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ASSUNTO: extensdo do desconto do valor de retribuigéo para universidade estrangeira

I. Previsdo de redugdo do valor da retribuigdo dos
servigos do INPI para Institui¢io de Ensino e
Pesquisa. o
I Possibilidade de extensdo do desconto para..
universidades estrangeiras de paises menos
desenvolvidos ou em desenvolvimento.

o+ Il Principio.da Isonomia.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de -_pr,oceésp_ submetido 4 Procuradoria para analise da possibilidade de
extensdo do desconto. atribuido pela Resolugdo INPI 129/2014 as Instituigdes de Ensino e
Pesquisa do Brasil para as universidades estrangeiras. . .

2. A Ilma. Coordenadora da CGPCT esclarece que atualmente nfo é observado o
desconto previsto na Resolugdo INPI n® 129/14 para as universidades estrangeiras, com base em
anterior manifestacio da PFE/INPI.

3. Informa ainda que esta em estudo no Grupo de Trabalho do PCT uma proposta de
reduzir o valor dos servigos inerentes aos direitos.de propriedade industrial para as universidades
de paises menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, a partir.de critério estabelecido pela
OMPIL O objetivo seria estimular a participacdo de tais Instituicdes no sistema do PCT e
aumentar a diversidade na composicdo geografica das demandas de patente.

4, E relatério do necessario. .

5. De fato, a Resolugdo INPI n® 129/2014 prevé a redugdo do valor de retribuicdes
devidas em razdo de servigos prestados pelo INPI. Assim estabelece o art. 2° da referida

Resolucdo: Ll



Servidor

Art. 2° Estabelecer os descontos sobre as retribuicbes devidas pelos servigos
prestados pelo INPI a: pessoas naturais; microempresas, microempreendedor
individual e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, cooperativas, assim definidas na Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro de 1971, instituicbes de ensino e pesquisa; entidades sem fins
lucrativos, bem como érgdos publicos, quando se referirem a atos préprios, serdo
reduzidas em até 60% (sessenta por cento).

6. Dessume-se dai que as Institui¢des de Ensino e Pesquisa estio contempladas com
0 beneficio de redugdo do valor das retribuigdes, contexto no qual, por 6bvio, estdo inseridas as
Universidades brasileiras. A consulta reside justamente na anélise da viabilidade juridica ou nio
de estender a benesse as Universidades Estrangeiras.

7. De inicio, cuida esclarecer que a Constituigdo Federal de 1988 elegeu o principio - -
da isonomia como pilar do Estado Brasileiro, conforme deflui do préprio preAmbulo do texto
constitucional. A rigor, ndo se admite, regra geral, discriminagdo de qualquer natureza, nem
mesmo em razdo da nacionalidade ou naturalidade de determinada pessoa.

8. Néo obstante 1mp0rtante pontuar que quando a Constmugao Federal optou por
impor limites a atuagio dos estrangeiros em territrio nacional ela o fez expressamente. E o caso,
por exemplo, da proibigdo de participagfo direta ou indireta de empresa ou capital estrangeiro na
assisténcia a satde no Brasil, prevista no art. 199, § 3° da CRFB/88. Existem alguns outros casos
em que proscrita a atuagdo  de estrangeiro, mas eles constam de forma expressa no texto
constituciopal. . .. .

9. Neste sentido, & mingua de ‘expressa autorizacdo prevista na, Constitui¢io, afigura-

yrer

se indevida uma disting&o de tratamento entre brasileiro e estrangeiro, sendo certo que ambos se
submetem de igual forma & ordem juridica brasileira. Curial, neste passo, conferir a ligdo de
Didgenes Gasparini a esse respeito:

“Todos devem ser tratados por ela igualmente tanto quando concede beneficios,
confere :isengbes . ou - outorga vantagens como quando prescreve sacrificios,
multas, sangées, agravos. Todos os iguais.em face da lei também o sdo perante.a
Administragdo . Todos, portanto, tém o direito, de. receber da Admm:stragao 0
mesmo tratamento, se iguais. Se iguais nada pode discrimind-los. Impée-se aos
iguais, por esse principio, um tratamento impessoal, igualitdrio ou isonomico. E
o principio que norteia, sob pena de z!egalzdade os atos e comportamentos da
Administrac¢do direta e indireta. E, assim, - um dos direitos individuais
consagrados-tanto a protegdio dos brasdezros como. dos estrangeiros submetidos
- a nossa .ordem juridica. : L :

