagdes convencionadas sdo de
conhecimento prévio das partes, ou seja, as obrigacdes
pactuadas séo certas e determinadas.

Além disso, o contrato de know-how classifica-se
ainda como personalissimo, possuindo assim um carater
pessoal, pois se baseia na transferéncia de conhecimentos
restritos, 0s quais s6 podem ser repassados a terceiros com a
devida autorizacdo do transferente. O objeto dessa espécie de
contrato, por sua vez, € a tecnologia a ser aplicada na
atividade industrial com o escopo de alcangar um
aprimoramento e desenvolvimento nos processos de produgdo
e de servicos.

Levando em consideracao a relevancia da tecnologia
transferida, o know-how é passivel de valoracdo econdmica.
Nesse sentido, tais contratos, geralmente, se perfazem de
forma onerosa, existindo gastos e custos as partes, podendo
também ser gratuitos nos casos em que forem firmados entre
pessoas de Estado soberano. Porém, ndo ha impedimentos no
sentido de a pessoa privada firmar contratos a titulo gratuito e
os Estados a titulo oneroso, a depender dos interesses em
questdo. Importante mencionar que, nos contratos onerosos, a
contraprestacdo se efetiva por meio de royalty, sendo tal
quantia estabelecida de acordo com a vontade das partes
(DURO, 2015).

No que tange a transferéncia de know-how, esta
pode se efetivar por meio da licenca ou da cessdo. Na licenca,
0 titular autoriza que o licenciado utilize determinadas
informacdes por certo tempo, sem que haja a transferéncia da
titularidade do  know-how por parte do titular.
Contrariamente, tem-se a cessdo, por meio da qual o titular
transfere a titularidade ao adquirente (FLORES, 2008).
Outrossim, destaque-se que o know-how pode ainda ter
natureza mista, mesclando as peculiaridades da cesséo e da
licenca, sendo essa modalidade a mais utilizada na prética,
junto com a licenca (DURO, 2015).

Ainda, o contrato de know-how ou de transferéncia
tecnoldgica pode ter como objeto a licenca para exploracao de
patente, a licenca para uso de marca, como também para o
uso de software.

No que diz respeito a licenca para exploracdo de
patente, primeiramente é necessario analisar alguns termos
importantes. A palavra patente faz referéncia a um titulo
concedido ao autor de uma invencdo ou de um modelo de
utilidade, de modo que fica assegurada a ele a propriedade, o
privilégio de uso e exploracdo exclusiva durante determinado
tempo (TEIXEIRA, 2018). A invencao, por sua vez, refere-se
a elaboracdo de algo inédito que tenha aplicacdo industrial,
diferindo da descoberta, posto que esta significa encontrar
algo ja existente.

J4 o modelo de utilidade consiste no “objeto de uso
pratico que apresenta ato inventivo do qual resulte melhoria
funcional na sua utilizagdo ou em sua fabricagdo”.
(TEIXEIRA, 2018, p. 662). A diferenca entre 0 modelo de
utilidade e a invencdo estd no fato de que o modelo de
invencdo consiste em um aperfeicoamento da invengéo.

Diante disso, conforme determina o art. 61 da Lei n°
9.279/1996, fica autorizado ao titular da patente ou ao
depositante a celebracdo de contrato de licenca para
exploracdo por parte de terceiro, podendo o licenciado ser
investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa
da patente (BRASIL, 1996). Ressalte-se que para dar inicio
ao uso da patente, ndo é exigida a averbacdo da licenca no
INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Porém,
para que haja producéo de efeitos em relagdo a terceiros, é
necessario que o uso de patente seja averbado no INPI,
conforme determina o art. 62 da Lei n® 9.279/1996, o qual
dispde que: “O contrato de licenca devera ser averbado no
INPI para que produza efeitos em relacdo a terceiros.”
(BRASIL, 1996).

