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INTERESSADO: COORDENACAO-GERAL DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA
ASSUNTO: Minuta de Resolugdo que divulga as Diretrizes de exame dos Contratos de
Tecnologia

L Minuta de Resolugdo que divulga as diretrizes
de exame de averbag@o ¢ registro de contratos
submetidos ao INPIL. Auséncia de oObice juridicl:‘ov
que impega a sua aprovagdo e divulgé'gﬁo. v

II. Harmonizacio de entendimentos que atende
aos principios. da transparéncia e da seguranga

Cjuddica L L
TIL Necessidade de ajustes formais no texto das
" diretrizes. ‘
Exmo. Sr. ,Pré(;ﬁradoﬂChefe, '.
1. Trata—se; de processo instaurado para anélisé da Minuta de Resolucdo que divulga

~

as diretrizes de exame dos confratos de licenciamento e cessdo de direito de propriedade
industrial, transferéncia de tecnologia e franquia averbados ou registrados perante 0 INPL

2. A fls. 02 do presente processo o Tlmo. Sr. Coordenador-Geral de Contratos de
Tecnologia esclarece que a divulgagdo das diretrizes de exame se justifica em razdo da
publicacdo da Instrugio Normativa INPI n° 70, de 11 de abril de 2017,.que promoveu alteracdes
substanciais nos critérios de exame a cargo do INPL :

3. Esclarece ainda que a divulgagdo das diretrizes. tem © propdsito. de dar
transparéncia a andlise dos contratos submetidos ao INPI para averbaco ou registro, conferindo

clareza aos usudrios quanto aos critérios de exame, bem como servira como guia de orientacdo
para o trabalho dos servidores do INPI incumbidos do exame.

4. A minuta de Resolugdo foi anexada as fls. 03 e as diretrizes estao acostadas nas
fls. 04/20 dos autos.
:



5. E o relatério.

6. Como cedico, incumbe & PFE/INPI, enquanto érgdo integrante da Procuradoria-
Geral Federal, o exame da juridicidade da minuta de ato normativo que se busca editar. N&o lhe
cabe, portanto, avaliar a conveniéncia e oportunidade na edicdo do ato normativo, € tampouco
analisar aspectos eminentemente técnicos.

7. Sem embargo, nfo se pode deixar de pontuar que a divulgacdo das diretrizes que
guiam o exame de averbagdo ou registro dos contrafos que, por lei, devem ser submetidos ao
INPI é medida que se alinha ao principio da publicidade, por conferir transparéncia dos critérios
que norteiam a atua¢do administrativa neste particular, bem como maximiza a seguranga
juridica, pois estabelece as balizas que devem ser observadas por usudrio e examinador no
instante do exame. o

& A propésito, convém o registro de que a medida n&o representa novidade no INPL.
Ao revés, ja ha algum tempo a busca pela transparéncia e pela seguranca juridica tem sido
marcante na Autarquia, notadamente com a divulgacdo de normas que estabelegam as diretrizes
de exame. Tanto a DIRPA quanto a DIRMA tém diretrizes que orientam a atuagdo em suas
areas.

9. _ Por 6bvio, enquanto ato administrativo, ndo se pode descurar  dos seus
pressupostos de validade, o que foi observado pelo consulente no presente caso, senfo vejamos.
10. Sabe-se que, para a validade de um ato administrativo alguns elementos devem
estar presentes: competéncia, forma, objeto, competéncia, motivo e finalidade.

11. O objeto esta bem definido na Resolucdo cuja minuta ora se examina. Trata-se de
ato que divulga as diretrizes de exame da averbagdo e registro dos contratoé submetidos ao INPL
Esse é o efeito juridico esperado com a publicagio da Resolugdo, divulgar as Diretrizes de
exame de averbagio e registro dos contratos submetidos ao INPL.

12. Por sua vez, o objetivo do ato é franquear aQ usuario, 0 acesso aos critérios de
exame e garantir ao examinador a seguranca para realizagdo de seu mister, sendo esta, portanto,
a finalidade embutida na minuta de Resolugdo em aprego.

l

13. O motivo do ato também estd bem claro na explénac;ﬁo feita as fls. 02 dos autos.
A publicacio da Instrugio Normativa INPI 170/2016 inaugura uma nova forma de proceder a
averbagdo e registro dos contratos no INPL, de sorte que se faz recomendével um cuidado da
Administragdo para orientar adequadamente. 0 usuario e o0s :exa'mjnadores para o .novel
tratamento normativo da matéria. '



14. De igual modo, a forma eleita no caso em tela para divulgagdo do ato se mostra
adequada, porquanto em sintonia com 0 disposto no art. 3°, I, “a” da Instrugiio Normativa INPI
PR n° 02/13.

15. Por fim, nada a reparar em relagdo a competéncia para prética do ato. A
competéncia do Exmo. Sr. Presidente do INPI para editar Resoluggo a respeito de contratos que
devem, por lei, ser submetidos a0 INPI exsurge do disposto no art. 17 do Decreto 8854/16, que
aprovou a Estrutura Regimental da Autarquia.