Nédo cabe levar em conta a réstricdo residentes no ~Pafs consignada nesse
- perceptivo, pois também devem ser assim tratados os estrangeiros ndo residentes,



a exemplo dos turistas que apenas estdo de passagem pelo nosso territério. E
principio aplicdvel as pessoas fisicas e juridicas, de direito piblico ou privado,
embora encimado pelo titulo ‘Dos Direitos e Garantias Individuais’. [...] O
objetivo do principio da igualdade é evitar privilégios, e quando instalados servir
de fundamento para sua extingdo. Essa igualdade, cabe observar, ndo significa
nivelamento econdmico, pois ndo se trata de uma igualdade material, mas
Jurtdico-formal.” (GASPARINI, Diogenes. Direito administrative. 9 od. rev. ¢
atual. Sio Paulo: Saraiva, 2004)

10. Deveras, ha exemplos na legislagdo brasileira que demonstram este compromisso
com a igualdade. Interesse notar, por todos, o que dispde a Lei 8666/93, Lei de Licitaces, sobre
o tratamento conferido a brasileiro e estrangeiro por ocasido de um certame licitatério:

Art. 3° A licitagdo destina-se a garantir a observincia do principio
constitucional da isonomia, a selecdo da proposta mais vantajosa paraa
administragdo e a promo¢do do desenvolvimento nacional sustentdvel e serd -
processada e julgada em estrita conformidade com os principios bdsicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, do
Julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos. ~ (Redacdo dada pela Le: n°
12.349. de 201 0) (Regu!amenro) @egufamemo) (Regufamemo) -

§ 1% E vedado aos agentes pubh’cos:

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista,
previdencidria ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras,
inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo
quando envolvidos financiamentos de. agéncias internacionais, ressalvado o
disposto no paragrafo segumte e no art. 3° da Lei n° 8.248. de 23 de outubro de
1991

11. Ou seja, a Lel de L1cntacoes assegu.ra 1gualdade de condngﬁes a empresas
brasileiras e estrangeiras para, compenr denotando o espirito da 1gualdade estabele01do no texto
constitucional. Em 1ltima andlise, a partir do instante que a empresa estrangeira esteja apta a
atuar no territério nacional ela se submete 4 ordem juridica brasileira tanto quanto as empresas
brasileiras. Precisa, neste ponto a reﬂexao de Bandelra de Melo o

“O principio da igudfdade implica o dever niio apenas de tratar isonomicamente
todos. os que afluirem ao certame, mas também o de ensejar oportunidade de
disputd-lo a quaisquer interessados que, desejando dele participar, podem
oferecer as indispensdveis condicdes de garantia. E o que prevé o jé referido art,
37, XXI, do Texto Constitucional. Alids, o §1°do art. 3° da Lei 8.666 protbe que o
ato convocatério do certame admlta, preveja, mclua ou tolere c!ausulas ou

condigdes capazes de ﬁ'ustmr ou restringir o carater compentzvo do
procedtmenro hcztatorzo e veda 0 estabe!ec;mento de preferenc:as ou dzstmgoes
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em razdo da naturalidade, sede ou domicilio dos licitantes, bem como entre
empresas brasileiras ou estrangeiras, ou de qualquer outra circunsténcia
impertinente ou irrelevante para o objeto do contrato.” (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Ant6nio. Curso de direito administrativo. 17. ed. 2004. p. 73-
74.)

12. E evidente, contudo, que eventual discriminagdo pode ser feita sem que se
comprometa o principio da igualdade. Alids, hd casos em que a distingfio de tratamento se
apresenta como condi¢do para efetiva implementagdo da igualdade. Nestes casos, exige-se
sempre a devida motivagdo do critério eleito para distingdo de tratamento, justamente para que
seja feito o devido controle de sua razoabilidade, sempre a luz da Constituigéo Federal.

13. Volvendo-se os olhos para a hipétese retratada na espécie, tem-se que, em tese, a
atribui¢do de desconto no valor da retribuicio devida pelos servigos prestados pelo INPI &s.

