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Nota N° 0263-2012-AGU/PGFIfFEIINPI/COOPI-LBC-2.~7
PROCESSO N°·52450.080607.i08' .

. . ~ \

INTERESSADO: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas 'e Registros
ASSUNTO: Averb~ção de aditivo contratual de transferência, 'de t,ecnologia - Nissan ~ H61B

• J '

, /

-
Senl10r Procurador-Chefe da PFE-INPI;

/.

/ ,

1.- Trata-se de consulta)f?rmulad~ 'pela DICIG (fls. 273) sobre a possibilidade de

averbàr o, aditivo do ,contrato de. trapsferêncià de tecnologia)?-o processo INPI 080607. O cerne

da queêtão reside na possibilidade do INPI conceder"efeitos retroativos à averbação do aditivp do
,. ~ :(., . ~ .

cop.trato de transferência ,de Ú~cnologfa.·

, .
2. Nó caso, o aciitivOIem questão foi averbado nos autos do processo INPI nO

,... " ... I

',100134, em petição dat~da de 26:07.2011 (fls., 268/269). Posteriormênte~ a empresa cessionária

requereu a averbaçã?, de idê~tic~ aditivo no Pr~cessó~INPI'no 080607 (fls. 240/250), com dat~ de

9.07.20 L2. Oc.orre que a cessionária requer 'a aver~ação dó aditivo no' Proc~ssó INPI 080607 com
-. ,)

efeitos retroativos à âata da averbação do Processo INPI 1ÓO 134. I ".

t ,

3. Apresenta~a a matéria d~sta nota técnica, cumpre. r~latar o teor .do processo em

epígrafe' e, posterIormente, abordar o conteúdo da petição. de averbação do aditivo cOl).tratual.'

.I'

4. O.contrato de transferência da tecnolÓgia pàTa a industrialização do veículo H61B, .
. . foi, comunicado ao INPI em petição datad,a de 23.06.2008 (fls . .4/6). O contrato de fornecimento

, ,

de teçn?logia foi anaJ.isado p~lo parecer 092/2008, exarado pela COPA TF;C (fls: 208/211), o

, . qual entendeu pela necessidade da empresa cessiop.áJia, Nissan elo Brasil A,utomóveis Ltda,

- apresentàr jnformações adicionais e/~)Uproceqer det~rIninadasaltefações contr~tuais.; O oficio
, ~ \ ..

• ' \ 1"

solicitando a complementação de dados .foi encaminhado fi cessionária (fls. 214(215).
, .

'.



080607,(fls. 247).

/

F~.f Fls.L_ ~
Rubrica

se~
'- • I ., i

5. ' Às' fls. 223/227 e às fls:233/234: a empresa cessionária apresentou as infomiaçoes
' , ,

soliCitadas.As petições foram,anallsadas pelo parecer nO020/2,009(fls. 237/239),0 qual ~ugeriu
' .••'\ ". f\ .• \ '"') ,

a averbação d~ contrato.. O .certificado',de ~verbação' encontra-se' às fls. 242; o objeto 'do,
• ~ f •

-' ) " , ~
certifioado foi re,digidodest~ forma: "FT - Fornecimento de tecnologiapra fabricação do .veícul9,

• f ';" . -. "

, H61~ -,Nissan- Nov~ Frontier, partes, peças,e compone~tes.d~marca,NISSN, confonrie Anexo
'I' do,Contrato".. ' ,

6. \" , Posteriormente, a êessi~nária à~resentou"úi1?a~itivo:ao contrato cte transferência
.de .tecnólogia. o objeto da petição de averbação do aditivo não'menciono~ ~ veículo H61B, mas.- .••• ,. , •. ,', ,. i' ' 1 ,

I ~ ';

outros da empresa Nissari. o' exame formal.da"peti,ção, dàtado.de 02.07.2012, informou que o
~ • - '"í /

aditivo fo(-averbad~ no' prqcesso 100134, não 'send9 cabíyeI'idêndca averbação ~o p~ocesso'

", / .
.....: ..I r .

7.. , A "cessionária apresentou as' razões ,de ent~ad~ de aditivo id~ntico nos dois

'processos 100i34 e 08060'7, às fls. 248Í250. O'aditi{ro altero~ ~ p~rc;ntual de ~~;alties de 3% \.. ,

'para 5%, cláusula aplicável aos v~ículos X1'1J'(Livina)',e -H61B (Froptier). '~pórtante ressaltar

':, que o' céssionfu.iopr~tende o-efeito retroativo' da averbação. Em outros te~os, a parte busca a

av~r~ação do a<:Útivo~ontra~al ~o p~ocesso 080607 ~o~ a data da a~erbação do Jqitivo 'n~
processo n~ 100134 (25.08.2~11).

