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BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA,
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IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURIDICA - IRPJ - EXERCICIO: 2002

REMUNERACAO A CONTROLADORA NO
EXTERIOR PELA CESSAQ DE DIREITOS DE
USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E
MARCAS - INDEDUTIBILIDADE - As
remuneragdes pagas pela controlada a sua
controladora no exterior pela cessdo de direitos sobre
programas de computador ¢ uso de marcas constituem
“royalties” e sio indedutiveis para efeito de imposto
de renda. '

. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso voluntario interposto
por BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Membros da QUINTA CAMARA do PRIMEIRO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, NEGAR proviinento ao recurso, nos
termos do relatdrio e voto que passam a integrar o presente julgado.

“CLOVIS AEVES
Presidente
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Participarand, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros DANIEL
SAHAGOFF, WILSON FERNANDES GUIMARAES, EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT,
MARCOS RODRIGUES DE MELLO, IRINEU BIANCHI E JOSE CARLOS PASSUELLO.

&
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Relatério

BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA., ji qualificada neste processo,
recorre a este Colegiado, através da peticdo de fls. 395/411 da decisio prolatada 3s fls.
378/387, pela 3*Turma de Julgamento da DRJ — SAO PAULO (SP) I, que julgou procedente ,
Auto de Infragdio do Imposto de Renda Pessoa Juridica € seus reflexos, cientificado ao
contribuinte em 10.11.2005.

Consta do Auto de Infragdo, fls. 175/183, que a contribuinte teria contabilizado
despesas n#o necessérias, devido a: (i) pagamento de multas por infragdo de lei ndo tributiria e
de patrocinios e, (ii) despesa nio dedutivel relativa a provis3o de royalties pago a s6cio , cujos
fatos geradores ocorreram em 31 de dezembro de 2001.

Como reflexo, foi lavrado Auto de Infragio da Contribui¢do Social sobre o
Lucro Liquido — CSSL.

Ciente do langamento a contribuinte apresenta impugnacéio de fls. 191/201.

A autoridade julgadora de primeira instincia julgou procedente o langamento,
conforme decisdo n © 09.404 de 12/04/2006, cuja ementa reproduzo a seguir:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica — IRPJ
Ano-Calendario: 2001

Ementa: REMUNERACAO A CONTROLADORA NO EXTERIOR
PELA CESSAO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR. INDEDUTIBILIDADE. As remuneragies pagas pela
controlada a sua controladora no exterior pela cessdo de direitos sobre
programas de computador constituem “royalties” e sdo indedutiveis
para efeito de imposto de renda.

TAXA SELIC. A cobranga de juros de mora com base na SELIC estd
em conformidade com a legislacdo vigente, ndo sendo de competéncia
desta instdncia administrativa a aprecia¢do da constitucionalidade ou
legalidade de atos corretamente inseridos no ordenamento juridico.

AUTO REFLEXO. Aplica-se ao langcamento reflexo de CSLL op que foi
decidido quanto a exigéncia matriz, devido a intima relagdo de causa e
efeito existente entre eles.

Lang¢amento Procedente

Ciente da decisdo de primeira instincia em 25.08.2006 a contribuinte interpds
tempestivo recurso voluntdrio em 26.09.2006 protocolo as fls. 395, onde apresenta,
basicamente, as seguintes alegac¢des:

Que com relagdo 4 glosa de despesas a titulo de direitos autorais pagos a
beneficiarios no exterior, mais especificamente a BMC Software, Inc, ndo pode concordar, uma
vez que embasada em entendimento equivocado acerca da natureza juridica dos pagamento.
por ela efetuados, tendo, por isso, apresentado a competente impugnacdo administrativa.
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Que, em que pese a clareza dos pontos suscitados pela r. decisfo recorrida, ha
que se apontar que esta desbordou do objeto de discussfio dos presentes autos, tendo em vista
que adotou premissas equivocadas para concluir que os pagamentos efetuados pela Recorrente
ndo fariam jus & integral dedutibilidade na apurag3o do lucro tributavel.

Nada obstante, ainda que as premissas ora elencadas guardassem qualguer nexo
de pertinéncia com o objeto destes autos, também ndo poderiam ser aceitas, j& que
desvirtuaram o0s conceitos originais de royalties e direito de autor sobre saoftware,
contemplados por legistagio especifica.

Que a despeito de a decisdo em analise ter concluido pela impossibilidade de
dedugdo dos pagamentos efetuados pela Recorrente, nunca é demais frisar que a regra da
indedutibilidade diz exclusivamente com remessas a titulo de royalties enquanto, tal como
exaustivamente exposto na impugnagdo & autuaglo ora combatida, referidos pagamentos
remuneram o diretto de autor dos programas de computador em questio.

