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, \ '

I

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS .
. " I

/

1. , A Assessoria Parlanh.entar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria·e
CortiércioExterior ~olicita 'nota, téjnicà co~cernente: (i) Substitutivo ao Projeto de Lei n~
6287/2009; (ii) Subemenda ao Substttutivo ao Projeto de Lei. . ,

2. O Substitutivo ao Proj tode:Lei n° 6287/2009 foi objeto de exame por parte da )
Procuradoria por'meio da'Nota N° O 25':2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC ..2.8, aprovada
pelo ,Procurador-Chefe, da }>F -:-INPI, m·edi~te. o Despacho, nO 040112013-

. AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM..;3.2.3.

3. ' " O Projeto de Lei' nÓl 6:287/2009 teve como escopo original 'restringir ose' '"par~etros de éx~e ~os:coÍltratos, dt tran~fer~ncia de tecnologiaefetu~d~ pelo IN~1. :Como é
cedIço, O INPI nao ,e um mero orgao ~artonal, quando averba ou regIstra .os contratos de

'transferência' de tecnologia .

. \ l. r , ••. '

4',' . , O INPI examina o mérito dos contratos, mormente às cláusulas·dedicadas ao

. objeto; rem,une"raç,a,Oe C9,eficie,ntes Pdl(C,ent~,a,iSm,áxi,m,, 9s P,ara~4eduç,ãOde rOY,a,lties'fixad~s pe~o
Ministério da Fazenda.' . ' ,-,' ,

'- • I ,

. '". ' I". " ..• 'l_.. ,

5.' . Se o INPI não puder 'e'aminar essas cláusulas (exame de mérito dos contratos),
, / ele ~erá obrigado a averbar' ou registrar um contrato com cláusulas econômicas em dissonância

com o que prevê o MinistériÇJda Fazenda, no tocante aos coeficientes para dedução de royalties.

"6... A justificação do projetl de Lei nO' 6.287/2009 é clara aq retirar do INPI o e~ame
, de mérito dos contratos; in' virbis: \ "

'\



13. , De todos os projetos de lei em trâmite no Congressp Naçional sobré yropriedade
intelectual, este é seguramente Um dos maís polêmicos e de maior impacto no INPI. O que está. '
em pauta não é um'mero modus operandi da autarquia, mas a'fiscalização-exercid~'pelo INPI dos

t coefi~ientes' percentuais máximos para dedução de rvyalties gerados, pela exploração ,de marcas,
patentes,

, '

, ~ /. ",

8.. A compreensão sobre a matéria contida no Projeto de Lei nO 6281/2009 e na
agenda da Confederação Nacional da Indústria não é.compartilhada pela Diretoria de Contratas,
Indicações Geográficas e Registros (DICIG) do INPI. No entendimento da DICIG/INPI, o exame
de mérito dos contratos de transferência de tecnologia se faz necessário para sopesar os
interesses dos ag~ntes econ~micos nacionais.

,/

, I

11. O tema da', restrição de exame de mérito dos contratos de transferência de "
tecnologia foi estudado pela' Procuradoria por meio do Pare~er n° '0004-2012-
AGU/PGF/PFE!INP~/COOPI-LBC-1.0, aptóvadopelo Procura~or-Chéfe mediante o Despacho'
nO558/2013'-AGU/PGF/PFEIINPI/COOPI-MSM-3.2.3. '

, '

9. A DICIG pO'siciona":seVeementemente contrária ao Projeto de Lei, ,bem como ao . i
. '" . ~ ' \

seu Substitutivo e à respestiva SubenWllda .. -

. '

"A' nüva redaçãü dü art. 2° da -Le! nO 5.648/70 retira, clilramente,'as
,atribuições dü INPI de 'adotar medidas nü sentidü de acelerar e regular a
transferência de Iteçnolügi~. Não" lhe cabe intrümeter:se,·' cümÇ) nü
passadü, nüs cüntratüs celebradüs livremeJlte entre agentes ecünômicüs .. . . \

