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Imposto de Renda — Regra Basicas

DISPENDIOS EM TECNOLOGIA E EM LICENGAS DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Nem todos os pagamentos efetuados por uma empresa sdo dedutiveis da renda tributdvel como gastos do
exercicio. Como regra inicial, ndo s@o dedutiveis os dispéndios de capital: o pagamento de capital financeiros
para aquisicdo de bens de capital implica mera permuta dentro da mesma categoria, € ndo gasto: troca-se uma
importancia em dinheiro por um edificio.

Sao dedutiveis, em primeiro lugar, os custos dos bens e servicos vendidos pela empresa no exercicio social; o
insumo utilizado € deduzido do resultado obtido com a venda do produto. Sdo dedutiveis, em segundo lugar,
as despesas normais, necessdrias para o exercicio da atividade empresarial.

De outro lado, os dispéndios que, incorridos num exercicio, extravasem seus efeitos para além do mesmo, niao
devem ser imputados somente nele. As despesas de reorganizacdo da empresa, por exemplo, t€m resultados
que se fazem sentir pelos anos subseqiientes e sdo contabilizados no ativo diferido; o custo do estoque
existente ao fim do exercicio s incidird sobre o montante tributdvel no momento de sua venda.

Os bens do ativo imobilizado - maquinas, edificios, patentes, despesas diferidas - sdo porém amortizados,
depreciados, ou tém seu valor contdbil reduzido segundo uma quota de exaustdo. O valor reduzido surge
como custo ou despesas operacional, proporcionalmente ao prazo de vida ttil do bem: se uma patente vige
por quinze anos, a cada exercicio se abaterd como custo ou despesas um quinze avos do montante
contabilizado. De outro lado, bens que tém vida ttil por prazo indeterminado ndo sdo suscetiveis de redugdo:
terrenos, marcas, etc.

Tais sdo os principios bésicos de tratamento tributdrio, na drea do IRPJ, dos bens empresariais, inclusive os de
propriedade industrial ou referentes a tecnologia.

Dentro de tais parametros, € possivel ensaiar-se um roteiro para a andlise dos pagamentos dos direitos de
propriedade industrial e dos objetos do comércio de tecnologia, de forma a determina seus efeitos tributérios
préprios.

Custo ou ativacao

O primeiro indice a ser levado em conta € a perenidade dos efeitos do pagamento. O bem, ou o direito pelo
qual se paga perdura, além do exercicio? Caso a resposta seja positiva, o valor correspondente ao pagamento
deve ser lancado numa das contas do ativo permanente ou, entdo, no ativo circulante. Nao haverd despesas
dedutivel.

Custo ou despesa

A segunda indagac¢do € se o dispéndio implicou em contrapartida no ativo; quando se compra um bem para a
revenda, a baixa na rubrica financeira sofrerd correspondéncia no valor do estoque, mantendo-se o equilibrio
das contas. Mas se o dispéndio se faz, por exemplo, no pagamento de um continuo, ha um desequilibrio nas
contas, pois retirou-se um valor financeiro sem contrapartida no ativo. No primeiro caso se tem um custo, no
segundo uma despesa; sdo destas que adiante se falara.

Assim € que, se 0 pagamento visar a aquisi¢do de uma patente, que serd registrada no ativo imobilizado, o
balango como um todo permanecera equilibrado; o pagamento € custo, e ndo despesa. A perda do valor do
direito adquirido €, como visto, dedutivel, mas tal deduc@o ndo se confunde com as das despesas.



Necessidade e usualidade

A terceira indagacdo € se a despesa satisfaz os principios bdsicos de dedutibilidade: a) ¢ um dispéndio
necessario para a manutencdo da fonte produtora do rendimento? a) € um dispéndio usual no setor da
economia em questio?

Caso a resposta seja negativa, ter-se-4 um caso de indedutibilidade.

ACORDAO N.” 101-84304 - 1 CAMARA

SESSAO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1992 - DOU DE 20.06.94

IRPJ - DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - HONORARIOS POR SERVICOS
TECNICOS.

Os gastos suportados pela pessoa juridica, gquando atendidas
as condig¢des de necessidade, normalidade e usualidade, estejam
respaldados em documentacdo que satisfaca aos requisitos exigidos
pela legislacdo fiscal e comercial, tenham sido comprovadamente
pagos, sem que a fiscalizacdo conteste os elementos exibidos pela
empresa, devem ser admitidos como despesas operacionais.

DESPESAS NAO NECESSARIAS - DEDUTIBILIDADE.

Sdo operacionais os gastos comprovadamente suportados pela
pessoa juridica, relacionados com suas atividades e necessarios a
manutencdo da fonte produtora dos rendimentos.

Acordam os Membros da Primeira Cdmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para manter a tributacdo sobre a importéncia
de Cr$, (padrdo monetdria a época), nos termos do relatdrio e
voto que passam a integrar o presente julgado.

MARIAM SEIF SEBASTIAO RODRIGUES CABRAL
Presidente Relator

AFONSO CELSO FERREIRA DE CAMPOS
Procurador da Fazenda Nacional

Natureza do dispéndio

Em quarto lugar, procurar-se-4 determinar qual a natureza do dispéndio em questdo. Embora todas as
despesas em geral sejam aferidas sob os principios de necessidade e usualidade para constatar se s@o
dedutiveis ou ndo, e muitos tipos ainda sejam submetidos a exigéncias complementares, este trabalho é
dedicado a uma 4rea especifica da tributacdo; é necessdrio, assim, identificar quais as despesas que deverdo
ser submetidas as normas estudadas adiante.

Esta identificacdo ndo é muito ficil. E possivel distinguir com certa precisio os pagamentos de direitos,
royalties de patentes, de marcas, etc.; tais dispéndios deverdo ser submetidos ao pardmetros de dedutibilidade
analisados no capitulo 3 adiante. Quanto aos demais casos, que envolvem prestacdo de fato, € necessario
utilizar-se um teste negativo, por exclusao.



Nao constituem pagamentos de tecnologia, em principio, os incorridos pela aquisicdo ou uso de bens fisicos;
embora a retribui¢do do /easing de bens moveis seja, nos acordos de bitributagdo em vigor considerada como
royalties. Também ndo é dispéndio de tecnologia a remuneragdo do capital financeiro, ou a retribui¢do do
trabalho pessoal dependente. Os demais pagamentos podem ser classificados, em principio como sendo “de
tecnologia”.

Royalties e Assisténcia Técnica

A deducdo de despesas com royalties serd admitida quando necessdrias para que o contribuinte mantenha a
posse, uso ou fruicdo do bem ou direito que produz o rendimento (Lei n.° 4.506, de 1964, art. 71).

DEDUTIBILIDADE DOS ROYALTIES

Defini¢ciio de royalties™

A nocdo de royalties, réialtis, ou regalias, é construida na legislac@o tributdria interna pelo art. 22 da Lei
4.506/64. Segundo a lei, sdo royalties:

“os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, frui¢do ou exploracdo de direitos, tais como:
a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos
minerais; c) uso ou explorag¢do de invengdes, processos e formulas de fabricagdo e de marcas de inddstria e
comércio; d) explorag@o de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra”.

Os vérios acordos internacionais de bitributacdo, no entanto, t€m um entendimento um pouco diverso,
caracterizando como royalties figuras que sio tratadas aluguel, despesas de assisténcia técnica ou servigos
técnicos especializados. A matriz dos acordos, a Convencdo Tipo da OECD, entende, como royalties, as
remuneracdes de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessdo do uso de direitos de autor sobre obras
literdrias, artisticas ou cientificas (inclusive dos filmes cinematograficos, filmes ou fitas de gravacdo de
programas de televisdo ou radiodifusdo), de patentes, marcas de indudstria ou de comércio, desenhos ou
modelos, planos, férmulas ou processos secretos, bem como pelo uso ou concessao do uso de equipamentos
industriais, comerciais ou cientificos e por informacdes correspondentes a experiéncia adquirida no setor
industrial, comercial ou cientifico (art. 12 da Conven¢do Modelo).

Em alguns casos (como o do Acordo com a Repiiblica Federal da Alemanha), o protocolo de assinatura inclui
especificamente como royalties também os pagamentos resultantes de servigos técnicos e de assisténcia
técnica.

De outro lado, a defini¢do do revogado Dec. 53.541/64, que regulamentava a primeira versao da Lei 4.131/62,
era mais estrita:

Art. 10 - Considerar-se-4 como royalty a remuneragdo, fixa ou percentual, paga periodicamente a
pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas, residentes ou com sede no exterior, pela obtengdo de licenga para
exploracdo de objetos de patentes e de registros, patenteados e registrados no Brasil e no pais de origem e
desde que a protecdo legal ainda esteja em vigor nos dois paises.”

Tentando sistematizar as nocdes que resultam do art. 22 da Lei 4.506/64, Francisco Calderaro julgou poder
determinar que seriam aluguéis as contraprestagdes pelo uso de bens materiais, juros as devidas pelo uso de
capital financeiro, e royalties as devidas pelo uso de direitos.

“ Ives Gandra da Silva Martins, p. 117; Francisco R.S. Calderaro, p. 87; Alberto Xavier, p. 282/283; Bulhdes
Pedreira. Item 208.1.



z

Esta sistematizacdo, que ¢é tanto mais necessdria quanto o artigo em questdo apenas da exemplos,
prevalecendo o conceito geral do caput, peca por uma certa imprecisio, o que alids se pode dizer da prépria
lei. O aluguel ¢é devido, ndo pelo uso do bem material, mas pelo direito ao uso; e tanto € titular deste direito o
proprietario quanto um terceiro; de outro lado, na relagdo exemplificativa do art. 22 estd o direito de extrair
recursos vegetais ou minerais, que se refere necessariamente a bens materiais.

E interessante notar que, quanto as convencdes para evitar a dupla tributagio, os rendimentos
provenientes de exploracdo de recursos minerais e vegetais estdo regulados pelo art. 6° da conven¢do modelo
da OECD (rendimentos derivados de bens iméveis) e ndo do art. 12 (royalties).

De qualquer forma, o art. 71 da Lei 4.506/64 da a nogdo geral de aluguéis e royalties, como um género
coletivo, ao exigir, para ser licita a dedutibilidade de tais pagamentos, que estes sejam necessdrios para manter
a posse, uso ou fruicdo de bens ou direitos, os quais, por sua vez, produzem os rendimentos da empresa.
Assim, é royalty ou aluguel o montante destinado a remunerar o uso, frui¢do ou posse de bem ou direito
alheio, e que permanece como tal, j4 que os pagamentos destinados a aquisi¢do dos mesmos bens ou direitos
ndo sdo dedutiveis (Lei 4.506/64, art. 71, paragrafo dnico, “c”,).

Mas, como € diversa a regulacdo do royalties e aluguéis (por exemplo: royalty pago a sécio é
indedutivel; o aluguel pago a sécio é dedutivel, desde que dentro dos niveis de mercado), resta sem resolugdo
0 que serd uma coisa € o que serd outra. Também obscura é a fronteira entre os pagamentos de assisténcia
técnica e os devidos como royalties, como se verd na se¢do deste trabalho destinada a defini¢do de assisténcia
técnica.

A Lei também regula os assessorios dos royalties. Segundo a Lei 4.506/64, art. 22, paragrafo tnico (e
Dec.-lei 1.642/78, art. 8°), no ponto aplicdvel também a definicdo dos royalties em geral, inclusive os pagos
ou atribuidos as pessoas juridicas, sdo também classificados como royalties os juros de mora e quaisquer
outras compensagdes pelo atraso no pagamento destes. Este principio resulta em que, uma vez se deixe de
pagar os royalties no tempo, forma e lugar acordado, serdo classificados como royalties os juros de mora,
multas e demais acessorios; o0 que ocorre, se 0 montante acrescido exceder os limites de valor da lei?

A hipétese € a de um royalty estipulado em 5% da produgdo do licenciado - limite maximo permissivel pela
legislagdo. Caso se dé um atraso, e o montante devido passe a ser 5,5%, por exemplo, o excesso seria
indedutivel, nos termos da legislagao vigente.

Outra hipétese de integracdo, nos royalties, de verbas de outra natureza estd no art. 23, § 1° da Lei
4.506/64; os méveis ou benfeitorias, ou quaisquer outros bens do titular do recebimento, cuja aquisicdo for
imposta como condi¢@o para a celebracdo do contrato. Assim, se o titular de uma patente obrigar a compra de
insumos ou componentes de sua propriedade para aceder na licenca (no que se chama vulgarmente de tie-in
arrangement e é proibido em geral pelas leis antitruste ou de abuso do poder econémico), tal valor acrescera a
base de célculo do limite de dedutibilidade.

As regras administrativas sistematicamente aplicadas pelo INPI contemplam a exclusdo, na base de
célculo dos produtos importados do licenciador ou de quem este indicar; o efeito é similar ao previsto na Lei
4.506/64, mas ndo € igual. Cabe, pois, adequar, no ponto, as normas administrativas e as leis fiscais.

De outra parte, ndo é royalty o pagamento do custo das mdaquinas, equipamentos e instrumentos
patenteados (Lei 4.506/64, art. 23, § 2°) Com efeito, difere o pagamento de royalty (rendimento pela
exploracdo de direitos de propriedade industrial, etc.) e o pre¢o do bem fisico em que a tecnologia patenteada
estd inserida: uma coisa € o direito de reproduzir o bem (direito intelectual) e outra o direito ao bem
reproduzido. Um, é o fruto do direito intelectual, outro, o resultado da alienacdo do corpus mechanicum.
Economicamente, no preco do bem fabricado sob licenca, ha uma parcela correspondente aos royalties; este
segmento do custo, porém, ndo é, juridicamente, royalty.

No art. 23 da Lei 4.506/64, reproduzido somente no capitulo de pessoas fisicas do RIR/99, como se
valesse a disposicao s6 no tocante as pessoas fisicas (0 que ndo ocorre) estd também a previsdo de que, como
royalties, também sdo entendidos:

I - as importincias recebidas periodicamente ou ndo, fixas ou varidveis, e as percentagens,
participagdes ou interesses;



I - os pagamentos de juros, comissdes, corretagens, impostos, taxas e remuneragdo do trabalho
assalariado, autdbnomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente dos
direitos;

III - as luvas, os prémios, gratifica¢cdes ou quaisquer outras importancias pagas ao locador, ou cedente
do direito, pelo contrato celebrado;

IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas para
preservacdo dos direitos cedidos, se de acordo com o contrato fizerem parte da compensagdo pelo uso do bem
ou direito;

V - aindenizacgdo pela rescisdo ou término antecipado do contrato.

O primeiro item nio necessita de comentdrio. O segundo item contempla, por exemplo, o pagamento
dos técnicos necessdrios a assisténcia tecnoldgica suplementar necessaria para, em alguns casos, por o objeto
da patente em exploragdo; as luvas e outros prémios, a que se refere o terceiro item, ndo sdo dedutiveis, mas
ativaveis e amortizaveis proporcionalmente ao tempo do contrato ( paragrafo tinico da Lei 4.506/64)

Como as licengas prevéem, algumas vezes, que os 6nus pela manutengdo do direito (pagar ao INPI, ao
advogado, etc.) fiquem por conta do licenciado, o item IV se aplica para incorporar tais valores ao montante
dos royalties, inclusive para efeitos de dedutibilidade.

Acordao da 5°. CCC

Numero do Recurso: 107032

Camara: QUINTA CAMARA

Numero do Processo: 10768.042079/87-80

Tipo do Recurso: DE OFICIO

Matéria: IRPJ

Recorrente: DRF-RIO DE JANEIRO/RJ

Recorrida/Interessado: WORLDVISION FILMES DO BRASIL LTDA.

Data da Sessao: 14/04/99 00:00:00

Relator: Nilton Pess

Decisao: Acordao 105-12787

Resultado: NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisao: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de oficio.

Defendeu o recorrente a Dra. Lourdes Helena Pinheiro Moreira de Carvalho (Advogada - OAB n®
9.380/RJ).

Ementa: IRPJ - A participagao dos produtores, distribuidores ou
intermediarios estrangeiros, na exploracao de peliculas cinematograficas estrangeiras, até o
percentual de 60% da receita bruta, deverao ser consideradas como custos ou despesas
operacionais (art. 272, Il e paragrafo Unico, do RIR/80), sendo incabivel o tratamento de
"Royalties".

Recurso de oficio negado.

Instrucao Normativa SRF n.° 16, de 16 de fevereiro de 1998
DOU de 17/02/1998, pag. 20

Estabelece normas e procedimentos para o controle do valor aduaneiro de
mercadoria importada.



Art. 82 Na apuragéo do valor aduaneiro com base no método do valor de transagdo deverao ser
acrescentados ao preco efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria importada:

(...) Il - os royalties e os direitos de licenga relacionados com a mercadoria objeto de valoragéo, na
medida que o comprador deva paga-los, direta ou indiretamente, como condicido de venda dessa
mercadoria e ndo estejam incluidos no preco efetivamente pago ou a pagar;

Royalties Nao Dedutiveis

Limite e Condicdes de Dedutibilidade

Pagamentos néo dedutiveis.

As pré-condicdes de dedutibilidade dos royalties sdo as de qualquer despesa ou custo; que seja
necessario para que se mantenha a posse uso ou fruicio do bem ou direito, por sua vez necessarios para a
atividade empresarial em causa. Além disto, ndo podem ser pagos a titulo de aquisicdo dos direitos, objeto do
royalty, e nem serem importancias devidas pela extensdo ou modificacdo do contrato (Lei 4.506/64, art. 71,
paragrafo tnico).

Nio serdo dedutiveis, assim, os royalties devidos por direitos intteis ao exercicio da empresa, como, por
exemplo, por patentes cujo contetido seja tecnologia diversa da que a indudstria em causa necessite; ndo serdo
dedutiveis, também, os pagamentos por direitos inexistentes, ja extintos ou ainda nio concedidos (PNCST
76/76).

Da mesma maneira, ndo serdo dedutiveis os pagamentos, mesmo percentuais ou periédicos, que se destinem a
aquisicdo de um registro ou patente, assim como as “luvas pagas para estender uma licenga; tais dispéndios
deverdo ser lancados no ativo e amortizados proporcionalmente (PNCST 122/75 E 85/76).

Indedutibilidade de royalties na legislacao

Nao sdo dedutiveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 71, pardgrafo tnico):

I - os royalties pagos a sécios, pessoas fisicas ou juridicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou
dependentes;

II — 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 aplicag@o de capital amortizavel durante o prazo
do contrato;

III - os royalties pagos pelo uso de patentes de invencao, processos e férmulas de fabricacdo, ou pelo uso de
marcas de inddstria ou de comércio, quando:

a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em beneficio de sua matriz;
b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicilio no exterior que mantenha,
direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto.

[Comentdrio da Receita Federal }:

O disposto no subitem III.b acima nio se aplica as despesas decorrentes de contratos que,
posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial — INPI e registrados no Banco Central do Brasil, desde que
observados os limites e condicdes estabelecidos pela legislacdo em vigor.

IV - os royalties pelo uso de patentes de invencao, processos e formulas de fabricacio pagos ou creditados a
beneficidrio domiciliado no exterior:



a) que ndo sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou

b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da
Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, e
em conformidade com a legislacdo especifica sobre remessas de valores para o exterior;

V - os royalties pelo uso de marcas de industria e comércio pagos ou creditados a beneficidrio domiciliado no
exterior:

a) que nao sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou

b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da
Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau da sua essencialidade e
em conformidade com a legislacdo especifica sobre remessas de valores para o exterior.