16. Assim, demonstrados os elementos de validade do ato administrativo, afigura-se
induvidosa a juridicidade da medida consistente na divulgacio das diretrizes de exame da
averbacdo e registro dos contratos submetidos 20 INPL, restando apenas analisar a conformidade
das orientac8es em si consideradas.

17. O art. 1° apresenta os requisitos de admissibilidade dos requerimentos de registro '
ou averbagdo. Como, hoje, o INPI utiliza apenas o processo eletrdnico como melo para sua
atuagio administrativa, nada obsta que se exija a adequacio do requerimento sob o aspecto
eletronico. ,

18. A redagfo parece um pouco truncada, mas néo impéde uma adequada
compreensdo da orientac@o que se busca imprimir. Como € consabida a urgéncia na publicaco
das diretrizes, as sugestdes de ajustes repousardo apenas naquilo que.se mostrar essencial, sendo
certa, contudo, a necessidade de constante; processo de apepfei(}oamento para que a redagdo atinja
o potencial de atingir os efeitos colimados.

19. De inicio, cuida advertir que hé um “A” perdido antes do Art. 1°, o qual deve ser
suprimido por, ao que tudo indica, ndo integrar o corpo das diretrizes. .

20. . Uma primeira observagéo. que se permite. .fa'zq‘r. é a de que, a0 que parece, 2
exigéncia contida no inciso I do art. 1° esta a indicar que apenas o procurador constituido pela
parte poderia dar inicio a0 processo de registro ou averbagdo, 0 que no faz sentido. Nada obsta
que se exija que o protocolo do formulario seja feito com o login do cadastro de pessoa fisica,
mas & preciso deixar mais. claro que pode ser o login da parte ou do procurédor constituido.

21. Como cedico, a Lei 9279/96 ndo exige capacidade bostulatéria para os atos
praticados sob sua regéncia, conforme art. 216, tampouco o faz a Lei 9784/99. Trata-se de uma
faculdade outorgada & parte. Pode ter ocorrido um mero Japso na redagfo do dispositivo, dai
porque se sugere a sua revisao para deixar claro que o protocolo pode ser feito com o login do
CPF da parte ou do procurador constituido. ' '

22. No mesmo sentidb, deve ser prévista na alinea “c” do inciso I a possibilidade de
que a propria parte faga o requerimento. Parece ter havido duplicidade de referéncia ao
procurador da parte, primeiro fazendo referéncia ao representante devidamente consti ido,
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depois ao procurador como poderes para tal ato. Salvo engano, trata-se de expressdes cbm o
mesmo sentido. Sugere-se uma revisio para que seja previsto o requerimento pela propria parte
e/ou através de um procurador devidamente constituido.

23. O inciso 1I do art. 1° traz a exigéncia do pagamento da retribuigdo prevista para o
servico desejado, ndo havendo qualquer observacdo a ser feita neste campo, uma vez que deixa
claro como sera aceito o pagamento da retribuiggo dos servigos inerentes a averbac#o ou registro
de contratos no INPIL

24. O inciso III do art. 1° estabelece a maneira como deve ser apresentada a
procuracio. N#o se verifica motivo para sugestSes em relacdo a este inciso.

25. O inciso IV do art. 1° cuida parte realmente importante da atividade

desempenhada pelo INPI, pois orienta o que deve estar presente no contrato que se pretende,

averbar ou registrar na Autarquia para que se inicie o processo. N&o se nota qualquer exloenma L

que seja abusiva ou que imponha 6nus exacerbado ao usuario.

26. O inciso V do art. 1° apresenta a exigéncia de que todos. os documentos
encaminhados ao INPI devem estar devidamente traduzidos para lingua portuguesa.

27. O inciso VI do art. 1° orienta como manter atualizado o formulério da ficha
cadastro que deve ser utilizado para fazer requerimentos perante O INPI, bem como informa o
que deve conter cada formulério.

28. N30 ha necessidade de maiores comentarios em relacdio aos incisos VII, VIII e IX
do art. 1°, vez que apenas prescrevem exigéncias bésicas e de facil compreensao.

29. O § 1° do art. 1° exige a apresentagao de autonzacao formal do tltular de um
direito de prOpnedade industrial acerca do sublicenciamento, o que, de fato, afigura-se
conveniente, assim como a exigéncia contida no § 3°, de igual natureza.

30. - 0 §2°do art. 1° orienta a apresentagao de uma ex1oenc1a conttda no art. 3° da Lei
8955/94, que, na verdade, € uma exigéncia para o proprio contrato de franquia.

31. O art. 2° informa como serd levado a efeito o exame formal do requerimento de
averbacfio ou registro encaminhado ao INPI, buscando conferir a adequagdo 20s requisitos
elencados no art. 1°, bem como a vigéncia dos direitos sobre os quais se fundam os contratos
cuja averbago ou registro se requer. N&o se constata qualquer anomalia a ser apontada.