Que de fato, a Lei 9.609/98 estabeleceu em seu artigo 2° que "o regime de
protecdo a propriedade intelectual de programa de computador é o conferido as obras
literdrias pela legislacdo de direitos autorais e conexos vigentes no Pais". Que, partindo-se da
premissa legal de que os programas de computador geram direitos autorais a seus criadores,
tem-se que também o tratamento tributdrio conferido a pagamentos efetuados a autores por
direitos de propriedade intelectual de uso de software deve observar as mesmas regras
especificas de tributagdo de direitos do autor.

Que, entre as normas especificas na legislagio em vigor, tem-se o art. 22 da Lei
4.506/64, que classifica como royalties em rol exaustivo, determinados rendimentos,
excluindo, expressamente, os rendimentos de exploracdo de direitos autorais percebidos
diretamente pelo autor — o que ¢ a situagfo existente no presente caso, tal como comprova
copia dos contratos de licenciamento e distribuigZo acostados a estes autos,

Sobre o assunto, contudo, equivocadamente concluiram as dd. Autoridades
julgadoras de primeira instincia, ao deixar consignado que “o artigo 22 da Lei n® 4.506/1964,
invocado pela interessada, elenca os rendimentos que classifica como royalties, porém esta
norma tem sua aplicabilidade apenas aos rendimentos auferidos por pessoas fisicas”.

Acrescenta que, de inicio, mostra-se dificil —~ para ndo se dizer, impossivel,
contraditar a afirmagio de que pessoa juridica ndo ¢ pessoa natural, € vice-versa, E obvio que
tal proposigdo - até ai considerada —~ estd absolutamente correta. Realmente uma pessoa
juridica ndo € uma pessoa natural, No entanto, enfatiza, desta constatacio ndo decorre
logicamente a conclusio de que pessoa juridica nfio pode ser autora ou criadora de
determinada obra intelectual.

Cita em seu favor o artigo 52 do Cédigo Civil Brasileiro, conforme segue:

“Art. 52 — Aplica-se as pessoas juridicas, no que couber, a prote¢do dos
direitos de personalidade.”

Conclui que as pessoas juridicas sdo legalmente equiparadas 4s pessoas naturais
para fins de reconhecimento de seus direitos de personalidade, inclusive no tocante ao direito
origindrio sobre as obras industriais e intelectuais,
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Que, por mais que a fiscalizagdo tente discordar, é fato que os pagamentos
objeto do contrato firmado entre a recorrente € a empresa estrangeira sdo qualificados, no
exterior, como rendimentos auferidos pelo criador de tais programas. Nesse passo, alids, ainda
que ndo trate especificamente da questio em exame (remuneragio de um direito), nunca é
demais lembrar o quanto o disposto no art. 8° da Lei de Introdugdio ao Cédigo Civil:

Art. 8° - Para gqualificar os bens e regular as relagbes a eles concernentes,
aplicar-se-d a lei do pais em que estiverem situados,

Assim, a empresa BMC Software,Inc. é comprovadamente, sob as leis de
regéncia dos Estados Unidos da América, a criadora dos programas de computador objeto do
contrato de licenciamento e distribui¢io firmado com a Recorrente, todos os valores remetidos
ao exterior sob os termos do referido contrato serdo, necessariamente, recebidos pelo autor
desses programas, fazendo, assim, inteiramente aplicavel o teor do artigo 22 da Lei 4.506/64.

Cita ainda Parecer CST 520 de 02 de junho de 1989,
Cita acdrddos do Primeiro Conselho de contribuintes.

Por fim, alega a Recorrente que, ainda que se deixe, temporariamente, de lado as
equivocadas premissas que embasam tal conclusdo, € fato que a d. autoridade fiscalizadora e as
dd. Autoridades julgadoras de primeira instincia claramente nio dependeram o tempo e a
atengio necessarios ao correto exame do contrato celebrado pela Recorrente com a empresa
BMC Software, Inc.

Que, caso houvessemt examinado com o devido cuidado tal documento,
poderiam observar que, mesmo afastada a natureza de remuneragio a direito de autor inerente
aos pagamentos efetuados sob tal contrato, certamente ndo se teria em mios pagamento de
royalties, na medida que a Recorrente figura como intermedidria na relagfio entre usuario final
(consumidor) e o autor da obra intelectual (BMC Software, Inc.). Transcreve os itens 1.1. € 2.2.
do contrato de fls.