As importancias pagas a pessoas juridicas ou fisicas domiciliadas no exterior a titulo de assisténcia técnica,
cientifica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente
poderdo ser deduzidas quando satisfizerem aos seguintes requisitos (Lei n° 4.506, de 1964, art. 52):

I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil;

II - corresponderem a servigos efetivamente prestados a empresa através de técnicos, desenhos
ou instrucdes enviadas ao Pais, ou estudos técnicos realizados no exterior por conta da
empresa;

IIT - o montante anual dos pagamentos nao exceder ao limite fixado por ato do Ministro de
Estado da Fazenda, de conformidade com a legislagdo especifica.

As despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa e semelhantes somente poderdo ser deduzidas
nos cinco primeiros anos de funcionamento da empresa ou da introducio do processo especial de produgao,
quando demonstrada sua necessidade, podendo esse prazo ser prorrogado até mais cinco anos por
autorizacdo do Conselho Monetério Nacional (Lei n° 4.131, de 1962, art. 12, § 3°).

As despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa e semelhantes ndo serdo dedutiveis, quando
pagas ou creditada:

a) pela filial de empresa com sede no exterior, em beneficio da sua matriz;
b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou
indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.

[Comentario da Receita Federal }:
O disposto no subitem "b" acima ndo se aplica as despesas decorrentes de contratos que,
posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional

de Propriedade Industrial — INPI e registrados no Banco Central do Brasil, desde que observados os
limites e condi¢des estabelecidos pela legislacdo em vigor.
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Relator: Luiz Alberto Cava Maceira

Decisao: Acoérdao 108-06240
Resultado: DPU - DAR PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisao: Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso voluntario,

relativamente ao exercicio de 1984.

Ementa: IRPJ - ROYALTIES -- E dedutivel a remuneracéo pela transferéncia
de tecnologia atribuida a pessoa juridica, vinculada societariamente a fonte pagadora.

Recurso provido

DECISAO N.° 133, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
(DOU DE 05.02.2001)

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica IRPJ
EMENTA: LUCRO REAL. "ROYALTIES". INDEDUTIBILIDADE.

Na determinacdo do lucro real, s&o indedutiveis os royalties pelo
uso de patentes, processos ou férmulas de fabricacdo, pagos a sécio
pessoa Jjuridica domiciliada no exterior.

DISPOSITIVOS LEGAIS: RIR/1999, art. 353, I.

MARCO ANTONIO FERREIRA POSSETTI
Chefe da Divisao

Royalties em geral. Prazo do direito

Os royalties sdo dedutiveis enquanto representarem uma despesa necessdria e normal para o exercicio
da atividade em questdo: € a regra geral. Assim, s6 serdo dedutiveis aqueles referentes ao periodo em que o
direito, ao qual se referem, estiver em vigor, e que seja coberto pela licenca, devidamente regularizada.

Desta feita, ndo sdo dedutiveis os royalties pagos por patentes ja extintas, ou ainda nao concedidas, ou
por marcas nas mesmas condi¢des; nido sdo dedutiveis os royalties relativos a periodos ndo compreendidos na
licenga respectiva, ou quando ndo haja licenca respectiva, ou quando nao haja licenca regularizada em vigor.

Quanto ao periodo de vigéncia do direito, a razdo € clara, e salvo alguns casos especiais dos quais se
tratard a seguir, ndo suscita dividas. A questdo da licenca, porém, pode causar ddvidas, pois o direito do
titular da patente ou marca € erga omnes, e independe da existéncia de um contrato formal de licenga para ser
exercido.

PARECER NORMATIVO CST N° 76, DE 05 DE OUTUBRO DE 1976

As despesas com "royalties" ou assisténcia técnica, administrativa
e semelhantes previstas nos artigos 176 e 178 do RIR 1975,
incorridas no decorrer do prazo do contrato respectivo, mas
anteriormente a averbacdo deste no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial e ao registro no Banco Central do Brasil quando
necesséario, podem ser deduzidas, acumuladamente, no exercicio em
que se verificarem a averbacdo e o registro referidos.

Indaga—-se se as importdncias relativas a "royalties" e a despesas
com assisténcia técnica, administrativa e semelhantes



correspondentes ao periodo de tramitacdo do processo de registro do
contrato respectivo no Banco Central do Brasil e de averbac¢do no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial podem ser deduzidas,
acumuladamente, na apuracdo do lucro, no exercicio de aprovacdo do
contrato pelos 6rgdos mencionados.

2 - A guestdo em exame envolve, em realidade, a interpretacéo
do paragrafo 2° do artigo 176 do RIR, aprovado pelo Decreto n.°
76186, de 02.09.75, "verbis":

"A dedutibilidade das importédncias pagas ou creditadas pelas
pessoas juridicas, a titulo de alugueis ou "royalties" pela exportagdo ou
cessdo de patentes ou pelo uso ou cessdo de marcas, bem como a titulo
de remuneracdo gque envolva transferencia de tecnologia (assisténcia
técnica, cientifica, administrativa ou semelhantes, projetos
ou servigos técnicos especializados) somente serd admitida a
partir da averbagdo do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, obedecidos o prazo e as condig¢des da
averbacao, e, ainda, as prescrigdes contidas nos artigos 29 e seus
paradgrafos, artigo 30 e seu paradgrafo unico, artigo 90 e seus
pardgrafos e artigo 126 da Lei n.° 5772, de 21 de dezembro de 1971."

3 - A disposicgdo regulamentar, clara por sim mesma, condiciona
a dedutibilidade de tais despesas, na apuracdo do lucro, a previa
averbacdo dos atos e contratos no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, determinando, concomitantemente, que sejam observados
o0 prazo e as condig¢des da averbacédo.

3.1 - Assim, as despesas com "royalties" ou assisténcia técnica
e semelhantes passiveis de serem admitidas como dedutiveis ndo sé&o
apenas aquelas incorridas, apds a averbacdo em tela, mas sim, as
incorridas no prazo que figure no contrato averbado, e segundo as
condig¢des da averbacéo.

4 - Por outro lado, a Lei n.° 4506, de 30.11.64 sujeita a
dedutibilidade de tais despesas ao registro, no Banco Central do
Brasil, dos atos ou contratos respectivos, no caso de o
beneficidrio ser domiciliado no exterior (artigos 71, parédgrafo
flniCO, ngn, g o 52, nan)_

4.1 - Consequentemente, no caso de beneficidrio domiciliado
no exterior, embora a dedutibilidade de tais despesas somente possa
ser efetivada apbds o registro, no Banco Central do Brasil, dos
atos ou contratos respectivos, ¢é de se admitir como dedutivas as
despesas incorridas no prazo que figure na averbacao do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, em conformidade com o pardgrafo 2°
do artigo 176 do RIR 1975 (artigos 30, 90 e 126 da Lei n.° 5772, de
21.12.71) .

5 - Em conseqgiiéncia, as despesas com "royalties" ou assisténcia
técnica e semelhantes incorridas no prazo do contrato respectivo, mas
anteriormente a averbagdo deste no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial e ao registro no Banco Central do Brasil (no caso de
beneficidrio domiciliado no exterior), poderdo ser deduzidas,
acumuladamente, na apuracdo do lucro, no exercicio de aprovacgado do
contrato pelos 6rgdos em questéo.



A consideracgao superior.

Royalties em geral. Registro no Banco Central

A exigéncia do registro do contrato de licenga prevendo pagamento a pessoas sitas no exterior foi
instituida pelo art. 71 da Lei 4.506/64. Nao ha maiores dividas quanto a vigéncia da disposicao.

Deve-se, porém, notar que, a rigor da lei, a exigéncia abrange nio s6 os pagamentos efetivamente
remetidos ou remissiveis, mas também a toda e qualquer importancia (mesmo em cruzeiros) paga ou creditada
a pessoa domiciliada no exterior.

E importante notar também que a norma atinge todos os tipos de royalties, quaisquer que sejam os
direitos ao qual acedam.

Vide também a secdo abaixo quanto a0 mesmo requisito nos contratos de tecnologia.

Dedutibilidade de royalties de patentes, marcas, si[lais e expressodes
de propaganda; necessidade de averbacao no INPI

Diz 0 § 3° do art. 355 do Dec. 3000/99 (RIR/99): A dedutibilidade das importincias pagas
ou creditadas pelas pessoas juridicas, a titulo de aluguéis ou royalties pela exploragdo ou cessdo de patentes
ou pelo uso ou cessdo de marcas, bem como a titulo de remuneragdo que envolva transferéncia de tecnologia
(assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhantes, projetos ou servigos técnicos especializados)
somente serd admitida a partir da averbacdo do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condi¢des da averbacio e, ainda, as demais prescrigdes
pertinentes, na forma da Lei n:2 9.279, de 14 de maio de 1996.

Pelo art. 71 da Lei 4.506/64 (pardgrafo unico, “f” 1 e “g” 1) ndo sdo dedutiveis os royalties devidos
pelas licencas de uso de marca de industria e comércio e patente de invengdo, processos e férmulas de
fabricagdo - pagos ou creditados a beneficidrios domiciliado no exterior que ndo estejam de acordo com o
Cédigo da Propriedade Industrial. Na jurisprudéncia administrativo, confirmam-no os acérdaos 62.530 da 1
CC, 1* Cam., de 15.7.70; 63.359 da 1 CC, 1* Cam. de 3.12.71; 63.883, da 1 CC 1* Cam. de 26.4.72.

Royaties: Limite e Condi¢gdes de Dedutibilidade

As somas das quantias devidas a titulo de royalties pela exploracdo de patentes de invengdo ou uso de
marcas de industria ou de comércio e por assisténcia técnica, cientifica, ou semelhante, poderdo ser
deduzidas até o limite maximo de cinco por cento da receita liquida das vendas do produto fabricado ou
vendido. Serdo consideradas como lucros distribuidos as quantias devidas, citadas neste pardgrafo, que nio
satisfizerem os requisitos legais ou excederem os limites fixados.

Pela Lei 3.470/58 (art. 74) a dedutibilidade dos royalties e pagamentos de assisténcia técnica ficou
limitada a 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido. A Portaria 436/58, que regulamentou o
dispositivo, como preceituava o seu § 2°, estipulou limites diferenciados para o setor de atividade, quanto a
patentes de invengdo e assisténcia técnica, estabelecendo um limite tGnico (1%) para marcas de inddstria e
comércio e pelo uso de nome comercial. quanto a este ultimo, note-se, sem previsdo legal.

* Atila S.L. Andrade J r., p. 1391 Luiz Mélega, pp. 64 e ss.; Newton Silveira, p. 94; Egberto Lacerda Teixeira,
I, pp. 63 e ss.; Ruy Barbosa Nogueira, p. 33; Bulhdes Pedreira, p. 398; Francisco Calderaro, p. 90.



Para o caso das concessiondrias de servigo publico, o limite seria calculado sobre a renda bruta
operativa. Se fosse estipulado o pagamento com base no produto fabricado (ainda que ndo vendido) a
producdo no exercicio fiscal, avaliada pelo valor da venda, seria a base de célculo do limite.

A Lei 4.131/62, cuja ementa é “Disciplina a aplicacdo do capital estrangeiro e as remessas de valores
para o exterior e d4 outras providéncias”, reproduziu, no caput e nos §§ 1° e 2° do art. 12 as disposi¢des do
art. 74, caput e §§ 1° e 3°. Nao sendo incompativel com a norma anterior, nem regulando completamente a
matéria, a Lei 4.131/62 permaneceria em coexisténcia com a Lei de 1958.

A Lei 4.506/64, que reformulou e sistematizou as normas relativas ao imposto de renda, trata dos
royalties no art. 71 e das despesas de assisténcia técnica no art. 52. A redagdo, porém, é diversa, pois s6
submete ao limite as despesas de royalties por patente de invencéo e marcas de industria e comércio quando
devidas a pessoas domiciliadas ou residentes no exterior, “de conformidade com a legislacdo especifica sobre
as remessas de valores para o exterior” (art. 71) ou “de conformidade com a legislacdo especifica” (art. 52).

A tese doutrindria geralmente difundida € a de que os dispositivos da nova Lei teriam revogado os da
Lei 3.470/58; conseqiientemente, e por remissdo especifica, s6 substituiriam os limites para os royalties
devidos ao exterior (de conformidade do art. 12 da Lei 4.131/62). As despesas de royalties (3.3 a 3.5 acima) e
as normas de dedutibilidade em geral.

Ruy Barbosa Nogueira nota que, na Portaria MF GB 314/70, a primeira emitida em complementacéo a
Portaria MF 436/58 depois de 1959, a tnica referéncia feita ao art. 12 da Lei 4.131/62; acrescentar-se-ia que o
Dec.-lei 1.730/79, do qual se falard depois, também se limita a remeter ao art. 12 da Lei 4.131/62. Haveria,
entende o tributarista, uma derrogacdo da Portaria 436/58 (e 113/59), que, a partir da Lei 4.506/64, seria
somente aplicavel aos royalties devidos ao exterior.

O Fisco entendeu diversamente. Os Pareceres Normativos CST 102/75 (item 7.2), 139/75 e 86/77
deram pela vigéncia do art. 74 da Lei 3.470/58, com conseqiiente aplicagdo do limite também aos contratos
internos; o entendimento estd explicitado no RIR/99 e no acérddo do 1° CC n.° 101.71.694 (DO de 15.2.81).
No PN CST 139/75, o raciocinio é desenvolvido da seguinte forma: o Regulamento do Imposto de Renda
entdo vigente, em seus arts. 176 e 178 (353 do RIR/99) teria consolidado as prescri¢cdes da Lei 4.506/64, e no
art. 177 as disposi¢des “mais abrangentes” do art. 12 da Lei 4.131/62. Ora, diz o parecer, este dltimo
dispositivo remete-se ao art. 37 do Dec. 47.373/59, o qual, por sua vez, cita o art. 74 da Lei 3.470/58 como
sua matriz legal. Também o acérdao do 1° Conselho de Contribuintes (Proc. 830/101.295/79, ad. 101.71.694,
DO 15.2.81, p. 3.031) sustentou a aplicacdo geral dos limites da Portaria 436/58.

O limite de dedutibilidade dos royalties também tem uma dimensio temporal: é o que fixa o item c) e
d) d Portaria 436/58. quando o royalty é calculado sobre unidade produzida, o valor limite se refere ao valor
d venda dos produtos fabricados em cada ano, mesmo se nao vendidos; o limite € calculado sobre a tltima
fatura, reajustando-se a receita bruta proporcionalmente, e excluindo-se os ajustes dos anos anteriores.

Assim, se tivermos um royalty de === sobre cada unidade fabricada, e o estoque ao fim do ano indicar
a existéncia de 50 unidades, cujo dltimo prego de fatura for ===, o limite de dedutibilidade (suponhamos 5%)
serd quanto ao lote, ==== (50 x ===) e ndo ====. Os ==== que constituem a diferenca ndo serdo dedutiveis.
A receita bruta do ano em questdo serd acrescida de (50 x ), em compensacdo, da receita do ano
subseqiiente se abaterd os mesmos ====.

[Comentario da Receita Federal }:

1) As industrias de alta tecnologia ou de bens de capital ndo seriados, titulares de PDTI, poderao
deduzir como despesa operacional, a soma dos pagamentos feitos a domiciliados no Pais ou no
exterior, a titulo de royalties, de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou assemelhados, até o
limite de dez por cento da receita liquida das vendas do produto fabricado e vendido, resultante da
aplicacdo dessa tecnologia, desde que o PDTI esteja vinculado a averbagdo de contrato de

transferéncia de tecnologia nos termos do Cédigo da Propriedade Industrial e que os programas

tenham sido aprovados até 29 de dezembro de 1989. A deducdo estd limitada a cinco por cento da
receita liquida das vendas do produto fabricado e vendido para o programas aprovados a partir de 29 de
dezembro de 1989.



2) As empresas industriais e agropecudrias de tecnologia de ponta ou de bens de capital ndo
seriados, que executarem PDTI ou PDTA aprovados a partir de 03 de junho de 1993, poderdo deduzir
como despesa operacional a soma dos pagamentos em moeda nacional ou estrangeira, efetuados a
titulo de royalties e assisténcia técnica ou cientifica, até o limite de dez por cento da receita liquida
das vendas dos bens produzidos com a aplicag¢@o da tecnologia objeto desses pagamentos, desde

que o PDTT ou o PDTA esteja vinculado a averbag@o de contrato de transferéncia, nos termos do
Cdédigo da Propriedade Industrial. Para fazer jus a esse beneficio, a pessoa juridica deverd assumir o
compromisso de realizar, durante a execug@o do seu programa, dispéndios em pesquisa e
desenvolvimento no Pais, em montante equivalente, no minimo, ao dobro do valor desses beneficios,
atualizados monetariamente (Lei n° 8.661, de 1993, art. 4°, § 3°), além de observar os demais
requisitos exigidos em legislagdo especifica.

3) Os coeficientes percentuais maximos admitidos para deducdo, considerados os tipos de
producdo ou atividade, segundo o grau de essencialidade encontram-se nas Portarias MF n°s
436, de 1958; 113, de 1959; 314, de 1970; e 60, de 1994.

Royalties: Limite maximo quantitativo — Jurisprudéncia do STF

(JSTF - Volume 161 - Pagina 199)

RECURSO EXTRAORDINARIO N.° 104.368-7/210 - SP

Primeira Turma (DJ, 28.02.1992)

Relator: O Sr. Ministro Néri da Silveira

Recorrente: Unido Federal

Recorrida: Syntex do Brasil S.A. - Industria e Comércio

EMENTA: - Recurso extraordindrio. Imposto de Renda. Royalties. Deducdes por pessoas juridicas
domiciliadas no Brasil, em montante superior ao limite estabelecido no art. 74, da Lei n.° 3.470, de 1958. Lei
n.° 4.506, de 30/12/1964, art. 71 e seu pardgrafo tinico. RIR de 1966, arts. 232, 233 e 234. A Lei n.°
4.506/1964, embora haja estabelecido modifica¢des, no que concerne a dedutibilidade de despesas com
“royalties”, ndo revogou o art. 74, da Lei n.® 3.470/1958, RIR de 1966, arts. 174 e 175. Ac6rddo que negou
vigéncia ao art. 74, da Lei n.° 3.470/1958, devidamente prequestionado, e ao art. 175, do RIR de 1966.
Recurso extraordindrio conhecido e provido, para restabelecer a sentenca.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigraficas, a unanimidade, conhecer do recurso
e lhe dar provimento.

Brasilia, 17 de junho de 1988.

MOREIRA ALVES, Presidente - NERI DA SILVEIRA, Relator.

RELATORIO

O SENHOR MINISTRO NERI DA SILVEIRA (Relator): - O recurso extraordinario de fls. 133/138,
interposto pela Unido Federal, foi inadmitido por despacho do ilustre Ministro Lauro Leitdo, Vice-Presidente
do Tribunal Federal de Recursos, nestes termos (fls. 141/143):

“Discute-se, nos presentes autos, sobre a legitimidade de dedugdes feitas pela autora - Syntex do Brasil S/A
Inddstria e Comércio - nos exercicios de 1968 e 1969, concernentes a impostos de renda, relativas a
pagamento de “royalties” a pessoa juridica domiciliada no Brasil, em montante superior ao limite estabelecido
no art. 74, da Lei n.° 3.470, de 1958.

Neste Tribunal, em grau de recurso, a egrégia 5* Turma, reformando decisdo de primeiro grau, deu pela
procedéncia da a¢do, em acérdao ementado nestes termos:

“Tributdrio. Imposto de renda. Royalties. Dedug¢ao. Lei 4.506/64. Domiciliados no exterior.