32. O art. 3° trata do exame técnico propriamente dito. Nota-se que os critérios de
exame técnico estio em consonancia com as previsdes contidas na Instru¢do Normativa INPI n®

70/2017, que ganhara efeitos no préximo dia 01/07/2017...




33. A mudanga de procedimento no que toca ao exame técnico da averbag¢do e
registro dos contratos submetidos ao INPI j4 foi avalizada por esta Procuradoria, sob o ponto de
vista juridico. E que se denota a partir das seguintes manifestacdes da PFE/INPIL:

I - Parecer 0016-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
I - Parecer n° 0010-2017-AGU/PGF/PFE/INP/COOPI-LBC-1.0;
TII - Parecer n° 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPVCOOPI-LBC-1.0;

34. Sendo assim, prossegue-se na anélise das diretrizes a partir da compreensdo de
que nZo ha qualquer Obice legal & mudanca de procedimento, valendo o registro de que tanto o
BACEN quanto a Receita Federal, quando consultados, informaram ndo haver objecdo em
relagio aos novos critérios de exame eleitos pelo INPL. Ao menos é o que consta na Nota
Informativa MDIC N° 03/2017-SEI-COIPI/DEINE/SIN. '

35. Logo, a leitura do art. 3° esclarece quais 0s critérios serfio considerados ].;1'0:‘@'(311’16 ) .
técnico que sera feito pelo INPI. Pelo inciso I se infere que, nos contratos de assisténcia técnica e
cientifica, 0 exame repousara na aferi¢io do enquadramento do objeto do contrato aos termos do
art. 211 da LPL

36. Os incisos I ¢ 11 informam que o INPI examinard a.situacdo e vigéncia dos
direitos de propriedade industrial. Isto porque ndo se pode admitir que o prazo informado no
contrato que se busca averbar seja diferente do prazo.de vigéncia do direito de propriedade
industrial subjacente. : :

37. Se o prazo do contrato consubstancia informagio que deve integrar o Certificado
que serd emitido pelo INPL, afigura-se inarredavel o controle por parte da Autarquia, mormente
porque tal contrato gera efeito sobre terceiros. E do INPL portanto, a responsabilidade pela
verificagdo de correspondéncia do prazo informado no contrato ¢ o prazo do direito de

propriedade industrial a ele correlato.

38. O capitulo III das diretrizes enumera as modalidades contratuais que podem ser
submetidas ao crivo do INPI, e busca esclarecer os tipos. previstos no art. 2° da Instrugio
Normativa INPI n® 70/2017. )
39. Observa-se que os arts. 4° a 9° apenas orientam o que € preciso indicar no
requerimento de averbagfio ou registro de cada contrato a ser submetido ao INPL. Néo h4, a
evidéncia, exigéncia que fuja da razoabilidade.

40. O art. 10 dispde a respeito das partes no certificado. Em relagéo a esse dispositivo
cumpre sugerir uma revisio no seu formato. O capur do art. se propde a enumerar 0S aspectos
que devem ser observados por ocasido da expedigdo dos certificados. Todavia, logo apds o caput
aparece um § 1°, depois o inciso I, seguido pelo § 2° e assim sucessivamente.



41. Nio se sabe, por exemplo, se o inciso I estd vinculado ao § 1° ou ao caput, O que
também ocorre em relagio aos demais pardgrafos e incisos subseqiientes. Caso haja intencio de
fazer uma observagio referente a cada aspecto que deve ser considerado na emissdo do
certificado, faz-se adequado inverter a 16gica utilizada, isto €, utilizar o inciso para discriminar os
aspectos que devem ser aferidos e 0s paragrafos para contemplar alguma situaggo excepcional.

42. Cuida reparar, neste passo, que a logica de organizacdo embutida neste art. 10 €
diversa daquela utilizada no art. 1° das diretrizes. No art. 1°, com acerto, foi observada a
sequéncia correta, agrupando-se os requisitos em incisos e, ao final, estipulando observagdes
especiais em paragrafos. E inarreddvel que a norma tenha coeréncia 16gica, isto €, que tenha uma
unica forma de organizagao.

43. Ademais, importante enfatizar que, ao serem publicadas por Resolug@o do Exmo.

Sr. Presidente do INPL as diretrizes assumem inequivoco carater normativo, cabendo, portanto,..
mengc3o ao Manual de Redagfo da Presidéncia da Republica. No item 10.2.2.2. 0 Manual orienta
a utilizacio dos pardgrafos (§ §):

“QOs pardgrafos constituem, na técnica legislativa, a imediata divisdo de um
artigo, ou, como anotado por Arthur Marinho, “(..) paraorafo sempre foi, numa
lei, disposic@o secunddria_de um artigo em que se explica ou modifica a
disposicido principal”. (MARINHO, Arthur de Sousa. Sentenca de 29 de
setembro de 1944. Revista de direito administrativo, v. L, p. 227229). Cf. também
PINHEIRO, Hesio Fernandes. Técnica 1etnslatlva 1962. p. 100).