Esta é a, .opiniãü, de advügadüs especializadüs na matéria, cüm a qual "
cüncürdamüs. "

, (

7:, "A posição contida na justificação do Ptoj eto de Lei é defendidana nova agenda de
inovação, da Mobilização Empresarial pela Jnovação (MEI)/CoÍ1federação Nacional da Indústria
(CNI), a qual defende um exame por parte do INPI de aspectos fOlmais, e não de mérito, dos

, '

contratos' çie transferência de tecnologia. De fato, há advogados especializados na matéria e que
r~presentam as multiÍ1acionais que são favóráveis à litnitação da atuação dQ INPI.

1.2. O precitado parecer resgata as normas legais e infralegais sobre a atUação doINPI
no exercício da atividade de averbação e registro de contratos de transferência de tecnol<?gia. '

14. Há quatro p~ojetos de lei em tramitaç'ão no Podert~gislativo cuja repercussão ~o
INPI demanda um acompanhamento cuidados'o. O Substitutivo do Projeto de Lei em apreço está

, /

r" ~ !.

10. Impende consignar que Otema nãoré ,abordado no t~xto "A Revisão da Lei de
Patentes: inovação em prol da competitividade nacional", ,de relatoriado Deputado Newtori
U~- ,

""



, 'II~'PROPOStA :DKNOVAREDAÇAo DO ART. 211 DA. LEI 9.27W96,

, .

15.
termos:

16.
em tela:

A r~dação vigente do art. 211 da Lei nO 9.279/96 encontra-se disposta nestes

Art. ' 2I1. O INPI. fará o registro' dos' 'contratos que impliquem
transferência, de tecnologia; contratos de franquia e similares para
,produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa áos pedidos de registro de contratos
de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias,

. contados da data do pedido de registro. "

o quadro abaixo apresenta as três redações propostas no âmbito do Projeto de Lei
\ ... '

"

1.

11.

111.

Redaçãq do art. 211 proposta no Projeto de Lei nO6.287/2009;,
Redação do art. 211 proposta nQ SubstItuto.ao Projeto de Lei nO,6.28712009
(fls. 05); " .. ' " "" ' '

Redação}do art. 211 proposta na Subemenda ao Substitutivo ao P~ojeto de Lei
I .' • ' •

(fls. 07).

Art. 211'-0 INPi fará o registro e Art. 21L O INPI fará registro dos
as . respectivas averbações dos qontratosde fornecimento de
60ntratos de licença de patente ou tecnologia, prestação de serviços
de uso de marca, de tran~ferênciade assistência técnica, ,frapquia e
(le tecnologia, .de franquia e similares, para que produzam
simi1aÍ~s", que - impliquem efeito em relação aterceiros.
transferência de' tecnologia, para Parágrafo úmco. A' decisão
que produzam efeitos em relação relativa aos pedidos de registro de
a terceiros. ' contratos de que trata este artigo
/§ 1,° A análise do INPI para o será proferida no prazo de 3'0
'registro dos contratos referidos no (trinta)' dias, contados da data do
caput restringir-se"-áà situação da 'pedido de registro., '
patente e marca licenciadas;"e às

" Projeto de Lei n°.6.287/2009

TÍTULO VI
DA TRANSFE~NCIA DE

TECNOLOGIAE DA
'FRANQUIA

Substitutivo ao Projeto deLei nO
6.287/2009

'.

TÍTULO VI,
DO FORNECIM.ENTODE

TECNOLOGIA, DA \
ASSITÊNCIA TÉCNICA E DA '

FRANQUIA

J

.' , Submenda ao SubstitutivOao
Projeto de Lei nO6.287/2009

TÍTULO VI-

<00 FORNECIMENTO DE
-TECNOLOGIA, DA ,

ASSITÊNCIA TÉCNICAE DA
, FRANQUIA ..