A Lei 4.506/64 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 Lei 3.470/58, e se silenciou sobre os
“royalties” pagos a domiciliados no pais, foi para admitir dedugdo da despesa respectiva, independentemente



das restri¢des, postas para os pagamentos a residentes no estrangeiro, isto €, pretendeu distinguir,
diferentemente do diploma de 1958; outrossim, cuidava-se de matéria polémica, no regime da legislacio
anterior, e daf o siléncio do legislador valer como uma opc¢ao no sentido de excluir de suas cogitacdes o
pagamento de “royalties” a beneficidrios residentes no territério nacional, como ocorre na espécie.
Revogacdo do art. 74 da Lei 3.470/58 pelo art. 71 da Lei 4.506/64.

Deu-se provimento ao recurso voluntario.”

Recorre, extraordinariamente, a Unido Federal, invocando amparo na letra “a” da norma constitucional
autorizadora. Sustenta que o aresto em apreco teria negado vigéncia aos arts. 74, da Lei n.° 3.470, de 1958
100, I, do Codigo Tributdrio Nacional.

Note-se, inicialmente, que a regra do CTN, dita vulnerada, ndo foi objeto de prequestionamento ou ventilada
pela decisdo recorrida (Stimulas 282 e 356).

No mais, 0 acérddo atacado, em ordem a concluir pela revogacdo do art. 74, da Lei n.° 3.470, de 1958, pelo
art. 71, da Lei n.° 4.506, de 1964, fé-lo na linha de entendimento declinado pelo eminente Ministro Sebastido
Reis, Relator do feito, a dizer:

“Assinale-se ser esse o entendimento do consagrado especialista em imposto de renda, Bulhdes Pedreira, que,
em sua obra editada em 1969, ja ensinava:

“A Lei n.° 4.506 reproduziu, mais uma vez, os principios da legislacdo anterior, com uma unica alteragao; a
restricdo a dedutibilidade, embora tenha surgido na legislagcdo para eliminar instrumento de evasdo de renda
de imposto, através da transferéncia de “royalties” para o exterior, fora regulada nas Leis 3.470 e 4.131 em
termos genéricos que ndo distinguem entre beneficidrio residente e domiciliado no Pais ou no exterior. A letra
da lei conduzia, portanto, a que as limitacdes quantitativas de “royalties” dedutiveis se aplicassem também a
pagamentos entre empresas, no pais. A Lei 4.506 corrigiu essa omissdo, declarando expressamente que as
condicdes de dedutibilidade impostas pela lei somente se aplicam, quando o beneficidrio do rendimento é
pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no exterior. Nao hd a mesma razao legal para impor
restricdes quantitativas no pagamento de “royalties” entre empresas domiciliadas no pais. (Imposto de Renda
9.50 (14) pag. 9.20)”.

Licdo idéntica volta Bulhdes a repetir no “Imposto de Renda - Pessoa Jur. 1/208 ed. 1979.

Alias, o Conselheiro Théo Pereira, em seu voto vencido, fixou com inteira propriedade a teleologia do
dispositivo legal:

“Se o “royalties” era pago no Brasil, por outra empresa aqui domiciliada, tal pagamento iria constituir-se em
receita da empresa beneficidria. Ora, nesse caso, ndo havia cogitar-se de evasio, porque essa receita, apds as
deducdes das despesas operacionais, também terminaria, por ser normalmente tributada. Em outras palavras,
quanto maior seja o dispéndio da empresa que usa o produto onerado pelo “royalties” maior serd a receita da
empresa detentora do direito de uso desse mesmo produto, sendo ambos contribuintes do IR, o que uma abater
serd recebido, na razdo direta, como receita, pela outra” (fls. 30 dos autos).

Por fim, destaque-se que essa orientacio esta prestigiada por acérdao undnime da 4* Turma deste Tribunal,
Relator o eminente Ministro Carlos Mario Velloso, conforme voto proferido na AC n.° 68.411 (DJ: 13.5.82),
de cuja ementa extraio o seguinte passo:

“I-’royalties” pagos as pessoas domiciliadas no Brasil; ndo se justifica a limitagdo quantitativa, a exemplo que
ocorre com os “royalties” pagos a pessoas domiciliadas no estrangeiro, o que a Lei 4.506/64 veio corrigir.
Assim, os limites de dedutibilidade, a partir da Lei 4.506/64, ndo se aplicam aos pagamentos a pessoas
residentes ou domiciliadas no Brasil”.

A luz de tudo quanto foi aduzido e deduzido, concluo que o art. 74, da Lei n.° 3.470/58, foi revogado pelo art.
71, da Lei 4.506/64, tendo em vista a regulacdo geral de uma e outra, no particular, e a incompatibilidade
intrinseca entre um e outro regime.”

Entretanto, o apelo extremo veio a ser processado, por for¢a do provimento do Agravo de Instrumento n.°
99.904-3-SP, em apenso, subindo a esta Corte, com as razdes da recorrente as fls. 148/157, e contra-razdes da
recorrida as fls. 159/163.

A Procuradoria-Geral da Reptblica emitiu o parecer de fls. 168/169, opinando no sentido do conhecimento e
provimento do recurso.

E o relatério.

VOTO

O SENHOR MINISTRO NERI DA SILVEIRA (Relator): - Nos exercicios de 1968 e 1969, a autora, ora
recorrida, deduziu de seu lucro operacional, a titulo de “royalties”, pelo uso de marcas e processos de
fabricagdo, importancias pagas a domiciliados no pais, em montante superior a 5% sobre a receita do produto
fabricado ou vendido. Nos termos do art. 74 da Lei n.° 3.470, de 1958, veio a ser autuada. Sustenta-se que o



dispositivo em apreco perdeu sua vigéncia, em face de legislagdo superveniente. Sustenta-se que o teto de 5%,
previsto no dispositivo em foco, vigora, apenas, para os rendimentos pagos a domiciliados no exterior, ndo se
estendendo a restri¢do aos residentes no pais, a teor do art. 71, da Lei n.° 4.506, de 1964.

Anotou o acérdao recorrido (fls. 125/126) que a Lei n.° 3.470/1958, em seu art. 74, disciplinou, “pela primeira
vez, na legislacdo do imposto de renda, a dedutibilidade, como custo ou despesa operacional, dos pagamentos,
a titulo de “royalties” pela exploracdo de patentes de invencdo e marcas de industria e comércio,
condicionando-a a requisitos ali estabelecidos, quais sejam, o teto de 5% da receita bruta do produto fabricado
ou vendido, conforme coeficientes fixados periodicamente pelo Ministro da Fazenda, considerados os tipos de
producdo ou atividade, processando-se a comprovagao respectiva mediante o contrato préprio, registrado de
acordo com o Cddigo de Propriedade Industrial.” Nao se fez, ai, qualquer distin¢do entre beneficidrios dos
pagamentos domiciliados no pais ou no exterior.

Com efeito, a Lei n.° 3.470, de 28.11.1958, que alterou, substancialmente, a legislagdo do Imposto de Renda,
disp0s, em seu art. 74 e paragrafos:

“Art. 74.Para os fins de determinag@o do lucro real das pessoas juridicas como o define a legislacido do
imposto de renda, somente poderdo ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a titulo de
“royalties”, pela exploragdo de marcas de industria e de comércio e patente de invengao, por assisténcia
técnical, cientifica, administrativa ou semelhantes até o limite mdximo de 5% (cinco por cento) da receita
bruta do produto fabricado ou vendido.

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

§ 2° Poderao ser também deduzidos do lucro real, observadas as disposi¢des deste artigo e do pardgrafo
anterior, as cotas destinadas a amortizagdo do valor das patentes de invengdo adquiridas e incorporadas ao
ativo da pessoa juridica.

§ 3° A comprovagdo das despesas a que se refere este artigo serd feita mediante contrato de cessdo ou licenca
privilegiado, regularmente registrado, no pais, de acordo com as prescri¢des do Cédigo da Propriedade
Industrial (Decreto-lei n.° 67.903, de 27 de agosto de 1945), ou de assisténcia técnica, cientifica,
administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais servi¢os.”

Dando execug¢do ao disposto no § 1° do art. 74 suso transcrito, expediu o Ministro da Fazenda a Portaria n.°
436, de 30.12.1958 (D.O.U. de 30.12.1958, padg. 27.263). Os percentuais maximos para as deducdes, nas
hipéteses previstas no dispositivo legal, quanto a “royalties”, foram estabelecidos, de acordo com os tipos de
producdo ou atividade, segundo o grau de essencialidade, sendo o 1° Grupo - Industrias de Base, com onze
tipos de produgdo e o 2° Grupo - Industrias de Transformagdo Essenciais.

Nao é cabivel, ai, por igual, considerar que os beneficidrios dos pagamentos sejam, tdo-sé, residentes no
exterior.

Sucede que normas legislativas posteriores dispuseram, de explicito, quanto a dedutibilidade de “royalties”,
pagos a beneficidrios domiciliados no estrangeiro.

Em realidade, a Lei n.° 4.131, de 03.9.1962, que disciplina a aplicag¢@o do capital estrangeiro e as remessas de
valores para o exterior, estipulam, em seu art. 12 e seus paragrafos:

“Art. 12. As somas das quantias devidas a titulo de “royalties” pela exploracdo de patentes de invencao, ou
uso de marcas de industria e de comércio e por assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante,
poderio ser deduzidas nas declaracdes de renda, para efeito do artigo 37 do Decreto n.° 47.373, de 07 de
dezembro de 1959, até o limite mdximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou
vendido.

§ 1° Serdo estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes
percentuais admitidos para as dedugdes a que se refere este artigo, considerados os tipos de produgdo 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 servi¢os, bem como
mediante o contrato de cessdo ou licenca de uso de marcas e de patentes de invencao, regularmente registrado
no Pafs, de acordo com as prescri¢cdes do Cédigo de Propriedade Industrial.

§ 3° As despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa e semelhantes, somente poderao ser
deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introducdo de processo especial de



producdo, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por
autorizacdo do Conselho da Superintendéncia da Moeda e do Crédito.”

Bem anotou, em face disso, o acérddo recorrido que a alegac@o da autora, quanto a haver a Lei n.° 4.131/1962
revogado a Lei n.° 3.470/1958, art. 74, ndo é de acolher-se, “pois aquele diploma legal teve por escopo,
apenas, a regulacdo do controle do capital estrangeiro e de remessa para o exterior, ndo devendo, assim, o seu
siléncio a respeito dos pagamentos a domiciliados no Brasil ter o significado pretendido pela suplicante.”
Sucede, porém, que, em 1964, foi editada a Lei n.° 4.506, de 30.12.1964. Acerca desse diploma, escreveu
BULHOES PEDREIRA, in IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOAS JURIDICAS, 1° vol. - ed. 1979 -
pags. 208/209:

“Ainda em 1964, a Lei n.° 4.506, ao consolidar as disposi¢des da legislacao tributdria sobre determinac¢io do
lucro operacional das pessoas juridicas, regulou novamente - para efeitos tributdrios - a dedutibilidade de
“royalties” e pagamentos de assisténcia técnica, mantendo o regime legal entdo em vigor, com algumas
alteragdes:

a) vedou a dedutibilidade (para efeitos fiscais) dos pagamentos de “royalties” cuja remessa para o exterior
havia sido proibida pelo artigo 14 da Lei n.® 4.131/62, isto é, feitos pela filial no Brasil a sua matriz no
exterior, ou por sociedade com sede no Brasil a pessoa que mantenha o controle do seu capital;

b) onde o artigo 14 da Lei n.° 4.131/62 se referia a remessa a sociedades com sede no exterior que tivessem a
“maioria do capital da empresa no Brasil”, a Lei n.® 4.506/64 referiu-se a sociedades que tivessem, “direta ou
indiretamente”, controle do seu capital com direito a voto;

¢) estendeu essa norma aos pagamentos de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhantes (art.
52);

d) a disciplina da dedutibilidade de “royalties” e assisténcia técnica foi, entretanto, limitada aos pagamentos
feitos a pessoas residentes ou domiciliadas no exterior (art. 71, pardgrafo unico, letra f e art. 52); em virtude
dessa alteragdo, os requisitos da lei sobre registro de contratos e limites de dedutibilidade (para efeito de
tributagdo do imposto de renda) aos pagamentos a pessoas residentes ou domiciliadas no Pais.”

Rezam o art. 71 e seu pardgrafo tnico, da Lei n.° 4.506, de 1964, verbis:

“Art. 71. A dedugdo de despesa com aluguéis ou “royalties”, para efeito de apuragdo de rendimento liquido ou
do lucro real sujeito ao imposto de renda, serd admitida:

a) quando necessdrias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou frui¢do do bem ou direito que produz
o rendimento;

b) se o aluguel ndo constituir aplicacdo do capital na aquisi¢cdo do bem ou direito, nem distribui¢c@o disfarcada
de lucros de pessoa juridica.

Parigrafo tnico. Nao sdo dedutiveis:

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

b) os aluguéis pagos a sécios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes, em relagdo a
parcela que exceder do preco ou valor do mercado;

¢) 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 aplicag@o de capital amortizavel durante o prazo
do contrato;

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

e) os “royalties” pelo uso de patentes de invengdo, processos e férmulas de fabricacao ou pelo uso de marcas
de inddstria ou de comércio, quando:

“1. pagos pela filial no Brasil de empresa 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, controle do seu capital com direito a voto;

f) os “royalties” pelo uso de patentes de invengdo, processos e formulas de fabrica¢do pagos ou creditados a
beneficidrio domiciliado no exterior:

“1. que ndo sejam objeto de contrato registrado na Superintendéncia da Moeda e do Crédito e que nio estejam
de acordo com o Cédigo da Propriedade Industrial; ou

2. cujos montantes excedam dos limites periodicamente fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de
atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade e em conformidade com o que dispde a
legislacdo especifica sobre 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 ndo sejam objeto de contrato registrado na Superintendéncia da Moeda e do Crédito e que nio estejam
de acordo com o Cédigo da Propriedade Industrial; ou

2. cujos montantes excedem dos limites periodicamente fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de
atividade ou produtos segundo o grau de sua essencialidade, de conformidade com a legislacdo especifica
sobre remessas de valores para o exterior”.

Em razao dessas disposi¢des, sustenta-se que ndo estao sujeitas a limites as despesas dedutiveis, a titulo de
“royalties”, se pagas a domiciliados no Pafs, tal como na espécie dos autos sucede. Pretende-se, destarte, que
o art. 71 e seu pardgrafo inico hajam revogado o art. 74, da Lei n.° 3.470/1958.

No Regulamento do Imposto de Renda baixado com o Decreto n.® 58.400, de 10.5.1966, dispondo sobre a
tributag@o das pessoas juridicas domiciliadas no Brasil (Livro III, Titulo I, Capitulo III - Dos custos, das
despesas operacionais e dos encargos), na Se¢do X, a respeito “dos aluguéis ou “royalties” e das despesas de
assisténcia técnica, cientifica ou administrativa”, previram-se, no art. 174, caput, com base no art. 71, da Lei
n.° 4.506/1964, as hipéteses de dedugdo admitida das despesas com aluguéis ou “royalties”, bem assim, no
pardgrafo tnico, do mesmo artigo, casos de ndo dedutibilidade, com remissdo ao pardgrafo tnico do citado
art. 71. A seguir, no art. 175 e seus pardgrafos, o RIR de 1966 estabeleceu, verbis:

“Art. 175. As somas das quantias devidas a titulo de “royalties” pela exploracdo de patentes de invengdo ou
uso de marca de industria e de comércio, e por assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante
poderido ser deduzidas como despesas operacionais até o limite maximo de 5% (cinco por cento) da receita
bruta do produto fabricado ou vendido (Lei n.° 3.470, art. 74 e Lei n.° 4.131, art. 12).

“§ 1° Serdo estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes
percentuais - admitidos para as deducgdes a que se refere este artigo, considerados os tipos de produgdo ou
atividades, reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade (Lei n.° 3.470, art. 74, § 1°, e Lei n.° 4.131,
art. 12, § 1°).

“§ 2° Nao sdo dedutiveis as quantias devidas a titulo de “royalties” pela exploragdo de patentes de invengdo
ou uso de marcas de industria e de comércio, e por assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, que ndo satisfizerem as condigdes previstas neste regulamento ou excederem os limites referidos
no paragrafo anterior (Lei n.° 4.131, arts. 12 e 13).

O Parecer Normativo CST - 139/1975 afirmou:

“Dedutibilidade de despesas com o pagamento de “royalties” e assisténcia técnica ou semelhante: sujeitam-se
aos percentuais fixados pela Portaria 436/1958, independentemente da situacdo do domicilio do beneficidrio
dos rendimentos.”

(apud FRANCISCO AMARAL MANSO, in IMPOSTO SOBRE A RENDA, 1977, pag. 79).

Tem a seguinte fundamentac@o o Parecer Normativo CST 139/1975 (fls. 136/137):

“Em se analisando o supramencionado art. 177, § 1° (matriz legal - Lei 4.131/62, art. 12, § 1°), verifica-se
que ndo foi dado tratamento diferente aos dispéndios com “royalties” e assisténcia técnica ou semelhante,
conforme se tratasse de beneficidrio domiciliado no Pais ou no exterior. A lei ndo fez qualquer distin¢do,
contemplando, discriminadamente, um e outro caso.

Em sendo assim, nao € licito ao intérprete distinguir. Submetem-se, portanto, aos percentuais estipulados pela
Portaria n.° 436/58 e pelo “caput” do art. 177 do RIR, para efeito de dedutibilidade, as importancias pagas a
titulo de “royalties” e assisténcia técnica ou semelhante, independentemente da localiza¢do do domicilio do
beneficiario.

Nao se alegue, de outro lado, que por forca dos artigos 52 e 71, da Lei n.° 4.506/64, apenas os “royalties” e
despesas com assisténcia técnica ou semelhante, pagos a beneficidrios no exterior, estariam sujeitos aos
preceitos da Portaria Ministerial citada. O atual RIR consolidou, ndo s6 aqueles dispositivos, nos artigos 178 e
176, respectivamente, como também, em seu artigo 177, as prescri¢cdes da Lei 4.131/62 (art. 12), mais
abrangentes, conforme exposto no item anterior. Estas ultimas, por sua vez, por via de referéncia expressa ao
art. 37 do Decreto 47.373/59, reportam-se ao artigo 74, § 1°, da Lei 3.470/58 (uma das ja mencionadas
matrizes legais do art. 175, § 1°, do anterior RIR - item 3 deste Parecer), e que também néo faz distin¢cao
entre beneficidrios domiciliados no exterior ou no Brasil.”

Em parecer sobre “Dedutibilidade de “Royalties” e despesas de Assisténcia Técnica pagas a residentes no
exterior: conceito de controle”, ALBERTO XAVIER, a 17.01.1986, ap6s referir que “diversas legislagdes,
entre as quais a brasileira, introduzem severas restricdes a plena dedutibilidade dessas despesas”, e fazer
mencao aos arts. 232, 233 e 234 do RIR em vigor como os dispositivos onde consolidado o tratamento fiscal



dos “royalties”, pelo uso de patentes de invengao, processos e férmulas de fabricacio ou pelo uso de marcas
de inddstria, bem como das remuneragdes a titulo de assisténcia técnica, anota: “Estes preceitos regem a
matéria sem distinguir conforme o seu beneficidrio seja ou nio residente no exterior. E, para ambos os casos,
estabelecem condicdes e limites a dedutibilidade como despesa na pessoa juridica que as pagar.” (in
PARECERES DE DIREITO TRIBUTARIO, Ed. Saraiva, 1986, pag. 90).