44. Isto €, o uso do paragrafo se Iegmma sempre que a ideia for impor uma
interrup¢io na ordem do caput, uma modificagdo, uma excecdio, uma explicagdo ou observacdo
importante.

45. Por sua vez, em relacdo aos incisos, assim enuncia o Manual:

dzscrzmmatzvos de artzoo se o assunto nele tratado ndo puder ser condensado no
proprio.artigo ou ndo se mostrar adequado a constituir pardgrafo. Os incisos sdo
indicados por algarismos romanos e as alineas por letras.”

46. 0] efelto pretendldo no art. 10 € o de orientar os aspectos a serem observados na
indicacio das partes no Certificado a ser emitido, sendo certo que, por serem mu1tos n#o seria
possivel fazé-lo no préprio, caput Parece portanto, mais adequado que sejam utlhzados incisos
em detrimento de paragrafos. . oo

A

47. Sugere-se outrossim, que 0s aspectos a serem observados no instante da emisséo
do Certificado sejam agrupados em incisos para facilitar a. compreenséio do requerente e,
principalmente, do responsével pela emisséo do documento..Néste sentido, sugere-se que se faca
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utilizacio de paragrafos (§) ao fim da lista dos elementos do Certificado caso haja necessidade
de uma observagio especial, uma necessidade de exigéncia, por exemplo.

48. O aspecto listado no que parece ser o inciso I do § 2° pode realmente aparecer
como paragrafo ao final da lista de elementos que devem integrar o Certificado, uma vez que
contém exigéncia que deve ser feita apenas no caso de se tratar de averbacio de contrato de
sublicenciamento, ocasifio na qual sera necesséria a apresentagio da autoriza¢do forma do titular
dos direito de propriedade industrial.

49, Nio se trata, afinal, de um elemento que deve integrar necessariamente 0
Certificado, mas a autorizagdo formal do titular do direito sobre o qual se funda o contrato deve
ser encaminhada ao INPI como etapa prévia a sua emissfo. Ou a idéia € emitir o Certificado com
essa informacio? Nio esta claro isso, mas nio faria sentido que essa informagdo integrasse o
Certificado. a

50. A maneira como foi desenhado e redigido o art. 11 est4 confusa. Nao bastaria que
o Certificado informasse o domicilio das partes, com a indicaco se no Brasil ou no exterior?
Fica essa indagacio para reflexso do consulente, sendo certo que a presente sugestdo ndo
consubstancia qualquer obje¢do a matéria tratada ng art. 11, apenas uma idéia de melhor
organizacio da forma como ¢ feita a orientagdo, com fito justamente de facilitar sua
compreensio.

5. Alias, cuida sugerir que a exigéncia contida no art. 217 da LPI seja reproduzida
nas diretrizes de exame. E importante que a parte domiciliada no exterior indique o seu
representante no Brasil para efeito de comunicagdes.

52. O art. 13 da Instrugdo -Normativa INPI 70, de 2017, ndo parece exigir que o
domicilio das partes seja anotado no Certificado que serd emitido pelo INPL, mas nada obsta que
o faca. ‘

53. O art. 12 cuida do objeto do cohtrato no Cértiﬁcado," oﬁ se€ja, visa a orientar como
indicar corretamente no Certificado a modalidade contratual devolvida ao INPI para registro ou
averbaco. :

‘

54. Cabe, aqui, a mesma reflexdo feita no tépico anterior. A organizacio do
dispositivo esta m'uito: confusa e dificulta a compreenséo do que, de fato,' deve integrar o objeto
do certificado. Ndo se sabe a que esta s¢ referindo determinado inciso, e agora ainda ha
utilizaco de alineas, o que agrava ainda mais.

55. Neste caso, talvez fosse adequado enumerar sob a légica de incisos todas as
orientacSes que estdio sendo propostas, reservando-se os paragrafos apenas para OS €asos em que
exista necessidade de observacdo especial, ao final do dispositivo, isto &, depois de exauridas as
orientacdes gerais para indicacfo do objeto no Certificado.



56. As observagdes especiais contidas nos paragrafos, assim, despertariam uma 1déia
de atenco extra por parte do servidor encarregado do preenchimento do Certificado em relagdo
a algum ponto que ji se imagina problematico. De igual forma, serviria para indicar ao
requerente uma atencdo extra para apresentagdo de um documento importante para a emissao
adequada do seu Certificado, o que agilizaria 0 processo.

57. Nada obsta que os pardgrafos fagam referéncia a algum inciso caso haja
necessidade de observagiio especial em relagdo a alguma orientagio especifica.

8. O art. 13 das diretrizes traz a orientagdo de como deve ser lancado o prazo de
vigéncia do contrato no Certificado, exortando a observagio de alguns aspectos elementares.