Importante  mencionar ainda que, conforme
determina o art. 63 da Lei n®9.279/1996, os aperfeicoamentos
introduzidos em patente licenciada pertencem a quem o fizer,
ou seja, ao titular ou ao explorador, ficando garantido o
direito de preferéncia a outra parte para seu licenciamento
(BRASIL, 1996). Ademais, é preciso que haja a distin¢do
entre a licenga de patente e a cessdo de patente, posto que ndo
se confundem. Licenca significa permissdo ou autorizacao
para 0 uso. Cessdo, por sua vez, tem o significado de
transferéncia ou alienacdo, sendo essa cessdo de patente,
portanto, a venda ou transferéncia da patente em favor de um
terceiro. Nos contratos de know-how é mais corriqueira a
existéncia de licenca de patente, ndo existindo, porém,
qualquer impedimento no sentido de ceder total ou
parcialmente a patente (TEIXEIRA, 2018).

Como ja adiantado anteriormente, o contrato de
know-how pode ainda ter como objeto a licenca para o0 uso de
marca. No que diz respeito ao vocabulo marca, este consiste
no sinal posto em determinado servigco ou produto, servindo
para diferencia-lo dos demais produtos ou servicos
semelhantes, permitindo assim sua identificacdo e distincéo.
Para que haja tutela da marca, é necessario que haja o registro
perante o INPI.

Conforme determina o art. 139, caput e paragrafo
Unico da Lei n® 9.279/1996, é permitido ao titular da marca,
ou ao seu depositante, celebrar contrato de licenca para uso da
marca, tendo ele o direito de exercer controle sobre as
especificacdes, qualidade e natureza dos produtos e servicos.
Ainda, quanto ao licenciado, determina o paragrafo Unico da
norma em questdo, que podera ele ser investido pelo titular de
todos os poderes a fim de agir em defesa da marca, sendo
asseguradas as suas préprias prerrogativas (BRASIL, 1996).
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O art. 140, caput, da Lei n® 9.279/1996, por sua vez,
estabelece que, para que o contrato de licenga produza efeitos
em relacéo a terceiros, é necessaria a averbacdo no INPI. Essa
averbacdo, conforme determina o §1° do artigo em tela,
somente produzira efeitos em relagdo aos terceiros a partir da
data de publicacdo. Essa exigéncia ndo é requerida, porém,
para o inicio do uso da marca pelo licenciado, conforme
estipula 0 82° do mesmo dispositivo. Portanto, relativamente
as partes, os efeitos sdo imediatos (BRASIL, 1996).

Cabe mencionar que, nesse caso, a licenca ndo se
confunde com a cessdo de marca. A licenga, como ja visto
anteriormente, se refere a uma autorizacdo ou permisséo de
uso. A cessdo, por sua vez, trata-se da alienacdo ou
transferéncia do registro de marca, ou pedido de registro, em
favor de um terceiro, tratando-se, portanto, de uma venda
(TARCISIO, 2018). Mais comumente, nos contratos de
transferéncia de tecnologia, ocorre a licenca de marca, nao
havendo, porém, ébice para a cessdo, a qual deve estar de
acordo com 0s requisitos legais para que seja efetivada.

No que diz respeito ao uso de software, a licenca de
uso de software é 0 mais comum de se realizar enquanto parte
da transferéncia de know-how. Essa licenca consiste em um
acordo, por meio do qual o titular concede o uso do seu
programa de computador a um terceiro, permanecendo como
titular de todas as demais prerrogativas. Como a licenca é
voltada a determinadas finalidades, é preciso que haja o
respeito em relacdo as condicfes do contrato, especialmente
no que tange ao segredo do programa e aos direitos morais do
titular (TARCISIO, 2018).

A cessdao de software a terceiros € de extrema
relevancia, pois, a partir dela, hd uma contribuicdo
significativa no que diz respeito a racionalizagdo de
atividades, acarretando vantagens em relacdo ao
aproveitamento do espaco fisico, aos custos, ao tempo, entre
outras benesses. Esses contratos de software sdo regulados
pela Lei n® 9.609/98 (Lei de Software), pela Lei n® 9.610/98
(Lei dos Direitos Autorais), se submetendo também a
legislacéo civil e penal. Apesar disso, conforme entendimento
de Tarcisio Teixeira (2018), esses contratos de software
gozam de uma liberdade em suas clausulas, de modo a
garantir direitos ao criador do programa e aos seus usuarios.