Ora, a ag@o refere-se a dedugdes nos exercicios de 1968 (ano-base 1967) e 1969 (ano-base 1968), quando em
vigor os referidos dispositivos do RIR de 1966, com explicita remissdo também a Lei n.° 3.470/1958, art. 74.
E de anotar, de outra parte, que, pelo tratamento fiscal especifico que se tem atribuido aos mencionados
“royalties” e aos limites de sua dedutibilidade como despesa na pessoa juridica que os pagar, ndo é possivel
admitir, como se pretende na inicial, ocorra, validamente a dedu¢do em limite superior ao expressamente
permitido em lei e em regulamento. Cresceria de ponto a conclusao desfavordvel a autora, se se houvesse de
ter como revogada a Lei n.° 3.470, de 1958, art. 74, também, no que concerne a hipétese de os beneficidrios
dos pagamentos de “royalties” serem pessoas juridicas domiciliadas no pais.

A Lei n.° 4.506/1964, embora haja estabelecido modificacdes, em matéria de imposto de renda, inclusive,
dispondo em seu art. 71 e paragrafo Unico, ja examinados, no que concerne a dedutibilidade de despesas com
“royalties”, pelo uso de marcas de industria e comércio, quando pagos ou creditados a beneficidrios
domiciliados no exterior, ndo revogou o art. 74, da Lei n.° 3.470/1958, que, pela primeira vez, de forma
ampla, regulou a matéria da dedutibilidade de despesas com “royalties”, sendo beneficidrios do pagamento,
tanto domiciliados no pais, quanto no exterior. Referindo-se, de explicito, as dedugdes, quando beneficidrios
do pagamento, residentes no exterior, nao tornou a Lei n.° 4.506/1964, com as regras especificas de seu art. 71
e pardgrafo unico, o disposto no art. 74, da Lei n.° 3.470/1958, de referéncia aos beneficidrios dos
pagamentos, quando domiciliados no Pais. Foi, sem ddvida, na linha dessa conclusao, que o Regulamento do
Imposto de Renda, editado em 1966, contemplou, nos arts. 174 e 175, de maneira expressa, a disciplina da
matéria, com remissao as Leis n.° s 4.506/1964, art. 71 e paragrafo tnico, e 3.470/1958, art. 74.
Compreendo, dessa sorte, que a sentenca, da lavra do hoje Ministro Miguel Jeronymo Ferrante, bem apreciou
este ponto da controvérsia, ao asseverar (fls. 87):

“No que tange ao art. 71 da Lei 4.506, de 1964, constata-se que o legislador, no paragrafo tnico, apenas
estabeleceu limitacdes a dedugdo de despesas, a titulo de “royalties” pagos ou creditados a beneficidrios
domiciliados no exterior, sem, em qualquer passo, modificar ou revogar a regra geral que estabelece o teto
percentual da dedutibilidade estabelecido no citado art. 74, da Lei 3.470, de 1958. Expressamente inclui no
elenco das despesas ndo dedutiveis aluguéis ou “royalties” pagos a beneficidrios no exterior, com ressalvas,
restringindo nesta parte o alcance da regra do art. 74 da Lei 3.470, mas sem revogé-la de todo. Subsiste assim
o direito & dedutibilidade, até o percentual indicado naquele preceito, com as restri¢des contidas na legislacao
posterior em comento. Ainda aqui tem aplicag@o o principio do art. 2°, § 2°, da Lei de Introducio ao Cédigo
Civil, pois a lei nova regulando de modo especial determinada matéria - “royalties” pagos a beneficidrios
domiciliados no exterior - ndo revogou nem modificou, em substancia, a disposi¢do geral compreendida na lei
anterior.”

Ora, o acérddo julgou procedente a ag¢do, para reconhecer que as dedugdes referentes a pagamentos de
“royalties” efetuados pela autora a domiciliados no Pafs, nos exercicios de 1968 (ano-base de 1967) e 1969
(ano-base de 1968) ndo estavam sujeitas a qualquer limitagdo percentual, “porquanto a legislacdo de regéncia
(art. 71 da Lei n.° 4.506, de 1964) apenas limita a dedutibilidade de “royalties” pagos ou creditados a
domiciliados no exterior” (fls. 12). Em assim fazendo, negou o julgado vigéncia ao art. 74, da Lei n.°
3.470/1958, devidamente prequestionado, e ao art. 175, do RIR, baixado com o Decreto n.° 58.400/1966.

Do exposto, conheco do recurso e lhe dou provimento, para restabelecer a sentenca (fls. 87/88).

EXTRATO DE ATA

RE n. 104.368-7 - SP - Rel.: Ministro Néri da Silveira. Recte.: Unido Federal. Recdo.: Syntex do Brasil S.A.
Industria e Comércio (Advs.: Paulo F. Bekin e outros).

Decisao: Recurso conhecido e provido. Unanime. Ausentes ocasionalmente os Ministros Oscar Corréa e
Sydney Sanches. 1° Turma, 17-06-88.

Presidéncia do Senhor Ministro Moreira Alves. Presentes a sessdo os Senhores Ministros Néri da Silveira,
Oscar Corréa, Sydney Sanches e Octavio Gallotti.

Subprocurador-Geral da Republica, Dr. José Arnaldo Gongalves de Oliveira.

Antdnio Carlos de Azevedo Braga, Secretério.
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Texto da Deciséo: Por unanimidade de votos, Rejeitar a preliminar suscitada e, no

mérito, negar provimento ao recurso.

Ementa: IRPJ - LIMITE DE DEDUTIBILIDADE - DESPESAS DE
"ROYALTIES" - Embora a Lei n® 4.506/64 haja estabelecido modificagcbes no que concerne a
dedutibilidade das despesas de "royalties", ndo derrogou o art. 74 da Lei n® 3.470/58. Assim, o
limite de que trata o art. 233 do RIR/80 se aplica tanto a "royalties" pagos a domiciliados no Pais,
como no exterior.

Recurso nao provido.(Publicado no D.O.U, de 11/08/00)

Acoérdao da 5*. CCC

Numero do Recurso: 118403

Camara: QUINTA CAMARA

Numero do Processo: 10830.000338/97-49

Tipo do Recurso: VOLUNTARIO

Matéria: IRPJ

Recorrente: SAE COMERCIAL E EDUCACIONAL LTDA.
Recorrida/Interessado: DRJ-CAMPINAS/SP

Data da Sessao: 10/06/99 00:00:00

Relator: Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro
Decisao: Acordao 105-12861

Resultado: NPM - NEGADO PROVIMENTO POR MAIORIA
Texto da Deciséo: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencida a

Conselheira Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro (Relatora), que dava provimento parcial
ao recurso, para excluir da base de calculo da exigéncia a parcela de Cr$ 25.146,00. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Alberto Zouvi (Suplente convocado).

Ementa: ; DESPESAS COM "ROYALTIES" - DEDUTIBILIDADE - ALCANCE
DA LIMITACAO - A limitagdo estabelecida no art. 233 do RIR/80 dirige-se indistintamente a
beneficiarios residentes no Brasil ou no exterior. A Lei n? 4.506/64, embora haja introduzido
modificacdes no que concerne a dedutibilidade de despesas com "royalties", nao revogou o art. 74
da Lei n? 3.470/58, base legal do art. 233 do RIR/80. Precedente emanado do Supremo Tribunal
Federal.



Limite. Base de calculo™

O art. 74 da Lei 3.470/58, repetido na parcela pertinente pela Lei 4.131/62, art. 12, instituiu, como base de
célculo do limite de dedutibilidade, a receita bruta do produto fabricado ou vendido. A Portaria 436/58, por
sua vez, esclareceu que, no caso de concessiondria de servigo publico, tal limite seria disposto com base na
receita bruta de operagao.

“Desde o Dec.-lei 1.730/79 a base de calculo do limite € a receita liquida do produto fabricado ou vendido. A
exposi¢ao de motivos do decreto-lei faz referéncia ao conceito do pardgrafo tnico do art. 12 do Dec.-lei
1.598/77:

“A receita liquida de vendas e servicos serd a receita bruta diminuida das vendas canceladas, dos descontos
concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre as vendas.”

Por sua vez, a renda bruta €, pelo mesmo artigo:

“A receita bruta das vendas e servicos compreende o produto da venda de bens nas operagdes por conta
prépria e o prego dos servigos prestados.”

Outra questo levantada sobre a base de cdlculo é, havendo diferentes royalties, ou royalties e despesas
de assisténcia técnica, a serem calculados sobre o produto fabricado e vendido, se seriam somados os limites
individuais de cada patente, marca ou assisténcia técnica, ou se o limite seria tinico. O exemplo € o de uma
licenca de marca acoplada a uma de patente, ou a um contrato de assisténcia técnica.

O PNCST 117/75 concluiu que, como tanto a Lei 4.131/62 como a Lei de 1958 se referem as “somas
das quantias devidas”, o limite € relativo ao produto, ndo obstante a cumulacdo de vdrias patentes, marcas ou
assisténcia técnica.

Attila S.L.. Andrade Junior levanta a hipétese de pagamentos de royalties ou assisténcia técnica em
casos onde da atividade em questdo ndo decorra venda de produto ou servigo: seria o caso de assisténcia
administrativa ou dos servicos de informdtica. A questdo, no momento, ndo apresenta tanta pertinéncia
quanto no passado, quando se chegou a admitir o pagamento ao exterior de management fees, a assisténcia
administrativa.

A solugdo alvitrada pelo autor seria estipular o limite sobre a receita bruta da empresa, por analogia,
inclusive, com tratamento que a Portaria 436/58 deu ao caso das concessiondrias de servigos publicos. Outra
hipétese, que teria o apoio do art. 3° do Dec.-lei 1.730/79 (s6 se permitirdo das dedugdes expressamente
autorizadas pela legislacdo) é que ndo seriam possiveis as dedugdes de royalties nao vinculadas a venda ou
fabricagdo de um produto.

ABPI

ATA DE REQNIAO CONJUNTA DA COMISSAO DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E FRANCHISING

No dia 10 de maio de 2000 as 17:30 hs. ,
(...)

No tocante ao processo de averbagdo, foram levantados diversos aspectos suscitados pela
Diretoria de Tecnologia do INPI, sendo alguns jd de conhecimentos e outros "novidades"
para os membros participantes. Dentre as posicdes restritivas ji conhecidas, que foram
apresentadas pelos participantes, estdo: (i) proibicdo do sigilo em contrato de prestacdo de
servicos técnicos; (ii) proibicdo de sigilo superior a 5 anos além do prazo contratual em
contratos de fornecimento de tecnologia, sendo que o INPI ainda adota a posi¢do doutrindria
ultrapassada, segundo a qual os contratos de tecnologia ndo patenteada ndo podem ser

™ Atila S.L. Andrade Junior, pp. 221, 223.



contratos de licenga; (iii) proibi¢do a cldusula de devolugdo de informagdes tecnoldgicas
apds o término contratual, nos contratos de fornecimento de tecnologia; (iv) constantes
pronunciamentos da Diretoria de Tecnologia sobre assuntos ligados a drea do direito
antitruste e direito do consumidor que provocam uma inseguranca nas partes, mesmo
entendendo que esse 6rgao ndo possui legitimidade para pronunciar-se sobre esses assuntos,
em face da revisdo do art. 2 da Lei 5.648, por forga do art. 240 da Lei 9.279. Nesse ponto,
houve unanimidade em considerar o principal problema a insisténcia, sem base legal, da
Diretoria de Tecnologia em manter-se legitima para interferir nos termos da contratagdo,
ndo obstante o fato dos arts. 211 e 240 terem restringido o dmbito de atuacdo do INPI no
que se refere aos contratos de tecnologia.

Os requisitos considerados "novidades" pelos participantes foram basicamente: (i) a recusa
do INPI em aceitar o cdmputo dos royalties sobre as vendas efetuadas durante o periodo
entre a assinatura do contrato e o protocolo para averbacdo no INPI. Nesse ponto, a
Procuradoria do INPI vem indeferindo os recursos sem quaisquer justificativas plausiveis;
(i1) exigéncia quanto a modifica¢do da defini¢do "preco liquido de venda" para deduzir os
precos dos insumos importados para fabricagdo dos produtos licenciados na defini¢do da
base de cdlculo do pagamento dos royalties e remuneragcdes dos contratos. Essa exigéncia
vem ocorrendo constantemente nos contratos do setor automobilistico e eletro-eletronico,
onde uma parcela dos componentes para fabricacdo dos produtos € importada. (iii) exigéncia
de justificativa quando os royalties entre empresas independentes alcangam um patamar
superior ao determinado pela Portaria 436/58 para fins de dedugdo fiscal ou quando o
examinador ndo considera o valor razodvel em vista do setor produtivo envolvido;

.)

DECISAO N.° 283 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000
(DOU DE 12.02.2001)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica - IRPJ

Ementa: "ROYALTIES". Os percentuais sobre a receita bruta
estabelecidos para limitar a dedutibilidade das quantias devidas a
titulo de "royalties", devem ser aplicados sobre cada produto, e néo
a cada marca usada em um mesmo produto. Nos casos de "royalties" pelo
uso de marcas de industria e comércio, ou nome comercial, em
qualquer tipo de producdo ou atividade, quando o uso de marca ou nome
ndo seja decorrente da utilizacdo de patente, ©processo ou férmula de
fabricagcdo, o limite mdximo é de 1% (umpor cento).

Dispositivos Legais: Decreto n.° 3000, de 1999, art. 355, Portaria
MEF n.° 436, de 1958 e Parecer Normativo CST n.° 117, de 1975.

Assunto: Contribuig¢do Social cobre o Lucro Liquido - CSLL

Ementa: "ROYALTIES". Os percentuais sobre a receita bruta
estabelecidos para limitar a dedutibilidade das quantias devidas a
titulo de "royalties", devem ser aplicados sobre cada produto, e néo
a cada marca usada em um mesmo produto. Nos casos de "royalties" pelo
uso de marcas de indistria e comércio, ou nome comercial, em
qualquer tipo de produgdao ou atividade, quando o uso de marca ou nome
ndo seja decorrente da utilizacdo de patente, processo ou férmula de
fabricacdo, o limite méximo é de 1% (um por cento).



Dispositivos Legais: Decreto n.° 3000, de 1999, art. 355, Portaria
MF n.° 436, de 1958, Parecer Normativo CST n.° 117, de 1975 e Lei n.°
8981, de 1995, art. 57, com a redacdo do art. 1° da Lei n.° 9065, de
1995.

PAULO JAKSON S. LUCAS
Chefe

PARECER NORMATIVO CST N.” 117, DE 26 DE SETEMBRO

DE 1975
(DOU DE 29.10.75)

Os coeficientes percentuais madximos indicados na Portaria n.°

436/58, do Sr. Ministro da Fazenda, se referem a "royalties" (pelo uso
de patentes de invencdo, processos e formulas de fabricacgdo) e
despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, englobadamente considerados, inadmitindo-se o emprego de

tais percentuais isoladamente para "royalties" e outra vez para
despesas de assisténcia.

O limite méximo de dedugdes da espécie como custos ou
despesas operacionais ¢é o resultante da aplicacdo dos coeficientes
percentuais fixados na mencionada Portaria sobre a receita bruta
operacional, no caso das concessiondrias de servigos publicos, ou
sobre a receita Dbruta dos produtos a que se referir o contrato de
licenga ou prestacdo de servigos de assisténcia, aceitando-se como
valida qualgquer formula que conduza a dedugdes em montantes
inferiores a tais limites.

Duvidas tem sido suscitadas quanto a possibilidade de os
coeficientes percentuais arrolados pela Portaria n.° 436, de 30 de
dezembro de 1958, do Sr. Ministro da Fazenda, serem utilizados uma

vez quanto a "royalties"™ e outra vez quanto a despesas de
assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante,
admissiveis como custos ou despesas operacionais.

2 - A propdsito, dispde a Lei n.° 4131, de 03 de setembro de 1962,
em seu artigo 12, que as somas das quantias devidas a titulo de
"royalties" ©pelas exploracdo de patentes de invengdao, ou uso de marcas
de industria e de comercio, e ©por assisténcia técnica, cientifica,
administrativa ou semelhante, poderdo ser deduzidas ate o limite
maximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado
ou vendido, acrescentando o paradgrafo 1° que os coeficientes
percentuais admitidos sao estabelecidos e revistos, periodicamente,
por ato do Ministro da Fazenda, considerados os tipos de produgdo ou
atividades reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade.
Essas normas estdo incorporadas ao Regulamento do Imposto de Renda
(RIR) aprovado pelo Decreto n.° 76186, de 02 de setembro de 1975, no
art. 177 e paragrafo 1°. No mesmo sentido j& dispunha o texto do art. 74

e pardgrafo 1° da Lei n.° 3470, de 28.11.58.

3 - Ora, o emprego da palavra somas afasta qualquer
interpretacdo tendente a admitir a utilizacgdo dos coeficientes
percentuais fixados, uma vez dquanto a "royalties" e outra vez gquanto

a despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou



semelhante. Assim, o limite de 5% (cinco ©por cento) diz respeito ao
médximo dedutivel como custos ou despesas operacionais, considerados
aqueles gastos globalmente.

4 - A relacgdo contida na Portaria n.° 436, de 30 de dezembro de
1958, estabelece percentuais que vao de 1 a 5. Se se admitisse o
entendimento de que o0s mesmos seriam aplicdveis uma vez para
"royalties" e outra para as despesas de assisténcia, atingir-se-ia,
em certos casos, um total de 10% (dez por cento), o que, obviamente,
estaria em frontal desacordo com o maximo fixado pelas Leis nas
3470/56 e 4131/62, para as somas das mesmas (despesas de assisténcia e
"royalties").

5 - De se acrescentar, ainda, a propdsito, que nos casos de
"royalties" pelo uso de marcas de industria e comercio, ou nome
comercial, em qualquer tipo de produgdao ou atividade, quando o uso de
marca ou nome ndo seja decorrente da utilizacdo de patente, processo
ou formula de fabricacdo, o limite maximo é de 1% (um por cento), nos
termos do item "a"-II daquela Portaria.

6 — Por outro lado, determinados contribuintes também tem
manifestado duvidas sobre as formas de calculo de tais despesas,
indagando, por exemplo, se a base de calculo "deve se o faturamento
bruto ou se pode ser o faturamento liquido" do produto a que se refere a
despesa. Ora, a Portaria J& mencionada € clara em estabelecer que o
limite méximo das deducgdes como custos ou despesas operacionais é
o resultante da aplicacgao dos coeficientes percentuais sobre a
receita bruta operacional, no caso das concessiondrias de servigos
publicos, ou sobre a receita bruta dos produtos a que se referir o

contrato de licengca ou prestacdo de servicos de assisténcia (Item
"b"). Assim, se uma empresa, ao invés de efetuar o calculo de
tais wvalores, o faz sobre montantes menores, como 0OS

correspondentes a receita liquida dos produtos objeto da
tecnologia transferida, evidentemente n&o estard ela ultrapassando o
limite médximo. A forma de calculo pouco importa, desde que o referido
limite médximo ndo seja ultrapassado. Por essa razdo, quaisquer formulas
que conduzam a dedugdes em montantes inferiores ao limite mdximo sao
aceitdveis para os efeitos de que se cogita.

A consideracgao superior.

Acordao da 8. CCC

Numero do Recurso: 111930

Camara: OITAVA CAMARA

Numero do Processo: 10909.000973/93-60

Tipo do Recurso: VOLUNTARIO

Matéria: IRPJ E OUTROS

Recorrente: FRANLUI TEXTIL S/A

Recorrida/Interessado: DRJ-FLORIANOPOLIS/SC

Data da Sesséo: 09/12/97 00:00:00

Relator: Nelson Lésso Filho

Deciséo: Acordao 108-04781

Resultado: DPPU - DAR PROVIMENTO PARCIAL POR UNANIMIDADE
Texto da Decisao: Por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de nulidade

e, no mérito, DAR provimento PARCIAL ao recurso para cancelar as exigéncias da Contribuicao



Social Sobre o Lucro e do Imposto de Renda devido na Fonte, bem como excluir a incidéncia da
TRD excedente a 1% (um por cento) ao més, no periodo de fevereiro a julho de 1991.