Universidades brasileiras poderia ser estendido as universidades estrangeiras com fulero no
principio da isonomia. s

14. A rigor, ao se admitir que determinada. universidade estrangeira faga um pedido
de patente no Brasil, imperioso constatar que ela se submete. & legislagdo de propriedade
industrial em vigor no Brasil tanto quanto as, umvers1dades brasﬂelras isto:é, estdo, tanto a
brasileira quanto a estrangeira, jungidas a mesma ordem juridica, razdo pela, qual em principio,
deveriam gozar de tratamento similar.

15. Tratando-se de propriedade industrial, entdo, com .maior énfase se situa o
principio da igualdade. O Brasnl ¢ signatério. de. d1versos Tratados internacionais que prevéem a
isonomia de tratamento em. relacdo a0 acesso aos direitos de propriedade industrial. Para crcar
apenas os mais nnportante TRIPS, CUP e PCT

16. | Sabe-se, no entanto, que algumas Universidades de paisés desenvolvidos estdo em
situagdo bem melhor do que as universidades . brasileiras. e as universidades dos pafses
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, seja no . aspecto ﬁnancelro seja no que toca a
estrutura e tambem quanto a propria capacidade produtlva

17. Sendo assim, ndo seria nada absurdo restringir o desconto do prego da retribuicdo
previsto na Resolugéo INPI 129/2014 apenas as universidades de paises em situagdo similar ao
Brasil, porquanto um critériqrazoévcl aluz da Constitui¢éo Federal.

18. Nﬁo se pode descurar af'mal do efetlvo sentldo do pr1nc1p10 da isonomia
1mpregnado no texto constltucmnal smtet12ad0 maglstralmente por Rui Barbosa através da sua

conhecida férmula segundo a qual “a regra da igualdade ndo consiste sendo em quinhoar
desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam”.




19. As Universidades publicas brasileiras, por exemplo, estdo freqiientemente
submetidas a um orgamento enxuto, que lhes retira boa parte da capacidade de desenvolvimento.
N&o raro, inclusive, sdo surpreendidas com contingenciamentos que agrava ainda mais o quadro.

20. Ainda que ndo seja possivel apontar com certeza o que motivou a redugdo do
valor das retribui¢des em favor das institui¢des ensino e pesquisa por meio da Resolugdo INPI
129/2014, pois tal informagdo n3o consta do presente processo, revela-se seguro deduzir que, em
boa medida, a razdo se situa na necessidade de fomentar uma maior participacdo destas
Institui¢des no processo de inovagdo, bem como lhes garantir o efetivo acesso aos direitos de
propriedade industrial.

21. Nao ¢ novidade que em alguns casos fica custoso o acesso aos direitos de
propriedade industrial, notadamente no campo das patentes. Em geral, as Universidades nio tém
as mesmas condi¢des que algumas grandes empresas para fazer um pedido de patente, mormente

para proceder ao planejamento e desenvolvimento correlatos, dai porque se legitima uma. pohtlca . s

de incentivo as Institui¢des de Ensino e Pesquisa.

22. Afinal, revela-se deveras importante o incentivo para que as Institui¢des de
Ensino e Pesquisa fagam maior uso do sistema de propriedade. industrial brasileiro, com o que se
espera incrementar b_ préprio desenvolvimento do pais. Uma vez verificada a desproporgéo do
prego dos servicos para estas Instituigdes, decorre mesmo do principio da igualdade a adogdo de
medidas que propiciem condi¢do para seu acesso. , -

IR B |

23.. _ E bom lcrnbrar, outrossm que a garantla do acesso a _]ustu;a dos hlpossuﬁcwntes,
por exemplo, veio a ser efetivada com a atnbulg:ao de gratuldade em relagdo as custas do
processo, bem como com a designagdo de defensor. publico. para representa-los. E ndo paira
davida sobre a razoabilidade do critério de discrimen neste caso, porquanto materializa a
isonomia prevista no art. 5°, II da Constitui¢do Federal.