/ \~ .
f

, •.. \ ...
8. Cabe verificar o objeto da petição, a qual reqúer a'averbação do aditivo contratual

. ..,..... \ .• ~
' , .. ' " \ "

(fls. 268/269) para verificar se este refere-se à tecnologia H61B, ou não. O objeto aa petição de
'I ••• ( I ( .' ".

, , áverbação,do à~itivo ,~?ntratual fefe~e-se,some~te à\fabri~açã,odos vr~culos 'Xl11 '(veículos da
márcaNISSAN, moôélos 1111,Rl11 e Nl11), in verbis: . ,,_. '-

"O ,atual Contrato de Transferência de Tecnologia tem como objeto a

fabricaç'ão dos -veículos XI"lJ. (veículos da marca NISSAN, modelos
• r .

JIlJ, RI q e NIlJ, denominados Lívina, Grand Lívina e Lívina X~G~ar) \
\ ,

e de suasrespectivãs peças e componentes, com prazo de vigência de .5

(ci~cb) ailOs contados da apresentação do, mesmo peránte Q Instituto

Nacional de Propriedade Indu~trial- INPI." (grifono~so) . I... "

, \

" 9. r Quando' a petição de averbação do aditivo.contrah(al (fls. 268/269) ,menciona o
\ • f • ,

anexo técnico de modificações introduzidas, há ,umamenção às tec~ologias dos v~~culosH61B.
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!F~i F1s,:itl ~
" -Rubrica

~ l, ,s~~ ', ,\ &/
ífodl:lvia, essa menção ,não é suficiente 'para incluir oS',veículos H91B 'como16bj~to do aditivo

~~ntratual. Não ~é razoável. suporq~e a Administr~ção ~cimplie' o"'obj~to da pe~ição' do aditivo-
. , " , r

-"contratual e~ razão de uma menção constante n'o_flÍlexó'técniço. O que delimita' ocohteúdo 'da'
• -, j •• '. ,

' petição em comento é o tr~cho' o qual se refere ao objeto,do aditivo:
\.' ,'"\ ,

I)

"' ,

eXpressamente aos dois' çontratos; além' do ,pagamento ~as taxas' correspondentes aos dois \

processos di~tintos e,outras exigências respectivas ..Nãó foi o que aconteceu.
"

12.

,
. I

J

... ,\ t; , , , ,

10. A título de conclusão,esta Coorde'nãção n~o vislumbra, a princípio, óbice legal
. J \, x, ,

para averbar'novamente o adl.tivo em re'ação ao~veículos da platafopna H61B, desde que seja
. ' ...• l ~

observa~o o: trâmite habitual constante de análise, fo'rmal, cumprimento d~ 'exigências f<?rmais

porven~ura n~cessárias etç. I5'so significa que, um no~o procedi~e~to s~rá seguido, não ha:vend~' .. ,, , !J.",

cômo retrqagir à data do oittro aditivo, sob 'pef\a de criação de um precedente suscetível de
• I I ••••., ,,' I •

iinp~gI?-açãàjudiciaJ. "/ "

•••• \ I ~

1~. A Pfinc~pio, não há óbiCe l~gal par'a que umúnjcoaditivo seja averbado em dois

contratos distintos; pertencentes a processos diferentes doJNPI; todavia,' para q~e. isso oc()rra, é
• , .••• J ~

condição sine quo non que a petição requerendo a averbação -do aditivo contratual refira-se

, Atribuir, o efeito r~troativo 'requeridO' pelar.empresa cessionária implicaria
' . \ ( . :

reconhecer a prática de uma iliCitude. por parte da autarquia mediante anulação de, um ato
"\ ". \' .

administrativÓ. Nos autos, não'~e vislumbra hipótese de ilicitude"porquanto não é razoável supor
'" .. , \ '. }

que a a~tarquia faça. a averbaç~o de 'um único a:diÍiv~ em dois cont~ato~ distintos, se'mque haja
" . ~ ~ .

petiçã~ expressa nesse senÚdo, pOr oc~sião do pr'ím'eirdpedido. A segunda -petição"(fls. 240/250),
• , ' - • "I •• '• l' l' ~ \'

datáda de 9:07.2012, expressamente"menciona em seu objeto a averbação do aditivo ao contrato
.;. , - , ,,' ',1 ,

de fabricação do veículo H61B; a referida petição não enseja d retroação da datà da averbação do'
.. '..

processo INPI 'no080607., _

" "
\. , .