Ementa: IRPJ - LIMITE NO PAGAMENTO DE ROYALTIES - Provada a
existéncia de pagamento de "royalties", a dedutibilidade destes gastos na apuracao do Lucro Real
esta limitada a 5% (cinco por cento) do montante da receita liquida dos produtos vendidos. (...)

DEDUTIBILIDADE DE OUTROS PAGAMENTOS RELATIVOS A
CONTRATOS DE TECNOLOGIA

A lei tributdria brasileira tem tradicionalmente tratado de forma similar a dedutibilidade dos royalties e
a de certos outros pagamentos, que denomina “assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhantes”.
ambas as modalidades recebem, por sua vez, tratamento andlogo ao da locagdo de bens materiais.

E importante, porém, caraterizar o que seja “assisténcia técnica”; em primeiro lugar porque, sendo
similares, as condigdes de dedutibilidade de pagamentos de assisténcia técnica e de royalties ndo sido
idénticas; em segundo lugar, porque hd uma variedade de servigos cujas condi¢des de dedutibilidade sdo
completamente distintas das relativas a assisténcia técnica, embora tenham caracteristicas que, ao observador
desavisado, ndo diferem daquela.

Estudaremos, a seguir, quais os objetos do comércio de tecnologia que pode ser classificados como
“assisténcia técnica, cientifica, administrativa e semelhante”, e quais os que merecem outras rubricas, em face
as prescri¢des da lei tributdria.

Assisténcia técnica. Nocao

a) Contratos de transferéncia de tecnologia.

Sdo vérios os objetos do comércio de tecnologia. Além dos interesses protegidos pelos direitos de
propriedade industrial (marcas, propagandas, patentes) compram-se e vendem-se prestagdes diversas: servicos
pessoais, comunicagdes, estudos, dados, etc. Uma linha divisdria algo precisa poderia ser estabelecida entre
os direitos de propriedade industrial e os demais géneros naquilo que aqueles s@o direitos absolutos e
exclusivos, com um objeto identificavel, e o resto ndo é.

Tomando como exemplo a patente de invencdo, o titular do privilégio tem a exclusividade do emprego
da tecnologia descrita e caracterizada nos documentos da patente. Ninguém pode fabricar o produto ou
empregar o processo resultante de tal tecnologia, sendo o titular ou quem por ele for autorizado; em
compensa¢do nenhum direito de exclusividade existe fora dos limites da tecnologia descrita e caracterizada na
patente. Se o privilégio € de um medidor de corrente continua, por sensores radioativos, por exemplo,
nenhum direito tem o titular contra a fabricagdo, por terceiros, do mesmo medidor, mas que use sensores
elétricos.

O direito que tem o titular da patente se exerce contra todos, mesmo contra aqueles que, tendo
pesquisado e desenvolvido de forma auténoma, alcancem a mesma tecnologia por esfor¢o proprio. Assim,
mesmo os que disponham da tecnologia estdo impedidos de usd-la no campo industrial, e os royalties sao
devidos pelo direito de exploracdo da tecnologia em questdo. Alids, pelo menos em teoria, o conhecimento
tecnolégico que, constitui a matéria do privilégio € geralmente disponivel (embora sua exploracdo industrial
seja vedada) como resultado da publicacdo dos documentos da patente.

" Fran Martins, pp. 601 e 602; J.E.M. Barros, p. 184; Bulhdes Pedreira, no 187, pp. 253; 369 e 331; Ulhoa
Canto, pp. 362 e ss.; Alberto Xavier I, pp. 282 e 127; Carlos L. Dentone, pp. 247 e ss.



Muito diferente deste caso (que é, mutatis mutandis, também o das marcas é o que ocorre com 0s
demais objetos do comércio de tecnologia. nos outros contratos, ndo se paga pelo direito de usar uma
tecnologia mas pela prépria tecnologia, ou pelos produtos de sua aplicacio.

Paga-se pela tecnologia, obviamente, quando ndo se a tem; quando, factualmente, o empresario que
necessita do corpo de conhecimentos tecnoldgicos ndo o pode obter sendo por aquisicdo onerosa. A ndo
disponibilidade da tecnologia € uma condi¢@o usualmente descrita como “segredo”, se bem que tal expressao
seja um tanto vasta e imprecisa. Nao importa que todos os empresdrios de um setor disponham de uma
tecnologia; se € obrigado a pagar por ela, hd segredo (secretus = afastado) em relagdo a este.

Freqiientemente o que se compra nio € técnica, um processo ou produto novo, mas os dados da
experiéncia adquirida no uso da técnica em escala industrial. Estes dados, muito vinculados a atividade
empresarial, tendem a ser secretos, na propor¢do que sdo intimos da empresa, derivados da propria
estruturacao desta para o seu mercado especifico. Em ultima andlise, tais dados descrevem a propria estrutura
da empresa, tal como esta direcionada a producdo do bem que importa ao comércio de tecnologia.

Um terceiro objeto do mesmo comércio é o que consiste no produto - material - da aplicagdo de uma
tecnologia. Um empresdrio precisa construir uma nova instalacdo industrial; contrata uma firma de
engenharia, que projetard a instalagdo, usando das técnicas, secretas ou publicas, de que dispde, e
aproveitando-se da experiéncia que adquiriu. O projeto ndo € o edificio, ndo é uma coisa tangivel; mas
também ndo é uma tecnologia, a ser incorporada pelo empresidrio encomendante, pois, basicamente, tal
conhecimento ndo estd diretamente vinculado ao objeto da empresa.

A par dos direitos de propriedade industrial, da tecnologia e dos produtos desta, existe um sem nimero
de servigos pessoas, de reparos, de supervisdes, de mensuracdes, de auditorias, de outros géneros de aplicacio
de tecnologia ou das técnicas, que nao chegam a criar um produto (imaterial) na forma de um projeto de
engenharia. Tais servigcos também s3o objeto de contrato, e estdo submetidos a regras do mercado de
tecnologia.

Tal divisdo em quatro partes tem razodvel base doutrindria, constando, por exemplo, do trabalho
publicado pelo IPEA. A Transferéncia de Tecnologia no Brasil, de autoria de Francisco Biato ef allii (IPEA,
Brasilia, 1973). No entanto, doctores certant acerca da denominagdo que cada uma figura mereceria; e o
maior dissidio se verifica no que toca a expressao “assisténcia técnica”.

Vale citar, quanto ao ponto, o entendimento de Bulhdes Pedreira:

“Para essa confusdo contribui a ambigiiidade da palavra “servico” que € usada com quatro significados
distintos: a) em sentido mais genérico, € qualquer imput, ou beneficio, que um sistema aberto recebe do seu
ambiente; b) na expressdo “servicos produtivos”, é aquilo com que os fatores contribuem para a producio; c)

“servigo pessoal” € o servigco do trabalho fornecido pela pessoa fisica; e d) na expressdo “bens e servicos” é
bem econdmico imaterial.

Dessa confusdo conceitual € o caso da tributagdo de servigos de engenharia produzidos e fornecidos no
exterior, que sdo bens econdmicos imateriais e que a autoridade tributdria confunde com os pagamentos de
“assisténcia técnica”, no sentido de remuneracio pelo uso dos servigos produtivos de capital tecnolégico nao
patenteado.

Embora ndo seja possivel concordar inteiramente com a posi¢cao do autor quanto a assisténcia técnica
(ndo se quer, sob a legislacdo tecnoldgica vigente, alugar capital tecnolégico, mas compra-lo, ainda que
pagando-o por percentual sobre producdo), € importante registrar sua doutrina, que reflete, de alguma forma a
divisdo quadripartite dos objetos tecnoldgicos tal como a expusemos mais acima. Ha pagamentos que se
fazem pelo uso do direito (exclusivo) de propriedade industrial, que sdo despesas pois hd mutacao patrimonial
sem contrapartida no patrimonio liquido; hd a assisténcia técnica, onde se paga tal como se fosse pelo uso de
direitos, mas, na verdade, pelo resultado de servigos - bens econdmicos imateriais -; hd os estudos, projetos,
etc., onde o pagamento, que também ndo importa em mutagdo patrimonial com manuten¢io do patrimonio
liquido, tem, porém, efeitos que se fazem estender por mais de um exercicio, devendo ser ativado e diferido; e
se tém, enfim, simples despesas, dedutiveis como servigos necessarios e usuais.

O observador arguto perceberd que Bulhdes Pedreira ndo perfaz, na verdade, a distin¢ao entre “estudos
e projetos”, onde haveria bem imaterial em pauta, e servigos técnicos stricto sensu,; distingdo esta que



fizemos, acima. Para o autor, em todos os dois casos haveria bem imaterial. N&o intentando questiona-lo
neste passo, é de se notar que ha servicos consumiveis (cujo efeito € imediato e se esvai) e durdveis (cujo
efeito se prolonga por vdrios exercicios); talvez conviesse reservar a no¢do de bem imaterial para estes
servicos de efeitos durdveis ou, com a maior precisdo, para aqueles, dentre os durdveis, em que o resultado
mediato ndo fosse um bem material.

Assim é que o servico de um construtor de barragens cola-se a obra, e constitui parte do ativo
permanente, imobilizado; da mesma forma, alids, que os servigos da mao-de-obra industrial. Nao ocorre o
mesmo, quando o produto € um conjunto de instrucdes, de conclusdes, um diagndstico ou uma prescri¢cao
técnica; o modelo imaterial da obra concreta a ser realizado, objeto isolado de contratacdo, € o bem imaterial.

Argumentar-se-ia que hd casos em que o servico consumivel é também um bem imaterial tal como
descrito; € a barreira do exercicio fiscal que configurard ou ndo a existéncia do bem imaterial; mas o principio
do fato gerador anual do IRPJ € um marco necessario, impossivel de se ignorar. De resto, nem mesmo a
nocdo de bem imaterial, como construcdo intelectual (como dizia Cicero dos direitos: quod ist inteleguntur)
ndo encontra muita guarida; notou-o Commons e Ascarelli: o “bem imaterial” na verdade, é a expectativa de
lucros futuros, ao menos na perspectiva do moderno direito empresarial.

Desta feita, sob o adngulo do IRPJ, os quatro objetos tecnoldgicos sdo tratados distintamente, com
regimes autonomos. Devemos somar ao quadro os contratos de cessdo de direitos de propriedade industrial,
onde o valor do adquirido vai para o ativo imobilizado, sendo amortizado (patentes) ou nao (marcas); isto se
verd mais além.

Note-se, por fim, que nem todos servigos técnicos importam em transferéncia de tecnologia; o exemplo
do empreiteiro de obras civis € suficiente.

Definicio de Assisténcia Técnica

O que ¢ assisténcia técnica?

a) E um servico (art. 74, Lei 3.470/58; art. 12, da Lei 4.131/62; art. 52, Lei 4.506/64);

b) pelo qual se paga royalties, ou se incorre em despesas que t€m a forma de royalties (art. 74, Lei
3.470/58);

¢) cuja forma de pagamento é compativel com um estimativa baseada na producao (lucro, faturamento)
da empresa (PMF 436/58; Lei 4.131/62, art. 12), sendo estipulados por quantum fixo ou percentual da receita
(Lei 4.506/64, art. 52);

d) devendo o objeto desta produgdo estar indicado no contrato respectivo (PMF 436/58);

e) sendo que a dedutibilidade das importincia pagas s6 se dd apds o inicio desta producdo (Lei
4.131/62, art. 12);

f) ndo havendo aquisi¢do de direito ou do bem (Lei 3.470/58, art. 74; Lei 4.131/62, art. 12; Lei
4.506/64, art. 52; observacdes de Bulhdes Pedreira);

g) e, para efeitos fiscais, ndo devendo o efeito do pagamento se fazer sentir pelos exercicios futuros
(Lei 3.470/58, art. 74; Lei 4.131/62, art. 12; Lei 4.506/64, art. 52; observacdes de Bulhdes Pedreira);

h) € algo diferente de “servigos técnicos” (Lei 4.506/64, art. 43; Dec. 55.762/65, art. 59, IN SRFS/74;
Dec.-lei 1.418, art. 6°; PMF 233/76);

1) é prestado, no caso de pagamentos ao exterior, através de técnicos desenhos ou instrugdes, enviados
ao pafs, ou de estudos técnicos feitos no exterior (Lei 4.506/64, art. 52);

j) ndo se aplica a tecnologia adquirida, parte de projetos de investimento, quando paga na base cost-
plus ou prego fixo, ndo vinculado de nenhuma forma a receita ou quantidade de produgdo (entendimento
subsistente, através dos PNCST 364/71, 72/75, 375/70, 153/75, 73/76, 85/76) cujos pagamentos serao
ativados e depreciados.

E necessério concorda com Bulhdes Pedreira ( n.° 208) no que sustenta: perante nossa lei fiscal a
categoria “assisténcia técnica”, representa pagamento de renda, tal como se fosse uma “contraprestagdo pelo
uso dos servigos produtivos do capital tecnolégico” como se o fornecedor da assisténcia técnica alugasse
“fatos de producdo que o locatdrio utiliza na sua atividade de producédo.”

Com isto ndo se quer configurar, como assisténcia técnica, O know-how (Bulhdes Pedreira, porém,
identifica um e outro), nem estabelecer juizo de valor sobre a eficdcia da aquisi¢do ou ndo da tecnologia paga.
Descreve-se, apenas, as caracteristicas que a lei fiscal empresta a no¢ao de “assisténcia técnica”: € um servico,
cujo pagamento € calculado levando-se em conta os bens efetivamente produzidos pelo contribuinte, sendo



que o efeito deste pagamento ndo ultrapassa o exercicio. Em outras palavras, é uma participacio no valor do
produto da empresa, que ndo tem como contrapartida a aquisi¢do de um bem ou direito.

A posi¢do de Bulhdes Pedreira, de considerar a assisténcia técnica como auténtico “aluguel de capital
tecnolégico” também fica dificil de sustentar perante o requisito, uniforme em todas as leis versando sobre a
questdo, de que os servicos em questdo sejam “efetivamente prestados”. Nao se trata de resultado dos
“fatores que contribuem para a produgdo”, como o aluguel de um imdvel, mas de prestacdo efetiva. De /ege
ferenda, cumpriria adequar a natureza substantiva e o tratamento tributario da assisténcia técnica; por ora, é
um tipo de pagamento de tecnologia, e ndo um objeto especifico de contratacdo.

Assisténcia técnica. Condicoes de dedutibilidade. Efetiva prestacao

O art. 74 da Lei 3.470/58 ja exigia, como condi¢do de dedutibilidade das importancias pagas a titulo de
royalties, que os servigos de assisténcia técnica fossem “efetivamente prestados”. O requisito encontra-se
em toda a legislacdo posterior.

A grande diferenca entre os royalties pagos por patentes ou marcas e as importincias devidas por
assisténcia técnica estd af; ndo se exige, fiscalmente, qualquer prestacdo substancial, positiva, do titular dos
direitos de propriedade industria, como o € feito do prestador da assisténcia. Para aquele, basta comprovar a
existéncia e a validade do direito, pelo atendimento as prescri¢des do CPI; quanto ao prestador da assisténcia
quer-se mais, indo, como o diz a Lei 4.506/64, art. 52, ao ponto de especificar que deve ser prestada “através
de técnicos, desenhos ou instru¢des enviados ao pais ou de estudos realizados no exterior”.

Esta comprovagao deve ser exigida a posteriori; o INPI, ao averbar o respectivo contrato, verificara se
ha condigdes, in these, para a prestacido dos servicos, mas isto ndo supre o requisito legal. A Lei 4.131/62, em
seu art. 11, confere ao Banco Central o poder de fazer tal verificagdo, ex post facto, nos casos de pagamentos
remissiveis ao exterior. O INPI, como 6rgdo auxiliar da fiscaliza¢do de tributos federais, também nao esta
impedido de fazé-lo, embora lhe falte um instrumento explicito para o exercicio deste poder de verificacao; e,
certamente, tem-no a Receita Federal, contando ou ndo com o suporte técnico do INPI ou outros 6rgaos
especializados.

Como se apurard a efetividade da prestacdo? Considerando-se que, para fazer jus a dedutibilidade, é

pré-requisito a averbacdo no INPI do respectivo contrato, o elemento inicial é o da satisfacdo aos dispositivos
acordados. Se se previu no contrato transferir tecnologia para fabricar determinado produto, e o produto é
fabricado e vendido apdés a comunicacdo dos dados em questdo, € de se presumir que se deu a efetiva
prestagdo de assisténcia, na inocorréncia de razdes em contrario: é presungdo iuris tantum.
Porém a averbacdo do contrato, de per si, ndo elide a possibilidade de se comprovar a inexisténcia de uma
efetiva prestacdo de servigos. Caso se verifique que a contribuinte ja dispunha da tecnologia, usando do
contrato e de suas aparéncias para pagamento de importincias desnecessdrias, ndo cabe a dedutibilidade. Tal
se dd, muito freqiientemente, no seio de grupos econdmicos transnacionais, em que a tecnologia, como a
estratégia empresarial global, perpassa naturalmente de 6rgdo a 6rgdo, de membro a membro, sem que se
vislumbre de pagar pela central de decisdes mais do que o lucro normal remunera.

Sobre a questdo versaram os acérddos 1, CC/1 62.530/70; 1, CC/1 64.358/72 ¢ 1, CC/3 AC 103/Proc.
1.058/76 e ac. 1, CC/1* 101.70.870, no sentido do exposto. vide também PN 86/77.

Assisténcia técnica. Valor do pagamento

Tratados da mesma forma na legislac@o tributdria, os valores maximos dedutiveis para royalties por
patentes de invengdo e marcas de industria e comércio tém os meemos limites setoriais e, a mesma base de
calculo. Remete-se, assim, ao capitulo anterior, quando, ao se tratar de royalties, explorou-se o tema.

No entanto, dada a sua importancia, € conveniente estendermo-nos um pouco mais sobre a questdo.
Em primeiro lugar, note-se que, desde o art. 74 da Lei 3.470/58, os limites devem levar em considerac¢io “os
tipos de producdo ou atividade reunidos em grupo, segundo o grau de especialidade”, redagdo esta
reproduzida no art. 12, § 1° da Lei 4.131/62. A Lei 4.506/64, por sua vez, no seu art. 71 (que trata dos
royalties) também repete o tecto, mas em seu art. 52 (assisténcia técnica) refere-se apenas ao “montante anual



dos pagamentos” que ndo devem exceder “os limites fixados pelo Ministro da Fazenda”. A ultima redag@o
ndo € incompativel com a anterior: podendo o mais - limitar os pagamentos a seu alvedrio - certamente a
autoridade poderia também adotar o mesmo critério ja esposado em relacdo aos royalties, como efetivamente
o fez.

E de se notar que a lista da Portaria 436 j4 estd um tanto ultrapassada. H4 itens pelos quais, mesmo
previstos, ja ndo se admite pagamento na pratica, absurdo que seria pagar por tecnologia de “artigo de
barbear” no Brasil de 1981. A Portaria 303/59, porém, abre aos interessados a possibilidade de pedir a
revisdo dos valores e a inclusdo de novos itens, coisa que alids se fez através das Portaria 113/59 e GB-
314/70, ou de esclarecer sobre a classificacdo de itens, tal como ji se deu através dos ANNs 30/75, 31/75 e
37/75.

Sobre a questdo dos limites dos valores, vide também os PNCST 320/71, 117/75, 86/77 e o curioso
acérddo do STF 75.829 GB RTJ 72:124. O acérdao 103-02.617 da Camara 1° CC esclareceu que no limite
dos valores se compreende tanto a remuneragdo do contrato, propriamente dita, quanto as despesas, como as
relativas a viagem e estadia de técnicos.