,

Art. 21L O INPI fará registro dos
contratos' de fornecimento de
tecnologia, franquia e similares'
para que produzam efeito em
relação à terceiros.
§ 1° A .decisão relativa aos
pedidos de averbação de contratos
de que trata o caputserá proferida
no prazo 'de 30 diaS, contratos à,
partir da data ,do pedido de;
~verbação.
§ 2° O INPI informará os termos

3



,21. O § 1° do 'art. 21), proposto na Sub emenda ao Substitutivo ao, Projeto de ,Lei,
prevê um prazo de trinta dias para o INPI proferir decisão no âmbito de um processo de

., averbação ou registro de contrato de transferência·de tecnologia. A redação vigêntedo art. 211, §
1°, da LPI já psevê o prazo ,de trinta dias para conclusão do ato de averbação ou registro de,
contratos. Prazo este que é respeitado pelo 'INPI. /'

. -) ~

\

I

, I

do registro à Receita Federal do
Brasil e ao, Banco Central do
Brasil.

"

, ,

20. , A Subemendaao Subs~itutivo ao Projeto de Lei fytira a expressão "prestação de
serviços de assistência técnica'~, constante do Substitutivo ao ,Projeto. de Lei, e mantém o termo
"fornecimento. de tecnologia';.

informações pactuadas quanto à
remuneração ao cedente da
tecnologia.

§2° O INPI efetuará o registro no
prazo de 30' (trinta) -dias,
centrados da data de apresentação
'do pedi,do.

§3° Ó INPI informará os, te~os
do registro à Secretaria da Receita
do Brasil e ao Banco 'Central ,do
Brasil.

19.. 0 Substitutiv? do Projeto de Lei menciona expressamente os, contratos de
"prestação de ~erviços de assistência técnica". A redação vigenie do art. 21 r da Lei não possui
menção expressa a6s contratos de prestação de serviços de assistência técnica, o que não imp~de
o exame desses Contratos pelo !NPI. Os 6ontratos de serviço de assistência técnica são
apresentaçlos ao INPI para registro, conforme se percebe em seus atos normativos.

. "

, ; } , -o, }. "

17. A redação do art. 2 n propostaÍ1o Proj eto de Lei teve por finalidade' restringir d

exame de mérito dos contrato~ de transferêricia de t~cnologia. '

23. , , ConfOrme se .verifica nos atos normativo; do INPI, a autarquia adota as duas
expressões "'àverbáçãó" e,"registro",'de acordo com a nature~a do contrato submetido a,oex~e.

I '

18. , A redação yigentedo 'art. 211 daLçi adota a expressão "transferência'cÍe
tecnologia". A redação proposta no Substitutivo do P~ojeto de L~i utiliza a expressão .I'contrato
de fornecimento de tecnologia." , \

,22. ' A diferençft entré a redação vigente do art. '211; § l°, da LPI' e ú disp~sitivo
constanté daSubem€mda ao Substitútivo ao Projeto de, Lei reside nos ,termos "averbação" e :

, , .' .,

"registr<!". A redação vfgente dá norma utiliza (}termo "averbaç~Q", enquanto a Subemenda ao
, Substitutivo do Projeto de Lei adota a expressão de "registro". '

\ '



"=..õj

J •

,111.PRQPOS'tA DE :NOVAREDAÇÃO DOS§§ 3°e4° DOART~ 62 E DOS.§§ 3°e 4ódo'
ART. 140 DA LEI 9.279/9(.