59. Uma vez mais o dispositivo peca na técnica de redacio eleita. O caput do art. 13
parece abrir uma lista de aspectos a serem considerados no campo da vigéncia no qu,tiﬁcado,
mas logo ap6s vem um § 1°. A 16gica de organizagdo deve ser revista, tal como sugerido linhas
acima. A lista dos aspectos a serem considerados deve se agrupada em incisos para facilitar a
compreens?o, reservando-se 0s paragrafos apenas para observagoes especiais, ao final do artigo.

113

60. O § 1° do art. 13 :de_ve ser revisto na parte em,quel_es‘tabyelecve que .cy’aso

contrdrio os contratos estardo sujeilos & apresentagdo de_aditivo.” Na verdade, o dispositivo

sugere que o INPI detém alguma ingeréncia sobre 0 contrato que lhe foi submetido, 0 que ndo
ocorre. A orientagdo poderia estar assentada em termos como 0s seguintes:

“os contratos apresentados ao INPI para averbaglo ou registro deverdo
apresentar prazos determinados, caso contrdrio serd feita exigéncia para que a
parte traga aditivo contratual estabelecendo o prazo do contrato.”

61. . Afinal, a celebragfio de eventual aditivo contratual cabe as partes contraentes, o
INPI nfo tem qualquer participagdo nesta relagdo. O mais adequado, neste caso, é firmar a
orientacio de que o contrato apresentado ao INPI deve conter, cldusula fixando um prazo
determinado, sob pena de exigéncia para que tal elemento seja apresentado em aditivo contratual.

62. - Ja foi feita anteriormente observagdo .em . relagdo a necessidade de
correspondéncia entre o prazo estabelecido no confrato que se. busca averbar ou registrar € 0
prazo do direito de propriedade industrial subjacente, ressalvado o caso de contrato de
assisténcia técnica e de fornecimento de tecnologia, uma vez que, nestes casos, diversamente do
que ocorre em relagdo ao direito de propriedade indusﬁd, néo é-de competéncia do INPI a
concesséo do direito correlato, de modo que nada a reparar na orientagdo quanto a,este aspecto. .

63. O § 2° do art. 13, tal como apresentado no anexo da minuta ora sob exame, indica
expressamente a possibilidade de prorrogagdo do Certificado a partir da apresentacdo de um



aditivo assinado pelas partes contraentes, o que resolve algumas polémicas em relagdo a este
ponto.

64. Nio se sabe se o inciso I deste § 2° estd a explicitar o seu comando, mas de bom
alvitre recomendar maior clareza na redacio. Talvez seja mais efetivo estabelecer que “O pedido
de prorrogagdo do Certificado de Averbacdo ou de Registro deverd ser apresentado até o fim da
vigéncia do Certificado cuja prorrogagdo é requerida, sob pena de arquivamento, hipdtese na
qual deverd ser observado o art. 21.”7

65. O art. 14 aponta as consideragBes a serem observadas em relagdo ao valor
estipulado no contrato. De inicio, sugere-se uma reviséo na parte final do caput, pois foi utilizada
a expressio no singular, mas parece haver mais de um aspecto a ser considerado, o que imp0e o
uso do plural.

66. A quest3o atinente 4 anotagdo no Certificado do valor constante do contrato ja foi, o

em verdade, examinada pela Procuradoria, por meio do parecer n’ 0010-2017-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, ocasifo na qual firmou o entendimento de que nada de
ilegal h em atribuir natureza declaratéria ao procedimento, isto &, atribuir ao requerente o onus
pela declaragdo langada no contrato. ' ' I

67. No mais, valem aqui as mesmas consideragdes em relagdo a técnica de redagdo
utilizada no dispositivo. Parece mais adequada a utilizagdo dos incisos para enumeras 0S
aspectos que devem ser considerados para estipulagﬁﬁo do wvalor no .chtiﬁ‘cado, justamente
porque déo idéia de continuidade & proposta inserta no caput.

68. Havendo necessidade de alguma observagdo especial que imponha exce¢do ou
modificacio, ou mesmo mera explicagdo em relagdo ao conteudo do caput, ou até quanto a
algum aspecto especifico, nada obsta que se lance mao. do paragrafo ao final do artigo.

69. Nio se verifica necessidade de comentérios acerca do art. 15. Aqui ngo se objeta a
utilizacdo do pardgrafo Unico, porquanto sua utilizagdo parece adequada. No entanto, parece
estar faltando um verbo na oragdo “a forma de pagamento constante no Certificado de Registro
somente serd...para os contratos e as faturas de assisténcia técnica e cientifica ou assisténcia
técnica associada a ouira modalidade contratual”. A

70. Sugere-se revisdo no dispositivo para que seja complementada a oragdo com 0
verbo referente & agfio esperada: indicada? Estipulada? Anotada? Convém deixar a critério do
consulente a escolha da a¢Zo que lhe parecer adequada ao propésito incutido na orientagéo.