0 A . r . kk
Assisténcia técnica. Prazo

Segundo a Lei 4.131/62, art. 12, a dedutibilidade das importancias relativas a prestacdo de assisténcia
técnica ¢ limitada aos cinco anos da introdu¢do de um processo especial de producdo, ou do funcionamento
inicial da empresa. Tal prazo é passivel de prorrogagdo por outro periodo igual, mediante decisdo do CMN.

Da lei, depreende-se que, conquanto a assisténcia técnica possa ser prévia ou posterior ao periodo em
questdo, a dedutibilidade nio precedera ou ultrapassard o qiiinqiiénio. Deu-se a assisténcia num sé momento,
dois anos ou trés antes do inicio de funcionamento das empresas; pode-se, no entanto, pagar o servico com
base na produgdo, faturamento ou lucro de um periodo que vem do inicio do funcionamento, e vai até cinco
anos depois. O mesmo se aplica nos casos em que, ja funcionando a empresa, assisténcia técnica se refira a
um “processo especial de produgdo”.

Desta dltima redacdo ndo se infira que a limitag@o s6 atinja tecnologia de processo, fixando de lado, a
de produto. Nao hd razdo imagindvel para tal assun¢do. De outro lado, cabe enfatizar que o limite temporal
se refere a um tipo especifico de producgdo: cinco anos da fabrica¢do do produto X; ou entdo: trés anos de uso
do processo Y para fabricacdo do produto X. Havendo novo produto, ou sendo usado um novo processo, € se
satisfeitas as demais condi¢des de dedutibilidade, abrir-se-4 novo prazo de cinco anos, independente de
autorizacdo. A intervencdo do CMN s6 € necessaria quando se deseja pagar por uma mesma tecnologia mais
do que os cinco anos de prazo.

Desenganadamente, os cinco anos nio sdo um prazo necessariamente vinculado a uma prestagdo
continua de assisténcia técnica, a permanéncia de técnico da assistente pelo inteiro periodo ao lado da
maquina, ou a remessa incessante de instru¢des e documentos. Tal pode se dar ou ndo e, a mais das vezes
(vide o estudo do MIT sobre Transferéncia de Tecnologia no Brasil, de Shing K. Fung e José Cassiolato
CPA/wp-76-10) ndo se dard, o prazo médio de absorcao da tecnologia por empresas no Brasil € de dois anos,
cinco sendo episddio quase inaudito, dez anos uma suposicao risivel. O dispositivo é de natureza tributdria, e
0 que estipulou € o prazo mdximo do pagamento.

Quid, se o assistido continua sequioso de aperfeicoamento, somando quinquénio uns aos outros sem
cessar? Nao € gratuita; conhecem-se casos. Deixando momentaneamente de lado a postura da andlise
tributdria pura, pode-se lembrar que o INPI tem poderes para averbar ou ndo um contrato, verificada a sua
conveniéncia e oportunidade face a politica de desenvolvimento econdmico do pais (art. 2° da Lei 5.648/70,
do art. 126 da Lei 5.772/71). Se se constata que a incapacidade de ir criando seus préprios mecanismos de
desenvolvimento tecnoldgico é desidiosa, o assistido vai ter o seu contrato denegado. Nao se precisa, para
implementar esta politica, de fazer uso dos cinco anos da Lei 4.131/62, numa acep¢do que vedasse qualquer
compra futura: o periodo, repete-se, ¢ de pagamento, e ndo de absor¢do, e se refere a um certo produto, ou a
um certo processo.

- Egberto Lacerda Teixeira II, pp. 58; 61; Ruy Barbosa Nogueira, p. 38; Alberto Xavier I, p. 100; Attila de
Souza Ledo Andrade Jr., p. 219; Bulhdes Pedreira, n® 209.



Para ndo divergir de todos os problemas até aqui tratados, também no que tange ao prazo de
pagamento de assisténcia técnica existe discussdo quanto a vigéncia dos dispositivos legais pertinentes, assim
como quanto a sua aplicabilidade. Diz Egberto Lacerda Teixeira:

“Segundo as regras da boa hermanéutica, o art. 52 da Lei 4.506 teria revogado a exigéncia do prazo
limite de cinco anos para dedutibilidade dos pagamentos de assisténcia técnica. O Dec. 55.762, de 7.2.65 ndo
mais reproduz o § 3° da Lei 4.131. O RIR (Dec. 58.900, art. 176, § 1°), todavia, ainda continua a incluir essa
restricdo de efeito puramente tributdrio.” (no RIR atual, o Dec. 85.450/80, € o § 1° do art. 234).

Ruy Barbosa Nogueira, mais contido, contenta-se em notar que o dispositivo ndo se aplica aos
contratos internos, tendo em vista que:

a) o caput do art. (234) do RIR se refere a “importincias pagas a pessoas juridicas ou naturais
domiciliadas no exterior” e que, por regra geral, os paragrafos sdo subordinados ao caput.
b) A limitacdo temporal é da “Lei do Capital Estrangeiro.”

Em acérddo de 6.4.81 (ac. 103-3.445) a 3* Camara do 1° CC deu pela vigéncia do limite temporal; da
mesma forma, na doutrina, Alberto Xavier, Attila Andrade Jr. e Bulhdes Pedreira, ndo apontaram tal
revogacdo. Ricardo Mariz de Oliveira, em artigo publicado no Didrio Legislativo, I0B de 28.11.81, por sua
vez da pela revogacao.
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ASSUNCAO DO ONUS.

A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos
ou creditados a terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos
que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e
recolher, quando assumir o 6nus do imposto.

Tendo o interessado assumido o &6nus do imposto de renda na fonte,
em virtude de acordo com o beneficidrio do rendimento (royalties),
poderd deduzir ndo a titulo do imposto, mas como complemento do curso
ou despesa correspondente o imposto que recolher na forma da lei,
obedecidos os 1limites e condig¢gdes de dedutibilidade previstos na
legislacao de regéncia.

Dispositivos Legais: Decreto n.° 3000, de 1999, art. 344, paréagrafo
3°.

MARY LEA BARROS MACEDO

Chefe

- Assisténcia técnica. Averbacdo no INPI'

No regime das Lei 3.470/58, 4.131/62 e 4.506/64 nao havia previsdo da averbag@o, no INPI, dos
contratos de assisténcia técnica, como o havia quanto as licencas de direitos de propriedade industrial.
Explica-se facilmente: ndo havia ainda sido criado o INPI e seu predecessor, o Departamento Nacional da
Propriedade Industria, ndo tinha a competéncia extensa que a Lei 5.648/70 deu ao novel Instituto, de “regular
a transferéncia de tecnologia”, com vistas ao “desenvolvimento econdomico do pais” . O mandato que foi
conferido ao INPI pelo CPI, art. 126, instrumentalizou a competéncia geral do art. 2° da Lei 5.648/70, ao
submeter a averbacdo na autarquia todos os atos ou contratos que impliquem em transferéncia de tecnologia.
Entende-se do sistema legal em vigor que a averbacdo tem o fito de propiciar a regulacdo da transferéncia de
tecnologia.

Note-se que, mesmo antes da vigéncia da Lei 5.648/70, os contratos de assisténcia técnica nao estavam
livres de averbag@o pela autoridade administrativa. A Lei 3.470 falava da “efetividade de prestacdo” dos
servigos, e implicitamente, dava poder a autoridade fazenddria para verificd-la; a Lei 4.131/62 (art. 10) se
refere ao poder - se bem que ndo baseado em norma tributdria - de verificacio da mesma efetividade, por
parte da entdo SUMOC; na mesma lei, o art. 9° prevé a submissdo antecipada de todos os documentos
considerados necessarios para fundamentar qualquer remessa tanto a SUMOC quanto a Divisdo de Imposto
sobre a Renda (e tal dispositivo, obviamente, d4 um certo poder discriciondrio a tais érgdos, pois sdo eles que
configurardo qual o documento necessario); na Lei 4.506/64, art. 52, exige-se o registro do contrato na
SUMOOC, ora o Banco Central do Brasil.

Para todos efeitos praticos, a decisdo do CMN, expressa no comunicado FIRCE 19 de considerar
documento necessario para a remessa referente a contratos de tecnologia, o certificado de averbagdo do INPI
e, no tocante as importancias in these remissiveis, importa em indedutibilidade dos valores amparados em
contratos ndo averbados e, por isso, nao registrados no BACEN.

" Luiz Mélega, pp. 64; Egberto Lacerda Teixeria, I, p. 65; Newton Silveira, p. 94; Attila S. Ledo de Andrade
Filho, pp. 139 e 217; Ruy Barbosa Nogueira, p. 33; Francisco Calderaro, p. 90; Bulhdes Pedreira, n° 209, p.
399.



Quanto aos pagamentos internos, o raciocinio deve ser melhor elaborado.  Consideramos,
primeiramente, a argumentacdo subjacente a INSRF 5/74.

“Considerando o cardter complementar das citadas disposi¢des” (os arts. 29 e §§, 30 e tinico, 90 e §§; e
126 do CPI) “em relagdo ao controle fiscal”.

“Considerando a conveniéncia de disciplinar a dedutibilidade das despesas operacionais relacionadas
com o pagamento de royalties pela exploragdo ou cessdo de patentes ou pelo uso ou cessdo de marcas, bem
como aquelas relacionadas com o pagamento de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante,
e de projetos ou servigos técnicos especializados, vinculados a transferéncia de tecnologia (...).”

Vé-se, desta feita, que o argumento da Fazenda € que a atuagdo do INPI, na forma do CPI, é
complementar ao controle fiscal; ndo que seja o CPI norma tributdria, nem se constitua o c6digo expressao
dos principios gerais de direitos ptblicos, ou privado. A raiz da exigéncia estaria no Dec.-lei 1.718/79 que,
repetindo o Dec.-lei 5.844/44, coloca o INPI como 6rgio subsididrio do controle fiscal; a averbagdo o INPI
verificaria a possibilidade de prestagdo efetiva da assisténcia técnica, a existéncia ou ndo de direito de
propriedade industrial, etc.; em nivel mais geral, a autarquia verificaria, como 6rgéo especializado e ex ante, a
necessidade da despesa e se esta € usual no ramo de atividade em questao.

Mas vai além a Fazenda. Ao tornar obrigatéria a averbagdo, como medida de controle fiscal, também
disciplina a dedug@o das importancias mencionadas, num sentido mais substantivo, estabelecendo que, como
regra administrativa, s6 seriam considerados dedutiveis os montantes pago as conforme a averbagdo e pelo
prazo prescrito. Como regra de trabalho, a Receita entendeu que, sem o pronunciamento do O6rgdo
especializado (e especializado por forca de lei), ndo se haveria de considerar necessdrio e usual a despesas.
Poderia, a qualquer tempo, verificar a efetividade do servico (art. 74, Lei 3.470/58; Lei 4.506/64, art. 52);
delegou, em parte, tais poderes, ao 6rgdo que, por lei, cumpria auxilid-la nesta tarefa. E fé-lo, sem criar
requisito novo.

Tanto ndo quis a Fazenda criar requisito novo, que, conforme o Parecer CST 76/76, admite que as
despesas sejam incorridas antes da averbagdo; apenas, a verificacdo do INPI (e o registro no BACEN) séo
requisitos para se verificar a necessidade e a usualidade da despesa além da possibilidade material de sua
efetivacdo. A exigéncia ndo é constitutiva de dedutibilidade, mas meramente um ato de fiscalizacdo para
verificar se os demais requisitos estdo atendidos.

Tal intuito fiscal pode encontrar sua base no art. 73 da Lei 2.354/54 c/c o art. 2° do Dec.-lei 1.718/79 .
Assim, ao mencionar no art. 355, § 3° do RIR/99 a Lei 9.279/96, a Administragcdo Publica, na verdade, apenas
determinou a forma do exercicio do poder de controle das declara¢des de renda, qual seja, a de que a andlise
se fizesse segundo os preceitos do Cédigo de Propriedade Industrial, sem toma-lo como matriz legal de um
requisito de dedutibilidade.

Nao procede, desta feita, o entendimento do E. Tribunal Federal de Recursos, na remessa ex officeio
81.996/SP, examinando sentenga da 6* V. F. de Sdo Paulo (MS 404/75), no qual concluiu que ndo era cabivel
a exigéncia da INSRF 5/74, citando o magistrado a aquo:

“Nos termos em que a questdo restou colocada, a referéncia feita tanto pela Instru¢do Normativa
005/74 (item II), como pelo Parecer Normativo CST 102/75 (item 6), & necessidade de averbacdo dos
contratos, quando for o caso, prevé, como € o caso do art. 90, § 3°, do Cddigo da Propriedade Industrial, ja
referido, que determina a prévia averbacao dos contratos para uso de marca, a fim de produzirem efeitos em
relacdo a terceiros. A ndo ser assim, estar-se-ia deferindo a instrugdes e pareceres normativos a faculdade de
inovar o sistema juridico, exorbitando de suas fun¢des peculiares, o que, entre nds, é absolutamente invidvel,
conforme farta doutrina citada as pp. 15-16.

Com efeito, no Direito Tributdrio vige o principio da reserva absoluta da lei, pelo qual o fato tributério
deve amoldar-se, em todos os seus aspectos, ao tipo abstratamente descrito na lei. A lei, portanto, deve
obrigatoriamente descrever os elementos necessdrios e suficientes ao nascimento da obrigacdo tributdria
necessarios na medida em que a falta de qualquer deles impede o surgimento da obrigagdo; suficientes, pois
que nenhum outro elemento pode ser incluido pela Administragdo.”

Jurisprudéncia administrativa antiga também entendeu inaplicdvel a averba¢do como requisito de
dedutibilidade, como por exemplo, o ac. 62.530/70 da 1* C. 1 c/c ac. 63.883/72 e 64.358/78 da mesma



Céamara. Também entendeu desnecessdria a averbagdo o ac. 101-70.870/78 referente aos exercicios de 1970 a
1974, da mesma Camara.

No entanto, deve-se citar o raciocinio de Luiz Mélega, autor, alids, da mais extensa andlise da questdo:

“O que o artigo determina € a averbacdo dos contratos que impliquem em transferéncia de tecnologia,
o que exclui todos os demais onde ndo houver essa transferéncia, ressalvados os casos especiais de exploragdo
de privilégio de patente e de concessdo de uso de marca ou expressdo ou sinal de propaganda, que tém
disposicdes expressas exigindo a averbagdo.

Deve-se notar, porém, que essa averbacdo tem um objetivo definido, qual seja, o cumprimento das
finalidades constantes do art. 2° e seu pardgrafo tnico da aludida Lei 5.648/70, entre as quais ndo se inclui
qualquer propésito de controle fiscal. A finalidade dessas disposi¢des diz respeito mais propriamente a
politica a ser adotada quanto aos direitos que regulam a propriedade industrial, inclusive as medidas que
devem ser adotadas nas negociacgdes e utilizagdes de patentes, e ainda quanto a conveniéncia da assinatura ou
ndo de tratados, convénios, convencdes, o que tudo leva a crer que af se cuida de providéncias para o controle
da transferéncia de tecnologia do exterior para o pais e eventualmente do pais para o exterior. Nada com
referéncia as transacdes internas da espécie.”

Egberto Lacerda Teixeira, de outro lado, aflora o problema das modificag¢des exigidas pelo INPI como
condigdes de averbacdo. Como se recorda, o INSRF 5/74 condiciona a dedutibilidade as condi¢des da
averbacdo. Diz ele:

“Serad licito ao INPI impor as partes fout court taxas remuneratdrias diversas das acordadas dentro dos
limites legais e dos textos regulamentares das Portarias Ministeriais 436/58, 113/59, 303/59 e 151/70?

Temos sérias duavidas a respeito. A legislacdo anterior ndo foi pura e simplesmente revogada e a
politica econdmico-financeira do Ministério da Fazenda expressa nas Portaria citadas continua de pé. A
autoridade do Ministério da Fazenda e do Banco Central nio foi cassada.”

E, sobre o tema, Attila Andrade:

“Reitera a nossa opinido em virtude da qual, se o INPI ndo concorda com os termos dos contratos
submetidos a registro, abre-se-lhe a seguinte alternativa: (1) decidir por ndo averbar o contrato, ou (2)
previamente a emissdo do certificado, notificar as partes, a fim de que estas possam, se lhes aprouver,
modificar os termos e condi¢des de seu contrato, visando acomoda-lo com as exigéncias do referido 6rgéo.
fora disso, o procedimento do INPI h4 de ser considerado arbitrario.”

De outro lado, os Ac. 101-71.960 1*/1CC (DO de 9.3.81), 101-71.820, 1*/1CC (DO de 23.2.83) e 103-
03.305 da 3%/1CC (Sessdo de 14.2.81) derdo pela vigéncia da prescricdo, tanto para os contratos internacionais
quanto para os internos” Da mesma forma, os PNCST 101/75, 76/76 e 86/77, merecendo especial aten¢io o
primeiro:

“A Instru¢do Normativa do SRF 005, de 8.1.74, reportando-se aos dispositivos supracitados da Lei
5.772 e considerando o cardter complementar dos mesmos, em relacdo ao controle discal, disciplinou a
dedutibilidade das despesas relacionadas com royallties e assisténcia técnica ou semelhante.

Determina a Instru¢do Normativa 005/74, em seus itens I e II:

“I - A dedutibilidade das importancias pagas ou creditadas pelas pessoas juridicas, a titulo de aluguéis
ou royalties, bem como a titulo de remuneragdo que envolva transferéncia de tecnologia (assisténcia técnica,
cientifica ...) somente serd admitida a partir da averbag@o do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, obedecidos ...

“IT - Permanecem inalteradas as demais condi¢des limitativas previstas na legislacdo do imposto de
renda ... continuando indispensdveis o registro dos atos ou contratos no Banco Central do Brasil, quando for o
caso.”

Em refor¢o da argumentacdo acima desenvolvida, observe-se que o item II, da Instru¢do Normativa
005/74, determina a indispensabilidade do registro dos atos ou contratos no Banco Central do Brasil, quando
for o caso. Considerando que este registro € obrigatdrio, a teor da legislacdo vigente (Lei 4.506/64 - art. 71,
pardgrafo tnico; “f” e “g” e 52, “a”; RIR - art. 174, paragrafo unico, “e” e “f’, e 176, “a”), quando o
beneficidrio for domiciliado no exterior evidencia-se que as disposi¢des da Instrugdo Normativa 005/74
contemplam também os domiciliados no Brasil, sendo a expressdo grifada seria supérflua. Portanto, para que
os dispéndios com royalties e assisténcia técnica sejam considerados como despesas operacionais, os
respectivos atos ou contratos devem ser averbados no INPI, independe da circunstincia de os beneficidrios
serem ou ndo domiciliados no pafs.”



Attila Andrade Jr. diz concordar, na integra, com estas conclusdes da Receita Federal; Alberto Xavier,
de outro lado, ndo se manifesta em contrdrio a exigéncia, como também ndo o faz Calderado. quanto ao
raciocinio de Ruy Barbosa Nogueira, que se refere a licenca de marca de indudstria e comércio, ja demos
noticia anteriormente. De outro lado, Bulhdes Pereira entende descabida a exigéncia, por raciocinio similar
ao do julgado citado em primeiro lugar.

Vale mencionar, também, que o art. 3° do Dec. 1.730/79 dispds que sé serdo dedutiveis as provisdes
admitidas na legislagdo tributdria, expressdo esta que, segundo o CTN, abrange os atos normativos de toda
hierarquia. Esta inversdo do principio tradicional (e da Constitui¢do vigente) poderia ser entendida como
fazendo com que o INSFR/74 tivesse o poder de vedar a dedutibilidade, tal como intentou fazer.