. \

Substitutivo ao projeto de Lei n° 6.287/2009Lei 9279/1996

.- " \

26. O quadro abaixo traz as normas da LPI e,da prpposta de alteração do Sub~titutivo
ao Projeto de Lei:

(

~5. O Substitutivo ao Projeto de Lei nO6.287/2Ó09 propôs uma alteração do art; 211 e
dos seguint~s dispositivos da LPI: (i) art. 62, §:30

; (ii) art. 62, §4°; (ii}) art. 140, §3°;,(iv) art. 140,. ' '

§4<1.1J. Subemenda ao Projeto d~ Lei não compreende proposições rel~tivas a esses dispositivos .. "

24. A redação vigente do art. ~11 da LPI não prevê comunicação por parte 40 INPIâ
. Secretaria dl:l Receita Federal do ~rasil e ao Banco Central do_ Brasil. A Subemenda. ao

Substitutivo ao Projeto de' Lei mantém a proposta'originaldo Proj~to deLei no sentido deinc1uir
um parágrafo dêdica401~ comunicação à Secretaria da' Recéita Feder~l do Brasil'e ao Banco
Central do Brasil.

I

/ Seção I - Da Licençà,Volulitária(TítuloI: Das Patentes)

Seção rV - Da Licença deUso (Títu!o III: Das Marcas)
I

Art. 140. O 'contrato de licepça deverá 'ser
averbado no INPI para que produza efeitos em Permanece o cajJUt

§ 40
, Quando a averbação dos contratos de'

, , ,exploração de patente, o INPI limitar-selá a
verificar, a situação e titularidade da patente
licenciada' e/ou do depós,ito de patente
licenciado. '

§ '3 o A decisão relativa aos pedidos de
ave~9ação de contratoS de que trata o caput
deste artigQ será próferidà no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da data do
'pedido de averbação.

, '

5

Permanece o caput

J;>~rmaneceo caput

Permaneée o caput

Art. 62. O contrato' de l.icençadeverá ser.averbado
no INPI para que, produza efêitos em relação a
terceiros.

§ I° A averbação produzirá efeitos em relaç~o a .
, terceit;osa partir da data de sua publicação.

, ,\ § :i0 Para efeito' de validade de,'prova de, uso, o
contrato de I!cença não precisará estar averbado' no
'INPI.

, I



/

- .

Permanece ocaput

§ 3° A decisão relativa aos pedidos de averbação
de contratos de que trata 6 caput deste artigo sêrá '
proféridano pràz()de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data do pedido de averbação.

Permanece o caput

§ 4° Quando a averbação ,dos contratos de
exploração de patente, o INPI l!mitar-se;.á a

. verificar a situação e' titularidade da patente
licenciada 'e/ou~dodepósit0 de pàtente
licenciado. ~

'.\

r,elação a terceiros .

.§ l° A averbáção produzirá efeitos em relação a
terceiros a partir da d~ta de sua public~ção. '

, '

30. J O §Ao do art. 62, proposto no Substitutivo do Prpjeto d~ Lei, impede o exame de
mérito dos' contratos 'de licença de uso' de patente. De acordo com a norma proposta, o INPI
estará ,li~itaclo a "verificar a situação e ',titularidade dà patente licenciada e/ou do- depósito de
patentç'lic'enciado". Ou seja, o INPI não poderá se pronunciar sobre cláusulas referentes à

• I' •. , • I

remuneração da licença.

, '-- --
27.. O § 3° do art:62 e o § 3° do art:140, propostos no ~ubstitutivo do,Projetode Lei,
estabelecem o prazo de trinta dias para' o INPI proferir a decisão relativa aos pedidos de
averbação dos co~tratos (licenças de patente e 'de marca).

" '\

29. Ou seja, o §3,o do art. 62 e o § 3° do art. 140,ambos'propostos no Subst,itut.ivo do
Projeto de Lei repetem o 'teor de um comando 'legal já existente, o que motiva uma posição
contrária à referida proposição.

31. O§ 4° do art:140, proposto no S,ubstitutivo ao Projeto~e Lei possui um-equívoco
manifesto. O att. 140 da LPI está inserido no Título III,dedica<,io às marcas. O art: 140 da 'LPI
não se refere acohtratos de licença de patente, mas sim licença, de marca. No entanto, o §4° do

,) .
art. 140, proposto n,o Substitutivo ao Projeto de Lci, retere-se expressament~ a contrato de
e~ploração ~e'patente.,

28.' Entretanto, a.redação original da LPIjá prevê o prazo de trinta dias para o INPI
proferir essas decisõ'es. A redação vigente do ~. 211, parágrafo único, prevê o prazo de trinta
dias, que é respeitado pela, autarquia. Um contrato de licença para uso de patente (objetodo 'art.
62 da LPI) é consider~do um contrato de transferência de trcnologia;-razão p~la qual o art. 211
,aplica-sé aos contratos de licença de 'uso de patente ..