71. O art. 16 traz, ao que parece, 0 csclarec‘imen‘go:‘da maneira como prazo de vigéncia
dos direitos de propriedade industrial constard no Certificado a ser emitido, orientando, para
tanto, que a informago langada no documento corresponda aquilo que consta nas bases de dados
do INPL



72. O § 1° dispSe que o prazo dos pedidos constaré até a data da concessdo do direito
de propriedade industrial. Faz-se recomendavel que a redacio seja mais precisa, especificando a
qual pedido estd referindo. Provavelmente, refere-se ao pedido de propriedade industrial em
tramite no INPL, mas é preciso que a indicagdo seja clara para evitar confusdo.

73. A redacio seria mais feliz se estipulasse que a referéncia ao pedido de
propriedade industrial no Certificado seria valida até o momento da efetiva concessdo do direito
de propriedade industrial reclamado, ocasido na qual o requerente podera solicitar a retificagdo
da informagdo constante do Certificado.

74. Nzo hé qualquer ressalva aqui quanto ao formato do dispositivo, porquanto
adequada a utilizagdo dos paragrafos. Nada obsta que o § 2° contenha incisos, pois seria inviavel
contemplar no pardgrafo todas as hipdteses em que 08 direitos de propriedade industrial deixam
de integrar o Certificado. Faz-se mesmo recomendavel a discrimina¢do das hipdteses em: incisos .
para facilitar a compreenso da norma. ’

75. Os arts. 17 e 18 trazem os esclarecimentos a respeito da data do protocolo e data
da emissfio do Certificado, respectivamente, nao havendo qualquer ressalva a ser. feita neste
particular. .

1

76. O art. 19 lista os tipos de decisio que podem advir nos casos de pedido de registro
ou averbacdio de contratos perante o INPL. O § 1° imp&e o prazo para a tomada da decisdo, que
esta de acordo com o art. 211 da LPI e o § 2° estabelece o prazo de cumprimento de exigéncia, 0
qual est4 em sintonia com a Norma que exsurge do art. 224 daLPIL. 4

77. Deste modo, nada'a reparar no art. 19.

78. O art. 20 cuida dos pardmetros para emissdo dos Certificados. Nada obsta que as
explicaces relativa a emisséo do Certi_ﬁcadds_ejém feitas- através de paragrafos. Interessa, por
oportuno, reafirmar a Viabili_dade juridica do § 6°.,

79. , Uma possivel resisténcia residiria justarnente na auséncia de controle do INPI em
relagdo a declaragdo emitida pelos contraentes, notadamente quanto ao valor e prazo declarados
no contrato submetido a registro ou averbagéo.

80. Ocorre que, conforme esclarecido através ~do Parecer 'n°® '0010-2017-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, nada hé de ilegal no novel procedimento instituido pelo
INPL. Foi o que se apurou a partir da Nota Informativa MDIC N° 03/2017-SEI-
COIPI/DEINE/SIN, valendo reproduzir a seguinte passagem: : . - o

“3.6 [..] A consulta ao~BACEN:foi fqﬁnalizada. por meio do Oficio Ne

54/SIN/MDIC, em anexo ao "pr‘qcessp' (DSc. SEI n° 0006757), no dia
14/11. A consulta 2 Receita Federal do Brasil foi formalizada por meio

i
2



do Oficio n° 57/SIN/MDIC, em anexo (Doc. SEI n° 0006762), mo dia
12/12. Destaca-se que foram realizadas reunides técnicas com ambos
os érgios mas quais nio se detecton, num primeiro momento,
nenhuma objecdo a proposta.

[--]

3.8 [..] Vale ressaltar que o Ministério da Fazenda, mais
especificamente a Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN/MF),
em duas ocasides, manifestou-se favoravelmente 4 nova IN, alegando
que nio prejudicaria as acGes de controle fiscal.

3.9 Desta forma, com a aprovagio do Banco Central e ndo havendo
nenhuma manifestagio contraria da Receita Federal a proposta de IN, a
SIN/MDIC considera que todos 0s requisitos para aprovagéo da proposta
de instrugio normativa foram cumpridos, seja pelo alinhamento técnico
do INPI, seja pelo alinhamento politico-operacional com as autoridades
fazendérias.” (grifo no original).

31. Portanto, nfio se vislumbra 6bice juridico, a principio, no novo procediménto de
exame de contratos instituido pelo INPL

82. O art. 21 prevé a poss1b1hdade de pedldo de reaverbacao de contratos dlante da
perda do prazo de prorrogagéo, esclarecendo apenas que neste caso 0s ped:ldos serdo tratados
cOmMO NOVOS Processos, mduzmdo 0 requerente ao atendlmento de todos 05 requisitos est1pulados
no art. 1° das diretrizes.

83. Por derradeiro, o art. 22 discrimina os servigos disponibilizados pelo INPL Aqui
cabe mais uma vez aquela reflexdo sobre a técnica de redagfo. J& que o caput se propde a
especificar os servigos que serdo oferecidos pelo INPIL, faz-se adequado agrupar em incisos 0s
servicos que serdio disponibilizados, deixando os pardgrafos para tratar 0s casos especiais, ou
para acomodar alguma excec;ao ou exphcac;ao sobre a forma de se sohmtar alcrum t1po de
servico.