Que em vista de tais trechos, bem como das demais condi¢Ses estabelecidas no
contrato, conclui-se com clareza que a Recorrente ndo tem acesso ao cddigo-fonte dos
sofrwares comercializados.

Diante do teor do Contrato, portanto, fica evidente que os pagamentos, em
contraprestag3o ao direito de distribuigio ¢ comercializagio dos softwars da controladora da
Recorrente niio se enquadram na categoria de royalties, seja qual for a acep¢io adotada pelo
fisco para o termo, uma vez que a Recorrente ndo se utiliza de qualquer informago sob tutela
do direito de propriedade intelectual. Ndo comportam também transferéncia de tecnologia.

Requer o cancelamento em sua totalidade dos créditos tributarios origindrios
pela ilegal glosa dos custos e despesas

E atorio.
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Voto

Conselheiro LUIS ALBERTO BACELAR VIDAL, Relator

O recurso é tempestivo e esta revestido de todas as formalidades exigidas para

sua aceitabilidade, raz3o pela qual dele conhego.

Tarefa principal para resolugfio da lide é definir se os pagamentos efetuados pela

€Co1/Co5
Fis. 8

Recorrente a sua controladora no exterior se constituem em “direito autoral” ou “royalties”.

Primeiro hd de se verificar a alega¢do da Recorrente de sua condigdo de mera
intermedidria conforme alega e que para tanto transcreve os itens 1.1 € 2.2 do Contrato de

Licenciamento.

De tais itens consta que:

OUTORGA DE DIREITOS.

1.1 Sujeito aos termos e condi¢des previstos neste instrumento e na
mediada em que a Licenciante possa legalmente fazé-lo, a
Licenciante, por este instrumento, outorga a Licenciada e a
Licenciada recebe da Licenciante o direito ndo exclusivo, no
Territorio, de sublicenciar, comercializar e distribuir os Produtos
para uso pelos clientes da Licenciada no Territério, de acordo
com quaisquer contratos com tais clientes, previamente aprovados
pela Licenciante, por_este instrumento. Na medida em que os
direitos da Licenciante ndo sejam, de outra forma, limitados por
forca de lei, e sem consideracdo a qualquer contraprestagdo
adicional, os direitos sobre os Produtos outorgados neste
instrumento serdo também aplicdveis a todos os aperfeicoamentos,
invengdes, modificagdes, alteragbes ou mudangas nos Produtos,
pela Licenciante.

COMPROMISSOS DA LECENCIADA

2.2 A Licenciada teré o direito e a obrigagdo de licenciar,
comercializar e distribuir os Produtos aos clientes, de acordo com os
termos e condi¢Ges legais autorizados e aprovados pela Licenciante.

N3o vejo em tais cliusulas qualquer menggio objetiva de que a Recorrente tem,
perante a sua controladora, no presente contrato, a caracteristica de intermediério, na.acepgio
de mediador, de agente de negdcios por conta de outrem. Tanto € assim, que a Recorrente ao
invés de receber comissdes sobre os valores faturados, paga conforme item 4.1. que abaixo

transcrevo.

CONTRAPRESTACAO

4.1. — Como contraprestacdo pela outorga, pela Licenciante a
Licenciada, dos direitos e das licencas abrangidas neste Contrato, a
Licenciada pagard a Licenciante: (I) uma taxa de software por cada
Produto sublicenciado pela Licenciada equivalente a 40% sobre o
preco do referido Produto estabelecido em Lista de Pregos para a
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América Latina disponivel no website (“cww.bme.com”), conforme tal
lista possa reajustada pela Licenciante, a seu critério exclusivo e tempo
em tempo, fornecendo a Licenciada wma lista de precos para a
América Latina revisada, ..."”",

Assim entendo sem &xito a argumentacio de que se trata de intermediaggo.

Por outro lado consta do item 1.2. do contrato em analise:

1.2 - Sujeito aos termos e condigdes previstos neste instrumento e na
mediada em que a Licenciante possa legalmente fazé-lo, a Licenciante,
por este instrumento, outorga d Licenciada e a Licenciada recebe da
Licenciante o direito e licenca ndo exclusivos, no Territério sob todos
direitos de propriedade intelectual da Licenciante sobre Produtos, na
medida, mas somente na medida necessdaria para que a Licenciada
cumpra suas responsabilidades e exerga seus direitos sob este contrato,
Com respeito aos nomes e marcas da Licenciante, a Licenciante, por
este instrumento , outorga & Licenciada o direito née exclusivos de
uso do nome ¢ marca da Licenciante BMC Software, Patrol Software,
e das outras marcas da Licenciante utilizadas pela Licenciante com
respeito aos produtos, mas apenas em conexdo com os produtos, mas
somente em associagdo com os Produtos. Todo ¢ uso pela Licenciada
dos nomes e marcas da Licenciante serad feito de acorde com os
padries de gualidade razodveis da Licenciante. Todo e qualguer
fundo de comércio gerado pelo uso, pela Licenciads, dos nomes e
marcas da Licenciante ¢ que seja atribuido a tais nomes ¢ marcas
deverd reverter em beneficio da Licenciante.