24. Nesta toada, numa. primeira perspectiva, pode-se concluir que ndo ha qualquer
6bice juridico em se estender a reducdo do valor da retribuicdio pelos servigos prestados pelo
INPI as universidades estrangeiras, desde que estas se encontrem em _sitpax;ﬁ_b que se amolde a
mens legis embutida na Resolugdo INPL 129/14, isto ¢, desde que revistam as condigdes eleitas
para que a finalidade da norma seja atingida.

25. A Ilma Coordenaclor da CGPCT orgao da DIRPA mdaga, em. verdade acerca ada
viabilidade de se conceder o referido desconto as umver51dades de paises menos desenvolyidos
ouem desenvolv1ment0 a partir da estratificagio feita pela OMPI

26. Na linha do que jé dito, ndo se verifica Obice juridico para a adogdo da medida
pretendida pela CGPCT. Ao que tudo indica, a razéo para redugdo do valor das retribui¢des para
as universidades de paises menos desenvolvidos ou em desenvolvimento se equivale aquela que
motivou a redugdo do valor para as universidades brasileiras, . isto ¢, fomentar a participacso



destas institui¢des no sistema de propriedade industrial brasileiro e conferir maior diversidade na
composi¢do geografica dos pedidos de patente.

27. A par de inexistir dbice juridico para redugdo nestes termos, a medida parece, de
fato, razoavel. Estando as Institui¢des de Ensino e Pesquisa dos paises acima referidos em
condi¢des similares as universidades brasileiras e considerando que o PCT consubstancia, em
esséncia, um Tratado de Cooperagdo no campo de patentes, a atribuicdo do desconto no valor da
retribuicdo ¢ mesmo decorréncia do principio da igualdade.

28. Com efeito, isso ndo deve, a evidéncia, estar limitado ao 4mbito do PCT. O
acordo TRIPS prevé expressamente o principio do tratamento nacional, conforme art. 3, verbis:

ARTIGO 3
Tratamento Nacional R
1. Cada Membro concederd aos nacionais dos demais Membros tratamento nio
menos favordvel que o outorgado a seus préprios nacionais com relagcdo a
prote¢do da propriedade intelectual, salvo as excegdes jd previstas,
respectivamente, na Convengdo de Paris (1967), na Convengdo de Berna (1971),
‘na Convengdo de 'Roﬁzq_ e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria
de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de
Jonogramas e organizagées.de radiodifusdo, essa obrigacdo se aplica apenas aos
direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faca uso das possibilidades
previstas no Artigo 6 da Convengdo de Berna e no pardgrafo 1 (b) do Artigo 16
da Convengao, de Roma fard uma. ,._;zqry‘icqgcjid, ‘de acordo com aquelas
disposigdes, ao Conselho para TRIPS. . |

29. Logo, a extensdo do desconto para:Institui¢do de Ensino e Pesquisa de pais que
esteja em situagdo similar & situagio do Brasil pode ser promovida ndo apenas no ambito. do
PCT, mas para todos os servigos prestados pelo INPI que contam com a reducgdo do valor da
retribuicdo correlata.

30. A mencio a extensdo dos efeitos da Resolucéo INPI 129/14 n3o ¢ por acaso, &
proposital. Em verdade, a medida consultada . na espécie legitima o uso  da interpretagdo
extensiva. Vale reparar que o texto da Resolugéo ndo delimita o espago territorial das Instituigdes
contempladas com o descont_o.A solucdio aqui decorre de uma mera interpretagéo no sentido de
albergar hipétese semelhante que vinha sendo alijada, atingindo o contetido integral da norma.

31. Néo se pode deixar de pon@ju_a_f; neste frépi(i:c_), a ligéo .c'le',_(}arlds Malxjm'i_li'an‘o :_I

"4 interpretagdo extensiva ndo faz avangas as raias &0 ;:;recez’ro; Qo contrdrio,
como a ap@zréncial_verbal {_evd &Q fec_uo, a gx?gese-limpg!,é os limites da regra até
0 seu verdadeiro posto.” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenéutica e Apli'cac;ﬁo
do Direito, Ed. Forense, 17° Edigdo, pg. 200)



32. Frise-se desde logo que néo cabe falar em extensdo desmedida do desconto por
for¢a do principio do territério nacional, isto ¢, ndo se afigura razoavel atribuir a reducdo para
universidades estrangeiras que estejam em situagdo distinta da situagdo das universidades
brasileiras, conferindo sentido meramente formal ao principio da igualdade, o que, como visto,
ndo se revela adequado.