-
§2° Para efeito de validade de prova de uso, o

, contratá de licença não precisará estar a\(erbado
no INPI. ' ,



35. (Cumprereproduzlr trecho da argumentação exposta pela D.ICIG:

.' 'I .

32. A DICIG/INPI mani{esta-sé contrária à limitação das atribuições d,aautarquia. A
.. ' .

'DICIG explica que a 'maior paJj:e<ias empresas titulares de patentes e dç tecnologia não '
patenteada encontra-se sediada nos países estrangeiros.

.'

. '. '

\
\

7,

... ~ ~Janeiro.lOdesetembrOde2014.

~::B~na Cunha Neto ' I

Procurador Federal
,Coordenador

, "~ importante salientar que a alteração i,ritroduzida pelor artigo 240 4a
." f

Lei n° 9.279/96 no artigo 2° parágrafo único da lei nO5.648/70, que'ciiou
.ó INPI, não revogou, as competências delegadas ao INPI pêlo' Banco
Central do Brásil, confomie Resolução n~ 3.844/2010 e pel~ Secretaria
da Receita Federal, conforme Regulamento 'dp Imposto' de Renda,
Decreto nO3.000/99. Assim, é competência do INPI pela vigência da lei
n° 4.131162 proceder à análise substantiva dos 'contratos para posterior

, " " \ "

, averbação ou registro, se atendidos os dispositivos legais e verificar ex.
, ,1

ante as conêliçõe~ de dec;luçãofiscal."
,.. -

'"

, \

À consideração superior .
/

IV. CONCLUSÃO'

34, ,As e~tratégiás de controle de operação fiscais e éambiais sob responsabilidade 'da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Banco Central do Brasil s'ão observadas pela DICIG
I •• ~ .

'no,tocarité à averbação/registro dos contl\atos.

36. Em conformidade ' com, a nota técnica elaborada, pela DICIG,' sugere-'se a
\ I.,

manifestação" CONTRÁRIA à (i) Subeníenda adotada pela Comissão' de, Finanças e,Tributação
.• 't.

ao Substituto da Comissão de Desenvolvimento Econôrtlico,Indústria'~ Comércip ao Projeto de,
Lei nO6.287, de 2009; (ii) Substitutivo da Comissão ,de Desenvolvimento Econômico,Indústria e
Comércio ao Projeto de Lei nO6.287, de 2009.

: 33. Em razão disso, essas empresas possuem um poder econômico de tal proporção.
•••••• of< " •

que tmna difícil uma negociação de contratos com ~mpresas naCionais em termos favoráveis~' o
que justifica a manutenção das normas da LPI pertinentes à averbação/registro dos contratos. '

, . '



/
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO ,

PROCURADQ~-GERAL.'FEDERAL ,
PROCURADORIAFÉDERAf.,ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI.
R).laMayrink Veiga, b9, 22' andar ~CeI1tro- Rio de Janeiro - Cep 20,090-050

Te!.: (21) 30~7-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206 ' .'

l'

Despacho N° 0608/201~-AG.UIPGJ,? IPFEIINPIICOOPI -MSM,.3.2.3 '. '

RÊFÉRENCIA: Processo N°. 52400.126759/2014-16,

'1.. 'Estoude acordo coma NOTA N6 0329/2014-AGU/PG-F/PFE/INPI/COOPI-LBC-
2.8, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta

.'Procuradoria.
, t,

2.
., . .-
A ,Presidência. '

.-

Rio de'Janeiro, 11 de setembro de 2014.

, \'
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