Conforme se depreende do texto acima a Recorrente ndo teve outorgado em seu
favor simplesmente o direito de sublicenciar comercializar e distribuir, mas também o de “uso
do nome e marca”, o que torna claro que a Recorrente ndo recebe para comercializagdo
produtos prontos enviados por sua Controladora, mas sim, monta por sua conta, evidentemente
obedecendo ao contrato de licenciamento, os softwares distnibuidos e comercializados
utilizando-se da tecnologia e da marca da Controladora.

Assim € que o item 2.3 do contrato prevé que:

“A Licenciada terd o direito de possuir fitas magnéticas ou outros
veiculos que contenham os Produtos da Licenciante abrangidos por
este Contrato e o direito de reproduzir tais fitas ou veiculos, de forma
que possam ser fisicamente fornecidos aos clientes da Licenciada...”

Como visto a Recorrente obteve o direito de explorar comercialmente o “direito
autoral” e de “uso de um nome e marca™.

O Parecer Normativo CST 37/74, assim define royalties.{Decreto 60.580/67)

.0 termo “royalty” significa qualguer royalty ou outra importdncia
paga em retribuicdo pelo uso ou privilégio de usar qualquer direito
autoral, patente, desenho, processo ou formula secreta, marca de
fabrica ou propriedade semelhante, mas ndo inclui nenhum “royaity”
ou imporidncia paga em retribuigdo a exploragdo de uma mina, jazida
ou por qualquer outro tipo de extragdo de recursos minerais”
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Segundo Novo Dicionéario Aurélio da Lingua Portuguesa:

Substantivo masculino. 1.Importancia cobrada pelo proprietério de uma patente
de produto, processo de produgio, marca, etc., ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso
ou comercializagdo. [PL: royalties.]

Pelo exposto, chega-se a conclusio de que os pagamentos em aprego tém a
caracteristica de royalties.

Artigo 71 da Lei 4.506/1964, prescreve que:

“a dedugdo de despesas com royaltics serd admitida quando
necessdrias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou frui¢do
do bem ou direto do produto que produz o rendimento”,

Entretanto o pardgrafo inico do mencionado artigo 71, prevé que:

“Ndo sdo dedutiveis:"

I - os royalities pagos a socios ou dirigentes de empresas, e a seus
parentes ou dependentes,

IIl - os royalties pelo uso de patentes de invengdo, processos e
formulas de fabricagdo, ou pelo uso de marcas de industria quando:

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, observado o disposto no pardgrafo tnico;

Conforme estd pacificado nos autos, a recorrente é controlada pela empresa
estrangeira que lhe licenciou os direitos, estando portanto enquadrada no inciso I do artigo 71
acima transcrito.

Outro assunto que se discute nos autos sdo os conceitos de royalties e direito de
autor. Alega a Recorrente que:

“Nada obstante, ainda que as premissas ora elencadas guardassem
gualguer nexo de pertinéncia com o objeto destes autos, também
ndo,poderiam ser aceitas, ja que desvirtuaram os conceitos originais
de royalties e direito de autor sobre software, contemplados por
legislagdo especifica.”

Complementa no sentido de que os rendimentos de exploragio de direitos
autorais percebidos diretamente pelo autor, estd excluido da classificagiio de royalties conforme

segue:

“entre as normas especificas na legislagdo em vigor, tem-se o art. 22
da Lei 4.506/64, que classifica como royaities em rol exaustivo,
determinados rendimentos, excluindo, expressamente, os rendimentos
de exploragio de direitos autorais percebidos diretamente pelo autor —
0 que € a situagdo existente no presente caso, tal como comprova cdpia
dos contratos de licenciamento e distribuicéo acostados a estes autos."”
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Em contraposi¢cdo a entendimento dos Julgadores de primeira instincia que
alegaram ser tal dispositivo legal aplicivel tio somente as pessoas fisicas argumenta a
Recorrente:

“De inicio, mostra-se dificil — para ndo se dizer, impossivel,
contraditar a afirmagdo de que pessoa juridica ndo é pessoa natural, e
vice-versa. E obvio que tal proposi¢do — até ai considerada — estd
absolutamente correta. Realmente uma pessoa juridica ndo é uma
pessoa natural. No entanto, desta constatagio ndo decorre
logicamente a conclusdo de que pessoa juridica ndo pode ser autora
ou criadora de determinada obra intelectual.”