Nesse sentido, pelo fato do contrato de software se
submeter as sancOes civeis, o descumprimento de clausulas
contratuais ou o uso indevido desse contrato, pode acarretar o
dever de indenizacédo por parte do violador, em favor da parte
lesada. Importante destacar ainda que, de acordo com a
legislagdo, existem alguns preceitos que ndo devem ser
desconsiderados pelos contratantes, como por exemplo, o
dever de corrigir eventuais erros sem custos adicionais e o
dever de ndo estipular clausulas que vao ao desencontro dos
bons costumes.

4. Licenca

No tdpico anterior, relativo ao contrato de know-
how, foram realizadas consideracdes acerca de algumas
modalidades de licenga, como a licenca para exploracdo de
patente, licenga para uso de marca e licenca para uso de
software, posto que estas, muitas vezes, atuam como objeto
dos contratos de transferéncia tecnolégica. Nesse sentido,
como forma de ampliar o estudo do tema em questdo, serdo
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realizados, a seguir, apontamentos relativos a outras
modalidades de contrato de licenga, 0s quais merecem
também a devida atengdo.

Inicialmente, € importante analisar algumas
peculiaridades do contrato de licenca de uso de direito
industrial. Por meio da licenca, aquele que detém a
titularidade de um direito industrial é autorizado licenciar o
uso da patente ou do registro por outrem. Assim, como se
trata de um contrato de licenca, o titular licencia apenas o uso,
ndo transferindo a titularidade do direito industrial objeto do
contrato, permanecendo este no patrimdnio do licenciador.

Quanto as suas caracteristicas, o contrato de licenca
de uso consiste em uma avenca personalissima, posto que se
baseia nas caracteristicas e peculiaridades pessoais de
determinado sujeito. Como consequéncia disso, surge a
responsabilidade do licenciado de nédo realizar cessdo do
direito industrial sem que seja autorizado, sob pena do
contrato ser resolvido. Como se trata de um contrato intuito
personae, considera-se que a cessdo da patente pelo
licenciador também da causa a resolucéo do contrato, exceto
quando no instrumento da licenca, devidamente registrado no
INPI, constar cldusula de vigéncia perante o cessionario
(CARVALHO, 2020).

Outrossim, é necessério ainda distinguir a licenca
para uso da patente da licenca de registro industrial. O
primeiro tipo de licenca consiste no contrato por meio do qual
o titular permite a exploracdo econdmica da patente pelo
licenciado. Por sua vez, a segunda modalidade de licenga
consiste no contrato por meio do qual uma das partes permite
a exploracdo do desenho industrial ou da marca por outro
contratante. Tratando-se do contrato de licenca que se baseia
na exploracdo da marca, o STJ entende que, caso o licenciado
da marca ndo siga o novo padrdo definido pelo licenciador,
estara o contrato sujeito a resolugdo (CARVALHO, 2020).

No que diz respeito a licenca para exploragdo de
desenho industrial, essa modalidade contratual objetiva a
licenca para explorar desenho industrial registrado ou que
tenha pedido depositado no INPI. O desenho industrial, por
sua vez, consiste em um invento intelectual que se refere as
qualidades estéticas de determinado produto ou objeto. Trata-
se, nesse caso, da aparéncia do produto ou do objeto, e ndo da
sua funcdo, a qual estd relacionada com a patente. Essa
modalidade de contrato diz respeito a uma convencdo para
fazer uso da propriedade intelectual, em troca de uma
bonificacdo para a parte cedente. Tais contratos, portanto,
devem apontar o nimero correspondente ao pedido ou ao
registro do desenho industrial, bem como questdes relativas a
exclusividade ou ndo da licenca e a autorizagdo para licenciar
a terceiros o desenho industrial.