; ',I .• '

13. ' Ainda, a retro ação do ato de averbação do aditivo, contratuaI-<poderia, em tese,'
,. '" t, - '. , • '\

. , I •

implicar, ,1;mrIa fiscal, porquanto o, aditivo contratual. refere-se .à 'alteração do percentual de
• ' .• I

roYalties. Nesse sentido, ,a Coordenação-Geral d() Sistem!l de Tribl1t31ção, ~mitiu a.Decisãon0 '

. '( (. ,
09/00, a qual ver~a ~obr~ ,o termo dies a quo da retroação. da' averba,çã().do aditivo contratua!, a

• , " 1 ,

saber, qa!a do pr()toc~lo do pedido ~e averbação. No caso, e~'tel~, o-protocolo do p,edidode

'averbação do. aditivo contratual do pr?cesso INPln° 980607,não é,o do' processo INPI nO100134 .
. : ". ,
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r incorr}das em:período antetior'll;essa data.
\. - r

~. ,

125-E, de 30 de juriho de 2000, Seção 1, pág. 8.G
' ",

, '

, I,

, '

-',

, ' DECISÃO N° 9/9.0 ( ,

,COORDENAÇÃo·,üERAL DO" SISTEMA' DE TRIBUTAÇÃO
I \

DECISÃO N? 9, DE 28 DE)UNHO DE ~OOO -,
< " " .. , {

ASSUNTO: Imposto s()brea Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
'-.. j •• " ", ••. , •••• ". f

EMENTA: DEDl[TIBILIDADE DE DESPESAS COM ROY AL TIES E

ASSISTÊNCIA TÉCNIÇA, éIE~TÍFIC~, ..AD~INISTRA'~N A OU
SEMELHANTES

São dedutíveis as despesas co~ royalties e 'àssistência'técnica, cientiflca,
;

aciministrativa ou semelhantes correspondentes ao ,período' 'd,etràmitação ,
•• ~ 0. l' I _

do proct?sso d.~'averbação 'no INPI do contrato respectivo. Ess.e períodó,
\ .. ' " ( .

,portanto" retro age s<?mente até a data 'do protocolo do' pedido de
• 1 • / •

averbação, sendo,vedad~ 'a dedução f1scal 'dessas despesas quando

DISPOSITNOS' LEGAIS:' Decr~to nO)000, 'de 26 de março de 1999,

art.353; :incisos N, "a", m:t. 354, inciso I e ~rt. 355,' § 3° e Parecer
I "'.J " I .'

Norma~ivo nO 76, de 5 ,de:outubr<~,c1e,1976. CARLOS .ALBER1\O' DE "
' '1 ,I

NIZÀ E CASTRO - Coo'rdenador-Geral - Publicado rio Diário Oficial n°
/, -. '. / .

i
/

,
14'. Diante do exposto, o entenqimento desta Coordenação coaduana-se com' , o

, ,

exarado pelo, Direto~ da DICIG às fls. 27'3, seg~do o qual a petiçãolDICIG/N0 115895, de
.. r ~. I' '.•

I ••04/08/20 11, requereu ~omerite a alteração do Certificado de Averbação relacionado ao processo
• "~, • I

INPI'no 100134. Ainda, o ter~eir~ parágrafo da carta de 26.07.20Ú, inclusa na petição referiçla,
\ ..

menciona apenas ~ contrato de iransferênci~, de tecnologÍa, ?Cl.ual, versa a fabricaçãd dos
veículo's XIlJ, e não o H61B.

À consideração superior, e,Qosterior\devoluçaó dos autos à DICIG.' I

"

/

",

) '" .•.. ,

c' " / ' d, Rio d~)~eiro, 3.0dejulho de 2012,

~? ~Õ·'-", Loris Baena.Cunlia Neto "
/) Procurador-Federal

Coordenador

4
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*,-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL _

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050

Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21),3037-3206

-
Despacho N° 0455/2012-AGU/PGF/PFEIINPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 080607/2008 DICIG

1. Estou de acordo 'com a NOTA N° 0263/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-
2.7, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta
Procuradoria.

2. ÀDICIG.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012 .

.\/r'
Maulsodré Maia .~
Procurador-Chefe
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