33. Por 6bvio, uma universidade norte-americana, por exemplo, estd num estagio
completamente diferente de qualquer universidade brasileiro no que toca a capacidade
financeira, estrutura e suporte para inovagdo. Trata-se de um pais sabidamente desenvolvido,
suas universidades retinem todas as condi¢des para o acesso a0 sistema de propriedade industrial
independentemente de incentivo.

34. N&o ha falar neste caso em redugéio do valor da retribuigdo, porquanto inexistir.

similitude com as universidades brasileiras, destoando, desta maneira, da finalidade embutida na -

Resolugdo INPI 129/14. O pretexto de conferir interpretagdo extensiva ndo pode levar o alcance
da norma além da sua finalidade.

35. Noutro giro, informa a consulente que a praxe administrativa atual € néo atribuir o
desconto para as Institui¢des de Ensino e Pesquisa estrangeiras, o que, segundo ela, decorreria de
uma manifestacdo da Procuradoria, a saber, Nota/INP/PROC/DICONS/n® 382, subscrita pela
IIma. Procuradora Federal Dra. Maria Dulce Marques Villas Boas e devidamente aprovada pelo
IImo. Procurador-Chefe da época Dr. Mauro Sodré Maia.

36. Ocorre que, na realidade, a hipétese objeto daquela manifestacio juridica era
distinta da que ensejou a presente consulta. Naquele caso, a consulta repousava na possibilidade
de extensdo.do desconto para as empresas estrangeiras que cumprissem .0s requisitos definidos
para condigdo de microempresa.

37. A resposta da Procuradoria & época, com acerto, apontou para impossibilidade em
virtude do disposto no art. 3°, I da Lei 9841/99 e ng art. 9° da Lei 9317/96,. 0s quais exclufam
exXpressamente as empresas estrangeiras do regime legal desenhado para microempresa, .razao
pela qual descabida a extensdo do desconto para empresas estrangeiras sob este fundamento.

38. Néo hd, por outro lado, lei no Brasil que restrinja o cardter de Instituicdo de
Ensino e Pesquisa para as universidades estrangeiras, de modo que portando elas tal condigéo no
instante em que se dirigem ao INPI para efeito _de_slozlicitagﬁp de um direito de propriedade
industrial nfo se _Visll_,unbra_ oObice para que lhes estenda o desconto previsto na Resolugdo INPI
129/14, ressalvadas as ponderagdes Aacima em: relagdo & premissa que deve ser verificada para

39. Em suma, constata-se que a extenséo do desconto do valor da retribuigio pelos
servi¢os prestados pelo INPI as universidades éstljangei;as de paiSc:s menos desenvolyidos ou em

3



desenvolvimento deflui do principio da isonomia previsto na Constituicio Federal, ndo havendo,
portanto, qualquer 6bice juridico que proscreva eventual decisdo administrativa neste sentido.

40. Néo € demais repisar que tal entendimento ndo se restringe ao ambito do PCT,
podendo ser adotado em relagio a todos os Servicos para os quais € previsto um desconto na
retribuigdo correlata, alertando-se mais uma vez para que seja sempre verificada condi¢do do
pais para aferir a similitude em relacio as universidades brasileiras, tal como esclarecido neste
parecer. Revela-se inexorével, afinal, que a finalidade do desconto seja respeitada.

41. Atendo-se ao quesito particular exposto na consulta, infere-se que ndo se verifica
obice para que seja estendido o desconto do valor da retribui¢do previsto na Resolugdo INPI
129/14 para universidades de paises menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, de acordo
com critério previamente estabelecido pela OMPI, pois, nestes termos, deduz-se semelhanga em
relacéo as universidades brasileiras, despertando a incidéncia do principio da isonomia. -

42. Ante 0 exposto, conclui-se que néo se vislumbra 6bice juridico para extensdo da
reducdo do valor dos servigos praticados pelo INPI as universidades estrangeiras de paises
menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, com arrimo.no principjo da isonomia previsto na
Constitui¢do Federal. -

A consideracdo superior. LT e

o Ly T . I. o -|]-'-I.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2017.