Convém mencionar, igualmente, que o Parecer CST 76/76 admite a dedutibilidade retroativa das
despesas de assisténcia técnica e de royalties no exercicio da averbagdo ou do registro, se este ultimo for
exigivel. O ac. 69.586 da 1* Camara 1° CC assegura a atualizacido cambial no caso de averbacio ou registro
com efeito retroativo (Boletim Cambial de 7.11.77).

PARECER NORMATIVO CST N.” 102, DE 12 DE SETEMBRO DE
1975

(DOU DE 26.09.75)

Dedutibilidade de despesas com o pagamento de "royalties" e
assisténcia técnica ou semelhante:

a) condicionam-se a previa averbacdo dos atos e contratos no
INPI, independentemente da situacdo do domicilio do beneficidrio dos
rendimentos;

b) sé&do dedutiveis os dispéndios com assisténcia técnica pagos a
sécios domiciliados no Pais;

c) indedutiveis os "royalties" pagos a sécios, ainda que
domiciliados no Pais.

Consulta-se sobre a dedutibilidade de despesas com "royalties"
e assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante,
prestada entre empresas nacionais ou aqui domiciliadas, se depende
de previa averbacdo dos atos e contratos no Instituto ©Nacional
da Propriedade Industrial, mesmo nos casos em que inexista qualquer
transferencia de tecnologia do exterior, realizando-se as

operacdes exclusivamente em territdério nacional. Questiona-se,
nesta mesma hipdtese, sobre a dedutibilidade dos pagamentos
efetuados a esse titulo a empresas consdécias.

2 - A Lei n.° 5772, de 21 de dezembro de 1971, atual Cdédigo

da Propriedade Industrial, em seus artigos 30, 90 e 126, sujeita, entre
outros requisitos, a averbacdo no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), para dque produzam efeito em relagcdao a terceiros,
os atos ou contratos que impliquem em transferencia de tecnologia.

3 - A Instrugdo Normativa do SRF n.° 05, de 08.01.74, reportando-se
aos dispositivos supramencionados da Lei n.° 5772/71, e considerando o
carretar complementar dos mesmos, em relagdao ao controle fiscal,
disciplinou a dedutibilidade das despesas relacionadas com
royalties" e assisténcia técnica ou semelhante.

4 - Determina a Instrucgdo Normativa n.° 05/74, em seus itens I e II:



"T - A dedutibilidade das importéncias pagas ou creditadas

pelas pessoas juridicas, a titulo de alugueis ou "royalties"....... ,
bem como a titulo de remuneracgcdao que envolva transferencia de tecnologia
(assisténcia técnica, cientifica......... ) somente serd admitida a

partir da averbacdo do respectivo ato ou contrato do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, obedecidos....... "

"IT - Permanecem inalteradas as demais condig¢des limitativas
previstas na legislagdao do imposto de renda, ........ continuando
indispensdvel o registro dos atos ou contratos no Banco Central do
Brasil, gquando for o caso."

5 - Constata-se, a vista do exposto, que a Lei n.° 5772/71, bem
como a Instrucdo Normativa n.° 05/74, nédo cogitaram, para este
efeito, se o domicilio do Dbeneficidrio dos pagamentos de

"royalties" ou assisténcia técnica, situa-se no Brasil ou no
exterior. A expressdo consignada nesses diplomas foi "transferencia
de tecnologia". Omitiu-se o aditamento "do exterior" ou termo
equivalente elucidativo. Ora, onde a norma legal ndo distingue, nao
compete a seu interprete faze-lo. Na auséncia de comando legal

discriminatério, improcede a diferenciacéo.

6 - Em reforgo da argumentacdao acima expendida, observe-se que o
item II, da Instrucgdo Normativa n.° 05/74, determina a
indispensabilidade do registro dos atos ou contratos no Banco Central
do Brasil, quando for o caso. Considerando que este registro é

obrigatdério, a teor da legislacdo vigente (Lei n.° 4506/64 - arts. 71,
pardgrafo unico; "f" e "g", e 52, "a"; RIR - arts. 174, paragrafo
unico, "e" e "f", e 176, "a"), quando o beneficidrio for

domiciliado no exterior, evidencia-se que as disposigdes da Instrugao
Normativa n.° 05/74 contemplam também os domiciliados no Brasil,
sendo a expressao grifada seria supérflua. Portanto, para que os
dispéndios com "royalties" e assisténcia técnica sejam considerados
como despesas operacionais, os respectivos atos ou contratos devem ser
averbados no INPI, independente da circunstancia de os beneficidrios
serem ou ndo domiciliados no Pais.

7 - Quanto a segunda indagacdo - dedutibilidade das despesas
com "royalties" e assisténcia técnica ou semelhante, em que ha sociedade
entre os contratantes, perdurando as demais condig¢des j& mencionadas,
admite solucdo diversa, conforme se trate de um ou outro tipo de
dispéndio.

7.1 - Com efeito, as despesas com "royalties" sdo indedutiveis,
por forca do artigo 71, ©pardgrafo unico, alinea "d", da Lei n.°
4506/64 ("Nao sdo dedutiveis os "royalties" pagos a sdécios ......... ),
reproduzido pelo artigo 174, pardgrafo tnico, alinea "c", do atual
Regulamento do Imposto de Renda (R.I.R. aprovado pelo Decreto n.°
58400/66). Referida determinacdo alcanca tanto os "royalties" pagos a
beneficidrios aqui domiciliados como no exterior. N&ao se alegue, de
outro lado, que o dispositivo veda a dedutibilidade apenas quando
o beneficidrio for ©pessoa fisica, ndo cerceando o0s pagamentos
efetuados a pessoas Jjuridicas. A administracdo fazendédria, em casos
andlogos, através dos Pareceres Normativos CST nas 241 e 871, ambos de
1971, estabeleceu entendimento que a restricdo legal ¢é extensiva
também as pessoas juridicas.



7.2 - No que se refere aos gastos com assisténcia técnica
ou semelhante, também efetivados no Pais, sdo dedutiveis, wvisto
inexistir proibicdo legal, desde que observadas as normas gerais
sobre despesas operacionais, sobretudo os artigos 45, ©pardgrafo 2°
(RIR - art. 163, "caput"), 47, paradgrafos 1° e 2° (RIR - art. 162)
da Lei n.° 4506/64, e artigos 74, da Lei n.° 3470/58, e 12 e 13, da
Lei n.° 4131/62 (RIR - art. 175).

8 - Esclareca-se, por fim, que, para efeitos fiscais, as disposicgodes
da Lei n.° 5772/71 e da Instrucdo Normativa n.° 05/74 alcancam também
aqueles atos ou contratos vinculados a transferencia de tecnologia do
exterior ou no Pais, que, firmados anteriormente, ndo estavam
sujeitos a averbacdo no INPI. Entendimento em contrario, a teor do
artigo 105, da Lei n.° 5172/66 (Cbébdigo Tributédrio Nacional), implicaria
em negar-se a possibilidade de ser modificada determinada situagao ainda
ndo definitivamente constituida.

A consideracgao superior.

Numero do Recurso: 119383

Camara: OITAVA CAMARA

Numero do Processo: 10880.056606/93-12

Tipo do Recurso: DE OFICIO/VOLUNTARIO
Matéria: IRPJ E OUTROS
Recorrente: DRJ-SAO PAULOI/SP
Recorrida/Interessado: BAYER S/A.

Data da Sessao: 20/10/99 00:00:00

Relator: Luiz Alberto Cava Maceira
Deciséo: Acordao 108-05888
Resultado: OUTROS - OUTROS

Texto da Decisao: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de oficio

e DAR provimento PARCIAL ao recurso voluntario, para: 1) cancelar as exigéncias da CSL,
contribuicao para o FINSOCIAL e contribuicao para o PIS; 2) reduzir a exigéncia do IRPJ para que
este tributo incida apenas sobre a matéria "glosa de despesas com assisténcia técnica".

Ementa: (...)

DESPESAS COM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA DO EXTERIOR - Cabivel a glosa
de despesas dessa natureza, quando ndo atendido o disposto no art. 233, § 32, do RIR/80 (registro
prévio dos contratos no INPI).

(...)

Recurso voluntario parcialmente provido.
Recurso de oficio negado

Registro no BACEN

A exigéncia do registro no Banco Central do Brasil dos contratos de assisténcia técnica estd expressa,
como condi¢io de dedutibilidade das respectivas importancias, no art. 52 da Lei 4.506/64. E 6bvio que tal
condi¢do sé se aplica aos contratos que prevejam pagamentos ao exterior, pois a finalidade da condicdo de
dedutibilidade € adequar o regime fiscal ao cambial.



N

Nao hé discordancia quanto a obrigacdo, que encontra eco recente no acérddo 701-71.960 da 17
Com/1° CC (DO de 9.3.81. Vejam-se, também, os PNCST 102/75 e 76/76.

Em acérddo proferido a 4.4.81, a 3* Camara do 1° CC (art. 103-03.445, publicado no Didrio
Legislativo IOB de novembro de 1981), examinou-se a possibilidade de o Banco Central, ao prorrogar o
registro de contrato de assisténcia técnica, negar o efeito de dedutibilidade a prorrogacdo. O acérddo tem a
seguinte ementa:

Assisténcia técnica - A prorrogacdo, por 5 anos, do registro de contrato de assisténcia técnica, nos
termos do art. 12 da Lei 4.131/62, é competéncia do Conselho Monetdrio Nacional exercitada através do
Banco Central do Brasil. No exercicio dessa competéncia, e dentro dos poderes deferidos por lei aos referidos
orgdos, a prorrogacdo poderd ser deferida, com ou sem restricdes. Se hd restricdes de ordem a inadmitir os
pagamentos de assisténcia técnica, os efeitos fiscais dai decorrentes sdo a indedutibilidade das importincias
pagas aquele titulo, pela simples razdo de que serdo consideradas como lucros distribuidos e tributados (art.
13 daLei4.131/62 e § 2° do art. 177, do RIR/75). Recurso a que se nega provimento.

O voto dissidente do Cons. Francisco Xavier da silva Guimaraes, porém, consigna:

“(...) Cabe indagar-s se a observacdo lancada pelo Banco Central, quando da renovagdo do contrato, é
vélida no sentido de excluir dos efeitos de registro a dedutibilidade das despesas realizadas com assisténcia
técnica contratada com empresa estrangeira. Neste particular, razdo parece-me assistir, também, a recorrente.

Com efeito. Niao € o Banco Central competente para limitar efeitos de registro, notadamente quando
as conseqiiéncias dele sdo resultantes de lei, da qual ele (BC) nao € o fiscal.

Seria de se indagar, nessa linha de raciocinio, se o fisco estaria obrigado a seguir, em matéria tributaria
da espécie, a orientagdo do Banco Central? Parece-me, inquestionavelmente, que nao.

O que, na hipétese deverd o fisco fazer é apreciar o caso, independentemente do que fosse entender o
Banco Central que no presente caso € pessoa estranha.

A ele cabe, apenas, promover o registro, tal como o fez, se as condi¢cdes, para tanto, foram
preenchidas. ao fisco caberd apreciar se além, do registro, as demais condi¢des impostas por lei foram
atendidas.

E sempre convincente lembrar que no Direito Tributério Brasileiro, vige o principio da reserva legal.

Assim, se o fato em julgamento tem a tipicidade da Lei (art. 178/RIR/75), em todos os seus aspectos, o
direito do contribuinte a dedutibilidade pode ser exercido e deve ser reconhecido pela autoridade tributéria
competente que ndo € o Banco Central, cuja observacdo nao pode produzir os efeitos pretendidos pelo ilustre
julgador de Primeira Instancia.

No caso presente, o mesmo fato serviu de base para o registro do contrato e da dedutibilidade das
despesas para efeito do Imposto de Renda.

Sem que houvesse expressa alteragdo legal ou fato novo ndo hd por que modificar-se o critério.

Reconheco, no entanto, que se o mesmo fato ocorresse apds a inclusdo do RIR/75, da exigéncia do
registro do contrato do INPI, exatamente porque esse € o competente para apreciar transferéncia de tecnologia
e assim assegurar o Fisco no exato atendimento das exigéncias, e a hipdtese de mérito seria diversamente
enfrentada.

Nestas condi¢des, tomo conhecimento do recurso e lhe dou provimento para o fim de reformar a
decisdo singular quer por ter inovado a capitulacdo legal, quer por concluir pela validade da exigéncia ndo
aplicada a hipdtese concreta.”

Ainda dentro do mesmo tema, € interessante notar que o ac. 64.494, de 26.1.73, da 1* Camara 1° CC
exigiu, para que se desse a dedutibilidade, o efetivo registro, ndo sendo suficiente o protocolo do respectivo
pedido.

No caso de registro licitando despesas ocorridas nos exercicios anteriores, como prevé o PNCST
76/76, é licito deduzir as diferencas cambiais do interregno, como o confirmou o ac. 69.586 da 1* Camara 1°
CC, publicado no Boletim Cambial de 7.11.77.

Numero do Recurso: 120758 .
Camara: OITAVA CAMARA
Numero do Processo: 13805.001954/92-90



Tipo do Recurso: VOLUNTARIO

Matéria: IRPJ

Recorrente: KRAFT SUCHARD BRASIL S/A. (ATUAL DENOMINAGAO DE
KIBON S/A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS)

Recorrida/Interessado: DRJ-SAO PAULO/SP

Data da Sesséao: 15/03/2000 00:00:00

Relator: Luiz Alberto Cava Maceira

Decisao: Acordao 108-06046

Resultado: OUTROS - OUTROS

Texto da Deciséo: Por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar suscitada e, no

mérito, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para excluir da tributacéo as parcelas relativas aos
itens "omissao de receitas" e "glosa de despesas com quebra ou perda de estoque”.

(...)

DESPESAS COM ROYALTIES - Incabivel a dedutibilidade de dispéndios com royalties quando
nao resultar comprovado o registro do contrato correspondente no Banco Central do Brasil, em se
tratando de beneficiario residente no exterior.

Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido.

Acordao da 1*. CCC

Numero do Recurso: 124246 )

Camara: PRIMEIRA CAMARA

Numero do Processo: 10882.001343/00-11

Tipo do Recurso: VOLUNTARIO

Matéria: IRPJ

Recorrente: FOOTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Recorrida/Interessado: DRJ-CAMPINAS/SP

Data da Sesséo: 19/09/2001 00:00:00

Relator: Sandra Maria Faroni

Deciséo: Acordao 101-93608

Resultado: NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisao: Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Ementa: IRPJ

ROYATIES- CONDICOES DE DEDUTIBILIDADE- A deducéao das despesas que se destinem,
expressa ou implicitamente, a remuneracao pelo uso ou exploracdo de marcas e patentes, ou pela
assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, esta sujeita ao registro do contrato no
Banco Central do Brasil e aos limites determinados pelo Ministério da Fazenda.

PARECER NORMATIVO CST N.° 320

(DOU DE 05.07.71)

Os encargos assumidos na contratacdo de servigos de assisténcia
técnica ou outra, pagos, no pais, diretamente ou por conta de pessoas
fisicas ou Jjuridicas domiciliadas no exterior, consideram-se parcelas
do wvalor do contrato, nao podendo ser divorciados nas normas e
limitagdes estabelecidas no art. 176 do RIR.



Permite a legislacdo do imposto sobre a renda sejam
consideradas despesas operacionails das empresas no pals as importancias
pagas a pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas no exterior, por
servicos de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, desde que atendidos os requisitos e limitacgdes insertos no
artigo 176 do RIR (Decreto n.° 68400, de 10 de maio de 1966).

2 - O Regulamento citado ndo contem restricdes a espécies de
encargos assumidos ©pela organizagao assistida. Cuida, apenas, de
que o ©Onus decorrente do servigco contratado se ajuste ao
conceito de despesas necessdrias, usuals ou normais ao tipo de
atividade desenvolvida.

3 - Assim, a assisténcia obtida do exterior pode justificar
dispéndios no Brasil, afetos ao prestador do servigo, embora custeados
pela empresa do pais. O montante desses gastos, todavia, seré

computado como parcela integrante do valor global do contrato, quer
os pagamentos se facam ao préprio prestador do servico ou, por conta
deste, a terceiros ndo sendo admissivel sua contabilizacdo a titulo
de custo ou despesas suplementares

Servigos técnicos. Estudos e projetos’

Além dos servigos de “assisténcia técnica”, tal como caracterizados no item anterior, t€m-se, como
visto, os “servigos” . A contrario sensu, tais serdo aqueles aos quais ndo se aplique a caracterizagdo de
“assisténcia técnica”, mas permanecendo “técnico”. Assim, serdo servigos técnicos, por exemplo:

a) os de elaboracdo de projetos, estudos, etc., tais como descritos no Dec.-lei 1.446/77, quando
calculados cost plus ou a preco fixo, devendo ser ativados se seu efeito se fizer sentir por mais de um
exercicio (“Gastos com estudos técnicos - desde que relacionados com a melhoria do processo produtivo, ndo
podem ser imputados a despesas operacionais, por expressa determinagdo legal”(1 CC/3* 103-3.157/80, DO
de 9.3.81, p. 4.594);

b) os servicos de engenharia fisica: construgdes, movimentacdo de terra, etc., que, via de regra,
comporao o custo do bem do ativo permanente no qual se aplicam, ndo sendo dedutiveis;

¢) os servicos de reparos e manutengdo de equipamentos, sabendo-se que, caso prolonguem a vida util
do bem objeto do servigco por mais de uma ndo, deverdo ser acrescidos ao valor do mesmo para amortizagao
proporcional (art. 48 da Lei 4.506/64);

e) os servicos de organizacio, etc., referentes a implantagdo ou reorganiza¢io da empresa, cujo custo
deverd ser langado ao ativo e amortizado na forma do art. 58, § 3°, 9 da Lei 4.506/64 e do Dec.-lei 1.598/77,
art. 15, § 1°, “c);

f) os servigos de prospeccdo e cubagem de jazidas, realizados sob orientag@o técnica, cujo custo serd
também ativado na forma da Lei 4.506/64, art. 58, § 3°, “b);

g) gravacdo, revelacdo, reproducdo, etc.

Quando ndo devam ser ativados, o custo ou despesa referente tais servicos pode ser dedutivel,
conforme as regras gerais do Imposto de Renda, e ndo segundo as disposicdes especiais referentes a
assisténcia técnica, cientifica ou administrativa. Nao procede, ao que nos parece a conclusdo, em contrario,
de Francisco Calderaro; a dedutibilidade como assisténcia técnica, de importancias necessariamente ativaveis
ndo tem suporte na legislacdo e na doutrina (vide, ainda, o acérddao 103-03.157 do 1 CC/3° DO de 9.3.81, p.
4.594). Como requisito de dedutibilidade, porém, em acréscimo ao da norma geral, existe o de averbagdo do

* Francisco Calderaro, p. 983; Bulhdes Pedreira, n. 187, p. 353; Ulhda Canto, pp. 362 e ss.



INPI para aqueles contratos em que o servigo técnico envolva transferéncia de tecnologia (RIR/99, art. 355, §
3°, INSRF 5/74; PNCST 102/75).

Como se vé da legislacdo tributdria em vigor, o requisito de averbacdo no INPI nfo se limita as
licencas de direito e a assisténcia técnica, atingindo também os servigos técnicos e os estudos e projetos onde
haja transferéncia de tecnologia.

A legislagdo vigente, porém, como no caso da Assisténcia Técnica, e alids pelos mesmos instrumentos
legais, interpretados (INSRF 5/74; PNCST 102/75; RIR/99 art. 355 § 3°) considerou a averbagcdo como
elemento de controle fiscal. Passou-se a ouvir o INPI quanto a necessidade e a usualidade da contrataco,
mormente quanto a necessidade do pagamento em divisas, que, ja pelo proprio dnus cambial, afeta o lucro
real das empresas de forma diversa do que os pagamentos em moeda nacional, além de onerar o balanco de
pagamentos.