84. Constata-se que, no geral as dlretnzes estao em sintonia com o que estabeleceu a
Instrugdo Normativa INPI 70/2017, servmdo ao propdsito de orientar o adequado atendimento da
norma cujos efeitos se iniciam em 01/07/2017. N&o se notou d1screpanc1a no texto das diretrizes
em relacio a Instrugdo Normativa IONPI 70/2017, mas € certo que, caso haja eventual
divergéncia, deve prevalecer sempre o que estiver previsto na Instrugfo Normativa.

85. Nizo obstante, apurou-se que a redagio das duetnzes peca em alcuns momentos
no que tange a técnica utilizada, dai porque algumas con51deracoes foram feitas para. aJusta-la
com o fito de facilitar a sua compreensio. E certo que ainda seriam necessarios mais alguns
ajustes para se chegar a um aperfeigoamento razodvel, mas, como ha urgéncia na divulgagéo das
diretrizes, reconhece-se que no ha tempo habil para assim proceder.
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86. Diante disso, sugere-se que, sem prejuizo da aprovagdo e public@zdfs/

diretrizes, seja in continenti constituido um Grupo de Trabalho no dmbito da CGTEC com a
tarefa de proceder a uma constante atualizacdo das diretrizes, o que viabilizara o
aperfeicoamento da redagéo da norma.

87. O importante, 4 evidéncia, é que as diretrizes estejam claras quanto as orientacdes
que procuram passar para O USu4rio e para o examinador.

88. Nzo é demais consignar que eventual demora na publicacdio das diretrizes em
nada abala a produgio dos efeitos da Instrugdo Normativa n° 70, de 2017. As diretrizes jamais
devem ser encaradas como condicionantes da produgfo de efeitos da norma que disciplina
determinado tema no INPL

89. Deveras, o objetivo central das diretrizes consiste na harmonizagdo ‘de .

entendimento acerca da aplicagio da norma, conferindo ao usuario e ao examinador um .

4

pardmetro seguro a esse respeito.

90. Data vénia, a Instrucdo Normativa n® 70, de 2017, encontra-se suficientemente
densificada para produzir os efeitos na data por ela estipulada. . |

91. Destarte, a par das sugestdes articuladas ao longo deste parecer, conclui-se que a
minuta de Resolugio que divulga as diretrizes de exame de averbagdo e registro dos contratos
submetidos ao INPI se encontra apta a aprovagio e publicagdo, porquanto ndo se vislumbrar
obice juridico para tanto.

92. Ante o exposto, conclui-se que ndo se vislumbra Obice juridico a aprovagdo e
publicacdio da minuta de Resolugéo que divulga as diretrizes de exame da averbacdo e registro
dos contratos submetidos ao INPI, ressalvando-se,, contudo, a necessidade de alguns ajustes

formais na redac?io do texto.

A consideracgo superior.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2017.

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procprador-Federal .



ADVOCACIA GERAL DA UNIAC
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 222 andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho n°® 0360/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERENCIA: Processo n°. 52400.085608-2017-43

1. Estou de acordo com o Parecer n° 0026-2017-AGU/PGE/PEE/INPI/COOPLDIT-
1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral
Juridico de Propriedade Industrial.

2. A Procuradoria nfio identificou na minuta contrariedade a lei ou aos atos
normativos administrativos vigentes na autarquia. Por outra senda, a minuta sub examine
apresenta diversos equivocos de técnica redacional.

3. A redacdo adotada na minuta é mais complexa do que aquela presente nas
diretrizes de exame de pedidos de patentes. As diretrizes de exame de pedidos de patentes foram
redigidas como se fossem relatérios.

4. As diretrizes de exame de contratos de transferéncia de tecnologia apresentam as
suas disposi¢cdes inseridas em artigos, paragrafos, incisos, ou seja, como se fossem um ato
normativo. N&o ha problema em dispor as diretrizes nesse formato. A 4rea técnica possul a
liberdade de escolher qual o formato das diretrizes melhor transmite a mensagem.

5. O trabalho empreendido pela 4rea técnica é de dificil execugdo, mormente em um
momento de mudanca de procedimento tal qual o trazido pela Instrugéio Normativa n° 070, 2017.
As diretrizes constituem uma espécie de harmonizagéo de procedimentos. Nesse diapasio, vale
transcrever como este 6rgéio consultivo entende o alcance das diretrizes de exame de pedidos de
patentes, compreenszo esta aplicavel as demais diretrizes no smbito do INPI:

“As Diretrizes tém a finalidade harmonizar conceitos e procedimentos.
Por fim, a instituicio das Diretrizes confere uma permanéncia as



o

| Ruibric:
E@ |

interpretagdes adotadas no texto. Essa permanéncia corresponde ao
principio da estabilidade das relagdes juridicas.™

6. No presente caso, as diretrizes in forum nd3o constituem propriamente a
consolidagéo de procedimentos adotados na 4rea técnica, porque a partir do dia 1° de julho de
2017, em decorréncia do disposto na Instrugdo Normativa n® 070, de 2017, inaugura-se um
procedimento de exame diametralmente oposto aquele adotado na autarquia desde a sua criag&o.