Cita em seu favor o artigo 52 do Cddigo Civil Brasileiro, conforme segue:

“Art. 52 — Aplica-se as pessoas juridicas, no que couber, a protegdo
dos direitos de personalidade.”

Quanto a esta questdo temos o entendimento de que efetivamente n3o se pode
atribuir a uma pessoa juridica a criacdo de obra intelectual.

Intelecto ativo- faculdade cognitiva pela qual as impressGes recebidas pelos
sentidos se tornam inteligiveis, i, e., apropriadas ao intelecto passivo; intelecto agente. Intelecto
passivo. a faculdade cognitiva pela qual as impressdes dos sentidos, ja espiritualizadas pelo
intelecto ativo (q. v.), s3o plenamente conhecidas.

Assim, impossivel se concordar que uma pessoa juridica possa conceber uma
obra intelectual.

Quanto a disposi¢do do artigo 52 do Novo Cédigo Civil, ndo pretende este, dar
condi¢io de naturalidade a pessoa juridica, entendo que quando referido artigo afirma que
aplica-se s pessoas juridicas, no que couber, VEJAM BEM, no que couber, a protegio dos
direitos de personalidade quer se referir a outros direitos, aqueles em possa caber tal
equiparagdo, como os descritos nos artigos 11 2 21 do mesmo cddigo, intitulado “Dos Direitos
da Personalidade.”

Vejamos por exemplo o artigo 17.
Art. 17. O nome da pessoa ndo pode ser empregado por outrem em
publicagdes ou representa¢bes que a exponham ao desprezo publico,

ainda quando ndo haja intengdo difamatdria.

Este € um tipico caso em que se pode aplicar o artigo 52 pois, tanto as pessoas
naturais como as pessoas juridicas podem se valer deste direito.

Também se prestam a mesma interpretagio os artigos 18, 19,20 e 21.

Nio é por acaso que a terceira edi¢io do Novo Cédigo Civil, da editora Revista
dos Tribunais, Estudo Comparado com o cédigo Civil de 1916, prefaciado pelo Prof. Miguel
Reale, adverte, apds o referido artigo 52, que se veja os artigos 11 a 21,

_ Desta forma desprezo a argumentago da Recorrente de que a Pessod juridica
poderia ser autora da ob tanto estaria fora da 4rea de inclusdo dos royalties.
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Também, ndo tem o artigo 8° da Lei de Introdugdo ao Cédigo Civil o poder de
transformar uma obra, que somente pode ser concebida por pessoas naturais, para pessoas
jurfdicas, até porque ndo fica provado pela Recorrente nos autos, que as leis dos Estados
Unidos admitam tal descalabro.

Por fim, hd ainda uma questio que torma irreversivel a caracterizagiio dos
pagamentos como indedutiveis.

Conforme transcrito acima, aqui repito,

“..Com respeito aos nomes e marcas da Licenciante, a Licenciante,
por este instrumento , outorga & Licenciada o direito nio exclusivos
de uso do nome e marca da Licenciante BMC Software, Patrol
Software, e das outras marcas da Licenciante utilizadas pela
Licenciante com respeitc qos produtos, mas apenas em conexdo com
os produtos, mas somente em assaciagdo com os Produtos. Todo o uso
pela Licenciada dos nomes e marcas da Licenciante serd feito de
acordo com os padrées de qualidade razodveis da Licenciante. Todo e
qualquer fundo de comércio gerado pelo uso, pela Licenciada, dos
nomes e marcas da Licenciante e que seja atribuido a tais nomes e
marcas deverd reverter em beneficio da Licenciante.(grifei)

Entdo temos que:

Il — os royalties pelo uso de patentes de invengdo, processos e
formulas de fabricagdo, ou pelo uso de marcas de indistria quando:

(grifei)

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, observade o disposto no pardgrafo unico;

Por fim, somente o pagamento pelo uso de marca, pago a controladora, j4
bastaria para a indedutibilidade das pagamentos perante a legislagdo do Imposto de Renda.

Por todo exposto voto no sentido de negar provi recurso voluntirio
valido também para o langamento reflexo.

Sala das Sessdes, em 23 de maio de 2007.

LU ERT CEEAR VIDAL
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