Pergunta-se-ia se existe limites quanto a tempo e valor para a dedutibilidade das importancias pagas
por tecnologia, fora daqueles concernentes a assisténcia técnica. O limite primeiro € o genérico da IRPJ: sdo
dedutiveis as despesas e os custos se necessarias a atividade da empresa, e se usuais para o tipo de atividade.
Nao se dird necessdrio o servigo de construgcdo de obra ja construida, e, a contrdrio senso, necessario € o
servicos até terminar a obra, desde que esta, por sua vez, seja necessdria e usual.

No entanto, ao momento da andlise de averbagdo, o INPI deve estabelecer os limites permissiveis de
pagamento, com base na melhor oportunidade de compra e racionalidade de aplicag¢do, de forma a regular o
comércio de tecnologia. Se, nas condi¢des de mercado, o servigo vale um tanto, desnecessdrio e indedutivel é
o montante que exceder tal valor, ou prazo, na forma prescrita na averba¢do. Nao hd, no caso, um limite pré-
estipulado como existe nos contratos de assisténcia técnica, embora nada impega o INPI de tomar o pardmetro
dos cinco por cento (ou valor pertinente) da producdo para enquadrar o projeto em andlise a falta de coisa
mais adequada.

Quanto a classificagdo de “técnicos”, vale ainda considerar o raciocinio do PNCST 86/77, tal como ja
referido ao falarmos da assisténcia técnica, e o que diz Gilberto de Ulhda Canto na obra em referéncia, sobre
servicos de assisténcia a navegacdo e servigos profissionais de advogado.

Acordaos do antigo TFR

Sobre a questdo, merecem ser citados dois acoérddos do TFR, um dos quais, particularmente
importante, ja transcrito na se¢do dedicada a definicao de assisténcia técnica.

“Remessa de numerdrio para o exterior, para pagamento de servigos prestados por agente comprador
de mercadorias. Incsu, ndo se trata de contratacio de servigos técnicos especializados, mas na aquisi¢do de
bens, por agente comprador da impetrante. Aplicacdo do art. 6° do Dec.-lei 1.418, de 3.9.75.

Assim, estando a fonte pagadora situada no Brasil, ndo ¢ licito afastar-se a incidéncia tributdria sobre
tais bens. Seguranca denegada. Sentenga que se confirma. Apelacdo desprovida”. (MAS 79.928, SP. Rel.:
Min. Lauro Leitdo, 3* Turma. Unanime. DJ 5.3.88, EJTFR 9/83).

“Acdo ordindria visando a devolu¢do de Imposto de Renda retido na fonte. Remessa de numerério
para a Itdlia em favor de sociedade, consistente em uma compensacdo fixa e uma compensagdo proporcional
aos resultados obtidos calculados na base das caracteristicas de funcionamento das unidades produtoras
instaladas, no primeiro trimestre sucessivo a coloca¢do em funcionamento e normaliza¢do de sua produg@o.

Essa avenga ndo se caracteriza como meramente de prestagdo de servigos técnicos, eis que como tal
ndo se poderd entender a compensagdo proporcional contratada que estd presa aos resultados obtidos
diariamente na producgdo de alumina calcinada nas novas unidades instaladas na fébrica da autora.

Tipificado contrato de sociedade.

Assim sendo e jd que o numerdrio remetido para o exterior ndo especifica se a prestacdo se refere a
compensagdo, fixa, remuneratdria de trabalho, ou a proporcional, que € participacdo na sociedade, tem-se que
a acdo improcede, o0 mesmo ocorrendo com a declaratéria, em apenso. Recursos providos” (ac. 34.793, SP,
Rel.: Min. Jarbas Nobre, 2* Turma, Unanime, DJ 21.11.79, EJ TFR-6/87).



ACORDAO CSRF N.° 01-1570 - 1 TURMA

SESSAO DE 12 DE AGOSTO DE 1993 - DOU DE 13.09.96
IRPJ — CUSTOS — ASSISTENCIA TECNICA - AVERBACAO NO INPI

Dedutibilidade - tratando-se de prestacao de servigos
tecnicos especializados, dgque nao envolvem a transferencia de
tecnologia ou a introducao de processo especial de produgao,
circunstancias ndo provadas na peca acusatoria, e ndo questionada a
efetiva prestacdo dos servigos ou a sua necessidade ao
desenvolvimento de atividade da empresa, a dedutibilidade dos
dispéndios como <custo, independe da averbacao do contrato no INPI.

Negado provimento ao recurso especial.

Acordam os Membros da Camara Superior de Recursos Fiscais,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso

MARIAM SEIF
Presidente

Franchising’

z

O franchising ou franquia é um tipo de negécio juridico de fundo tecnolégico, que importa na
padronizagdo do aviamento de vérias empresas independentes entre si, € ndo necessariamente vinculadas por
lacos societarios diretos ou indiretos. O empresdrio X conseguiu uma boa férmula empresarial,
principalmente de venda; para expandir seu negécio, sem aporte de capital monetario, contrata com outras
pessoas a reproducdo de sua férmula, normalmente amparada no uso de signos distintivos (marcas, etc.) do
franqueador, contra o pagamento de uma importancia habitualmente relacionada com o volume de negécios.

Assim, o hotel X, que aperfeicoou os seus servigos a ponto de padronizar desde o treinamento dos bel/
boys até a instalacdo elétrica nos quartos, repassa tal experiéncia e métodos a terceiros independentes.,
empresdrios de seu ramo. Estes arcardo com o risco do seu negdcio, mas prestardo servigos idénticos ao do
titular da experiéncia adquirida inicialmente, de forma que, para o consumidor, parega ser a mesma empresa;
esta impressao é fortalecida pelo fato de todos os prestadores do mesmo servicos, etc, usarem a mesma marca.
Como diz Jean Guyenot, constituiu-se numa estrutura empresarial de cardter cofederal.

Deixando de lado as diferengas doutrindrias entre os autores e tribunais americanos e as leis e juristas
europeus, o franchising pode caracterizar-se como um contrato pelo qual o franqueador cede ao franqueado o
direito de usar signos distintivos (marcas, parte fantasiosa dos nomes comerciais, etc.) de que tem a
titularidade, comunicando-lhe certos métodos e experiéncias e materiais que permitam estabelecer uma
padronizag@o dos servicos, dos métodos de comercializagdo ou dos produtos de todos os usudrios dos
mesmos signos distintivos.

A franquia vem acompanhada, habitualmente, de uma forma qualquer de exclusividade mutua: o
franqueado sé prestard os servigos, fabricard os produtos ou comercializard os mesmos sob a marca ou nome
do franqueador; este, por sua vez, s6 fornecerd os produtos, permitird o uso das marcas ou nomes, ou
fornecerd as informagdes ao franqueado, na drea e pelo prazo acordado.

Distingue-se o franchising da simples concessdo de vendas:

a) porque a base do negécio juridico de franchising é a cessido de uso dos signos distintivos;

b) porque, no franchising, ha sempre uma certa padronizagio do aviamento;

¢) porque, no franchising admite que o franqueado seja também produtor de bens ou servigos, e ndo
simples revendedor.

" Fébio Konder Comparato, pp. 372 e ss. Fran Martins, pp. 583 e ss.; Orlando Gomes, pp. 16 € ss.: Ruy
Barbosa Nogueira, pp. 16 e ss.: Waldirio Bulgarelli, pp. 514 e ss.; Jean Guyenot, p. 22.



A franquia tem inimeros entusiastas e detratores; uma critica de suas vantagens e perigos, que alids
ndo é objeto deste capitulo, pode ser encontrada em Fabio Konder Comparato, ao qual remetemos o leitor.
Cumpre, porém estabelecer aqui o seu regime tributdrio, em particular no que toca ao Imposto Sobre a Renda.

A opinido da Fazenda se 1€ no PNCST 186/77. Segundo este, “a dedug@o de despesas que se destinem,
expressa ou implicitamente, a enumeragdo pelo uso ou exploragdo de marcas e patentes ou pela assisténcia
técnica, cientifica, administrativa ou semelhantes estd sujeita aos requisitos e limitacdes previstas nos arts.
176, 177 e 178 do RIR/75” (232, 233 e 234 do RIR/80).

O raciocinio deste novo parecer é que os limites tributdrios de tecnologia atingem, principalmente,
aqueles casos em que a transferéncia se perfaz através de negécio juridico de cessdo, de direitos de marcas e
patentes ou de contratos de assisténcia técnica, etc.; no entanto, haveria casos em que o negdcio juridico
complexo de tecnologia inclui contratos de licengas gratuitas e acordos referentes a auxilio na
comercializagdo, tais como pesquisas de mercado, publicidade, relagcdes publicas, assisténcia técnica a
clientes, informagdes sobre langcamentos de novos produtos, etc., intercambio de informacdes comerciais, etc.

No caso abordado pelo parecer, o pagamento pelo todo se fez através de percentual calculado sobre o
faturamento.

Quando, diz tal ato normativo, a existéncia do negdcio juridico e a obtencdo dos referidos efeitos
econdmicos e financeiros ndo possam se sustentar nas atividades de auxilio a comercializacdo mas sim na
utilizacdo das marcas e patentes, ou da assisténcia técnica, os limites e condi¢des das licencas e ou da
assisténcia técnica seriam aplicdveis. O parecer ainda observa que ‘“contratos deste tipo” ndo podem
“oferecer condicdes de apreciacdo da necessidade dos dispéndios para o desenvolvimento das atividades
operacionais da empresa contratante”, o que abre margem até a sua indedutibilidade integral.

Vé-se, assim, que a condicdo de dedutibilidade das importincias relativas ao franchising serd igual a
dos objetos de propriedade industrial ou a da assisténcia técnica, como se v€ da transcri¢do de alguma das
suas conclusdes:

“4.3.1 - O tratamento tributdrio ndo é diferenciado (a) em razdo da situagdo do domicilio do
beneficidrio dos rendimentos para efeito de observancia dos preceitos que exigem prévia averbagao dos atos e
contratos no Instituto Nacional da Propriedade industrial, --- (b) na hipétese em que o acordo de licenca ou
autorizacdo de uso dos direitos de patentes e marcas nao estipule remuneracdo distinta ou expressa, face aos
termos dos arts. 30, 90 e 126 do Cdédigo da Propriedade Industrial, etc. dltimo artigo combinado com o 2° e
seu paragrafo tnico da Lei 5.648, de 11.12.70.

4.3.2 - Quando o beneficidrio for domiciliado no exterior, o contrato deve estar previamente registrado
também no Banco Central do Brasil, e, tratando-se da assisténcia técnica e semelhantes, em qualquer hipdtese
os pagamentos devem corresponder a efetiva prestagdo dos servigos.

4.3.3 - Os limites e requisitos estabelecidos no art. 177 e §§ 1° e 2° do RIR/75, para dedutibilidade dos
dispéndios relativos a remuneracdo de tecnologia, aplicam-se, indistintamente, quer quando os beneficidrios
sdo domiciliados no pais, quer no exterior.

4.3.4 - Por fim, cabe lembrar que a contratante somente poderd deduzir os gastos que se compreendem
nos valores resultantes da aplicacdo dos coeficientes fixados por ato do Ministro da Fazenda (varidveis
segundo o grau de essencialidade), indiferentemente do titulo pelo qual tenha sido pagos a contratada, nos
termos do ja referido Parecer Normativo CST 230/71.”

Na prética, pode-se concluir que, uma vez estipulado um pagamento com base em faturamento ou
indice similar, por servicos técnicos ou “de auxilio a comercializagdo”, o fisco tenderd a concluir que tais
limites e conclusdes s@o os pertinentes.

Na verdade, tem a Receita sua razdo. Os limites e condigdes relativos ao royalties e a assisténcia
técnica, na verdade, t€m o propdsito de controlar os pagamentos relativos a cess@o de ativos intangiveis nao
monetarios; a tecnologia, no caso, ¢ uma nogao vasta que atinge mais longe do que a “técnica”, pois abrange
a drea “cientifica, administrativa etc.”, e neste “etc.” estd a assisténcia comercial, desde que formulada como
percentual de receita, faturamento, etc. (vide a secdo sobre a nocdo de assisténcia técnica).



Ato Declaratorio Interpretativo SRF n.° 2, de 22 de fevereiro de 2002
DOU de 26.2.2002

Dispde sobre a dedutibilidade das remuneragdes pagas por franqueado a
franqueador da base de calculo do imposto de renda das pessoas juridicas.

O SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuicdo que lhe confere o inciso Ill do art.
209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n.2 259, de
24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 351 a 355 do Decreto n.? 3.000, de 26
de margo de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR, de 1999), e o0 que consta do
processo n.2 10168.000885/2002-68, declara:

Artigo Unico. A remuneragao paga pelo franqueado ao franqueador é dedutivel da base de célculo
do imposto de renda das pessoas juridicas, aplicando-se, cumulativamente, os limites percentuais
previstos nas Portarias especificas do Ministro da Fazenda, para cada tipo de royalty contratado,
classificando-o0s segundo as subdivisdes daqueles atos administrativos.

Paragrafo tnico. A dedutibilidade prevista no caput aplica-se o limite maximo de cinco por cento
previsto no art. 12 da Lei n.? 4.131, de 3 de setembro de 1962, e no art. 62 do Decreto-lei n.% 1.730,
de 17 de dezembro de 1979.

EVERARDO MACIEL

AS CONSEQUENCIAS DA INDEDUTIBILIDADE"

z

A sangdo pelo ndo cumprimento de quaisquer das condi¢cdes de dedutibilidade €, como se pode
depreender, o acréscimo das respectivas importancias ao lucro, para ser oferecido a tributacio.

Duas conseqiiéncias econdmicas decorrem disto. Para os pagamentos devidos a quem nio for socio, a
indedutibilidade resulta em simples acréscimo de custo dos servigos ou do uso dos direitos em questdo para a
pessoa que os paga, quando se apure o lucros. Para os pagamentos devidos aos sécios, inquinados de
dedutibilidade e incidentes no imposto progressivo, o efeito € equiparar tais pagamentos e a percep¢ao de
lucros, resultando também, nos outros casos, um acréscimo de custos.

O objetivo dos dispositivos €, desta feita, no primeiro caso, desincentivar a contratacdo dos servicos ou
direitos em questdo; no segundo, além do desincentivo, equiparar fiscalmente o lucro e os pagamentos de
royalties e servigos técnicos ou de assisténcia técnica prestados pelo sécio a empresa operada no Brasil.
Note-se bem: a equiparagdo € fiscal, mas ndo contdbil; para efeitos de tributacdo de resultados, sob a
legislag@o privada, tais pagamentos ndo sio lucros.

Esquematizam-se as conseqiiéncias da indedutibilidade da seguinte forma:

a) royalties por patente de invencdo ou marca de industria e de comércio pagos ou creditados em
excesso aos limites de valor da legislacdo tributdria a sécios no exterior: sdo indedutiveis (art. 71 da Lei
4.506/64);

b) idem, se ndo registrada a respectiva licenca no INPI: mesmas conseqiiéncias (Lei 4.131/62, arts. 12
e 13; Lei 4.506/64, art. 71);

c) assisténcia técnica, paga a sdcio no exterior, em excesso aos limites de valor da legislacdo tributdria:
mesmas conseqiiéncias (Lei 4.131/62, art. 12 e 13; Lei 4.506/64, art. 52);

* Attila Andrade Jr., pp. 211 e ss.; Rubens Gomes de Souza, pp. 35 e ss.; Alberto Xavier 1, pp. 292 e ss.; 11,
pp- 100 e ss.; Francisco Calderaro, p. 106; Egberto Lacerda Teixeira II, p. 59; José Alexandrino Tavares
Guerreiro, pp. 139 e ss.



d) idem, se os pagamentos excederem os prazos do art. 12, § 3° da Lei 4.131/62; mesmas
conseqiiéncias (Lei 4.131/62, art. 13);

e) idem, se os servicos de assisténcia técnica ndo forem efetivamente prestados: mesmas
conseqiiéncias (Lei 4.131/62, art. 12, § 2° e 13);

f) royalties por marcas de industria e comércio, pagos, creditados ou pagos a sécios no exterior,
mesmo dentro dos limites e condi¢des do art. 12 da Lei 4.131/62: as mesmas conseqiiéncias. O fisco tem
entendido assim (vide decisdes acima);

g) hoyalties de patentes de invengdo e marcas de industria e de comércio, ou despesas de assisténcia
técnica se pagos a sécio no exterior sem o registro do respectivo contrato no BACEN: como acima (Lei
4.506/64, art. 71);

h) assisténcia técnica, servigos técnicos especializados, projetos de engenharia, etc., pago a sécio no
exterior, sem averbagdo do respectivo contrato no INPI: como em “g” acima (RIR/99 art. 355§ 3°.);

j) outras importincias pagas aos sdcios no exterior, por royalties, est., considerados indedutiveis pela

[Pt}

legislag@o tributdria: como em “g” acima.
. . A . . ok
A jurisprudéncia registra sobre o tema:

“... Se hd restri¢des de ordem a inadmitir os pagamentos de assisténcia técnica, os efeitos fiscais dai
decorrentes sdo a indedutibilidade das importancias pagas aquele titulo, pela simples razdo de que serdo
considerados lucros distribuidos e tributados” (3* Camara, 1°/CC, AC. 103.03.445, DO de 9.7.81).

“O pagamento de royalties, normalmente contratados com terceiros ndo acionistas (...) ndo configura
situacdo de distribuic@o de lucros” (1°/CC, 1* Camara, AC. 63.054 de 12.7.71).

“A despesa de assisténcia técnica (se ndo atendidas) as exigé€ncias legais para poder ser deduzida do
lucro tributavel, € considerada lucro distribuido, sujeita, portanto, ao imposto de 5%, como previsto em lei”
(1°/CC - 3* Camara, AC 103, Proc. 1.058, de 17.9.76).

“Caracterizam-se como lucros distribuidos sujeitando-se portanto ao imposto de renda (...) os valores
creditados, entregues, pagos ou remetidos a quotista majoritaria com sede no exterior a titulo de royalties” (1°
CC - 1* Camara, AC 673981 de 9.7.75).

Tributacao reflexa - CSL

Acordao da 8. CCC

Numero do Recurso: 120847

Camara: OITAVA CAMARA

Numero do Processo: 13805.001958/92-41

Tipo do Recurso: VOLUNTARIO

Matéria: CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO

Recorrente: KRAFT SUCHARD BRASIL S/A. (ATUAL DENOMINAGAO DE
KIBON S/A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS)

Recorrida/Interessado: DRJ-SAO PAULOI/SP

Data da Sessao: 16/03/2000 00:00:00

Relator: Luiz Alberto Cava Maceira

Decisao: Acordao 108-06058

Resultado: OUTROS - OUTROS

Texto da Deciséo: Por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar suscitada e, no

mérito, DAR provimento ao recurso.

“ Idem.



Ementa: ~TRIBUTA(;AO REFLEXA - CONTRIBUICAO SOCIAL -
PRELIMINAR DE PRESCRICAOQO - Este Colegiado vem rechagando a arglicao de prescrigao
intercorrente por entender que a interposi¢ao da peca defensoéria suspende a exigibilidade do
crédito tributario. Incabivel a exigéncia da contribuigao social sobre glosa de despesas de royalties
indedutiveis no lucro real, que nao repercute na base imponivel da contribuigcao face ao
regramento proprio. Relativamente a matéria tributavel provida no &mbito do imposto de renda
pessoa juridica, deve ser ajustada a presente exigéncia ao decidido no processo matriz.

Preliminar rejeitada.
Recurso provido