7. Procedimento este que ainda é objeto de impugnacso por parte dos examinadores.
Em obediéncia ao principio da transparéncia, ndo se pode deixar de registrar que o procedimento
previsto na Instrugdo Nommativa n® 070, de 2017, esta longe de reunir um consenso técnico no
&mbito da autarquia.

8. Ou melhor, os examinadores que possuem a experfise nessa matéria discordam do
novel procedimento por entender que ele viola Decreto-Lei n° 1.718, de 1979, o Decreto n° 3.000,
de 1999, a Resolucdo BACEN n° 3.844, de 2010, entre outros.

9. O fato de uma norma administrativa ndo decorrer de um consenso técnico ndo é
Obice & sua aprovagdio, e respectiva entrada em vigor. Dificilmente, uma norma de grande
impacto decorre de consenso técnico.

10. Nesse diapasdo, vale a pena citar o polémico padrfio de apostila de registro
marcario, instituido pela Resolugdo n° 166, de 30 de maio de 2016. N&o houve consenso na
sociedade especializada sobre a mudanca de procedimento, uma das mais radicais no dmbito do
direito marcério dos dltimos anos. Passados alguns meses da entrada em vigor da resolucio,
percebe-se que ela atingiu a sua finalidade.

11. Foi dada ampla publicidade a Instrucfo Normativa n® 070, de 11 de abril de 2017.
Inclusive, ela foi publicada no Didrio Oficial da Unifo, diferentemente dos demais atos
normativos administrativos do INPI que tém sido veiculados na Revista da Propriedade
Industrial. Foram realizadas reunides entre o INPI, MDIC, Receita Federal do Brasil e BACEN,
tendo como objeto a mudanga de procedimento desta autarquia. N3o se tem noticia, até a
presente data, de ordem judicial suspendendo a Instru¢fio Normativa, ou qualquer outra medida
judicial correlata.

12. O intréito sobre a Instrucfio Normativa n° 070, de 2017, justifica-se em virtude de
uma intenco que o-inicio de seus efeitos coincida com a entrada em vigor das diretrizes. Embora
isso seja possivel, percebe-se que € despicienda tal vinculacdo de instrumentos. Assiste razdo ao
Procurador oficiante no feito, quando assim se expressa no Parecer n° 0026-2017-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0:

! Parecer N° 0009-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o
Despacho n° 0227/201 S-AGU/PGF/PFE/IN_PI/COOPI—MSM-S.2.3.



“88. Nao é demais consignar que eventual demora na publicacio das
diretrizes em nada abala a produgio dos efeitos da Instrucdo Normativa
n° 70, de 2017. As diretrizes Jamais devem ser encaradas como
condicionantes da produgio de efeitos da norma que disciplina
determinado tema no INPL”

13. A publicacgo das diretrizes de exame n%o constitui requisito para entrada em vigor
de qualquer procedimento no INPI As diretrizes nfio criam procedimento novo, apenas
esclarecem um modo de proceder previsto em outros atos normativos. O novo procedimento de
exame de contratos de transferéncia de tecnologia decorre da InstrucBo Normativa n® 070, de
2017, e n#o das diretrizes.

14. As diretrizes constituem um documento cwa elaboracdio é extremamente
complexa e morosa. No ambito da DIRPA, por exemplo, o processo administrativo de diretrizes
€ mais longo do que qualquer instrug¢io normativa ou resolugdo. Salvo engano, todas as diretrizes
de exame de pedidos de patente, desde 2012, tiveram um tempo de tramitac@o superior a doze
meses, o que inclui as manifestacdes desta Procuradoria.

5. A formulagdo de diretrizes em um espago curto de tempo (seis meses, por
exemplo) pode ensejar dissondncias normativas. Eventual divergéncia entre as diretrizes em
apreco e a Instrugdo Normativa n° 070, de 2017, prevalece esta.

16. A Administracdo possui a liberdade de publicar as diretrizes de imediato, apos
alguns reparos de técnica redacional, ou daqui a alguns meses, uma vez concluida uma revisio
apurada do texto. Na hipétese de publicagdo imediata das diretrizes, dispensa-se o retorno dos
autos a Procuradoria, posto que as mudangas serfo formais e no de conteudo.

17. Em sintese, a Procuradoria nio identifica ébice a publicaciio das diretrizes,
conquanto corrigidos alguns aspectos formais tais como os apontados pelo exame precedente.

18. A CGTEC.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2017.

Z Lo _/é~'
~ Loris Baena Cunha N;;\

Procurador-Chefe