Quanto ao valor, as modalidades de pagamento
normalmente negociadas sdo com base na porcentagem que
incide sobre o preco liquido de venda dos produtos que séo
objeto do negécio e preco certo por unidade vendida. No que
diz respeito ao prazo, esses contratos “sdo registrados no
maximo pelo prazo de vigéncia dos registros de desenho
industrial que serdo licenciados. O contrato e/ou aditivo
deverd estar vigente no momento da apresentagdo do
requerimento de averbagdo ao INPL” (CGCOM, 2018).
Registre-se que o acordo pode ser prorrogado por meio de
aditivo contratual, desde que seja assinado pelas partes
durante a vigéncia da avenga.
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No que concerne a licenca de topografia de circuito
integrado, entende- se por topografia de circuito integrado as
estruturas usadas na elaboragdo de sistemas tecnolégicos. A
topografia, tutelada pela legislacdo de propriedade intelectual,
diz respeito, portanto, a construgéo desses circuitos e como
eles sdo compartilhados. Assim, nessa espécie de licenca, um
dos contratantes remunera quem desenvolve a topografia de
circuito integrado para poder fazer uso dela em algum
produto que esteja desenvolvendo.

Como essa modalidade contratual objetiva a licenca
para exploracdo de topografia de circuito integrado registrado
no INPI, tais contratos deverdo indicar o nimero do pedido
ou o nimero do registro concedido ou depositado no Instituto.
Assim como na licenca para exploracéo de desenho industrial,
é preciso que haja o apontamento de questbes relativas a
exclusividade ou ndo da licenca e a autorizagdo para licenciar
a terceiros a topografia de circuito integrado.

No que diz respeito ao valor, também assemelha-se
com a categoria anterior, pois as modalidades de pagamento
negociadas sdo com base na porcentagem que incide sobre o
preco liquido de venda dos produtos que sdo objeto do
negécio e preco certo por unidade vendida ou valor fixo
(CGCOM, 2018). Finalmente, quanto ao prazo, este ndo
poderd ir além do prazo de vigéncia da topografia de circuito
integrado a ser licenciada pelo professor e a possibilidade de
torné-lo solucBes utilizadas em reformular diversas areas que
a instituicdo dispbe, apostando na automacdo e tecnologia
para melhorar a seguranga, aprendizagem e comunicacao. O
uso dessas conexdes ocasionou um excelente resultado,
melhorando a relagdo interpessoal, 0 impacto de qualidade e 0
aumento da produtividade académica. A forma de ensinar e
aprender obteve uma grande mudanca, e essa tecnologia na
faculdade teve como objetivo ofertar aos alunos um ambiente

5. CONSIDERAGCOES FINAIS

Ante 0 exposto, percebe-se que 0s contratos
empresarias s80 uma espécie de negocio juridico que precisa,
para sua elaboracdo, a participacdo de no minimo duas partes.
Dessa forma, um negécio juridico bilateral ou plurilateral.
Além disso, necessita que a vontade humana expressada tenha
como parametro o ordenamento juridico.

Além disso, observa-se que a atividade empresarial
necessita de alguns instrumentos juridicos, a exemplo dos
contratos de Factoring, Leasing, Know-how e de Licenca,
para dar suporte e estimular as atividades desempenhadas
pelo empreséario, principalmente no que se refere a seguranga
juridica e crescimento econémico.

Nesta esteira, levando em consideracdo essa
necessidade de assegurar, de forma eficaz, o desenvolvimento
econdmico inerente ao mercado, acreditamos que
investigaces como esta devem ser prosseguidas. Sendo
assim, como sugestdo para continuidade de discussfes nesse
sentido, analisar, a luz do Cddigo Civil, de que modo os
contratos empresarias podem ser implementados com o fito
de melhor exercer sua fungdo impulsionadora de seguranca
juridica e crescimento econdmico, contribuird para o
fortalecimento e planejamento de estratégias de atencdo aos
empresarios, assim como.
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