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INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

1. Legalidade das cldusulas a serem inseridas em contratos de financiamento publico do BNDES,
com o objetivo de assegurar que o primeiro depésito seja realizado no INPI.

2 .Disponibilidade dos direitos de propriedade industrial, bens de natureza privada e considerados
como moveis, de acordo com o art. 5° da Lei 9279/1996.

3. Estipulag@o em favor de terceiro (INPI), instituto juridico previsto no art. 436, do Cddigo Civil.
4. O INPI, nos termos do art. 2°, da Lei 5648/1970, tem como suas atribui¢des, a execugdo das
normas de propriedade industrial, tendo em vista a sua fun¢do social, econdmica, juridica e
técnica.

5. O objeto do pedido de protecdo do direitos de propriedade industrial serd colocado em dominio
publico pelo INPI, com fundamento no contrato celebrado (art. 436, Cédigo Civil) e nas
atribuicdes institucionais, de fomento e de disseminag@o da inovagdo (art. 2°, da Lei 5.648/1970).
6. Ressalva-se que a implementacdo da reversdo do objeto do pedido de protecdo do direitos
de propriedade industrial para o dominio publico pelo INPI pressupde a instaura¢do de processo
administrativo no qual sejam assegurados a ampla defesa e contraditério.

1. Relatorio

1. A Presidéncia, por meio de Despacho (095280), submete a Procuradoria consulta sobre contratos de
financiamento publico que tenham por objeto o desenvolvimento de tecnologias que resultem em bens de propriedade
industrial.

2. A Presidéncia relata que, frequentemente, conforme apontado pela Secretaria de Competitividade e
Politica Regulatéria (SCPR) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES), os contratantes
dessa modalidade de financiamento publico obtém os recursos necessdrios para realizacdo desses projetos, mas nao
realizam o primeiro depdsito no Brasil de pedidos de protegao relativos a propriedade industrial.

3. Nesse sentido, questiona-se sobre a viabilidade de insercdo de cldusulas, em tais contratos de
financiamento, nas quais se prescrevam a obrigatoriedade de o contratante realizar o primeiro depdsito de seus pedidos de
protecdo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI e, em caso de descumprimento, ter a obrigatoriedade de
pagar multa contratual e revelar os documentos de patentes, caindo em dominio publico.

4, Acrescenta-se, ainda, que:

"O objetivo da cldusula em comento € o de que, considerando que o projeto foi desenvolvido com
a utilizacdo de financiamento ptiblico e tendo havido o descumprimento da obrigacdo de primeiro
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depdsito no Brasil, qualquer um possa fazer uso do invento, inclusive comercial, sem a
necessidade de autoriza¢@o ou remuneracio".

5. Por fim, foram apresentadas as seguintes sugestdes de cldusulas contratuais para avaliacdo desta
Procuradoria:

CLAUSULA X1 Quando os projetos decorrentes de financiamento publico resultarem em
criagdes que ensejem a protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual e, caso faca parte
da estratégia de mercado obter a protecio, o0 BENEFICIARIO deverd, obrigatoriamente realizar o
primeiro depdsito ou registro de seus pedidos de protecdo no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI.

CLAUSULA X2 Os pedidos de protecdo depositados ou registrados na forma da Clausula X1
deverdo mencionar no requerimento realizado no INPI que o pedido foi desenvolvido com a
utilizag@o de financiamento ptiblico.

CLAUSULA X3 Deferido o pedido de protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual e
havendo o descumprimento da obrigacdo constante Cldusula X1, os documentos atinentes ao
pedido de protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual serdo revelados e colocados
em dominio publico.

CLAUSULA X4 Deferido o pedido de protecao dos direitos relativos a propriedade intelectual e
sendo configurado o descumprimento da obrigacdo constante Clausula X1, poderd ser aplicada a
penalidade de multa no percentual de XX % (XX por cento) do valor total do contrato.

6. E o relatério.

II. Mérito

7. Conforme relatado, a Procuradoria € instada a manifestar-se a respeito da legalidade de cldusulas a serem
inseridas em contratos de financiamento publico do BNDES, os quais acarretem em desenvolvimento de bens passiveis de
serem protegidos por meio de direitos de propriedade industrial, com o objetivo de assegurar que o primeiro depdsito seja
realizado no INPI.

8. Antes, porém, de se avaliar as cldusulas sugeridas pela Presidéncia e, eventualmente, também propor
ajustes redacionais ou mesmo outras cldusulas, entende-se pertinente e relevante tecer algumas consideracdes sobre a
protecdo dos direitos de propriedade industrial, sua natureza, e sua forma de transmissdo ou alienacdo.

9. A Lei 9.279/1996, em seu art. 2°, prescreve que a protecdo dos direitos de propriedade industrial efetua-se
mediante a concessao de patentes de invengdo e de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de registro de
marca. Além disso, também ocorre por meio da repressdo as falsas indicagdes geogréficas e a concorréncia desleal.

10. A utilizacdo dos direitos da propriedade industrial como forma de salvaguardar ativos tecnoldgicos
constitui uma escolha do seu titular, ndo sendo essa, portanto, a tnica op¢do. O conjunto de conhecimentos técnicos
podem ser mantidos de forma secreta (restrita), como o know-how, que possui inegdvel valor econdmico e juridico.

11. A esse respeito, essa Procuradoria se pronunciou no PARECER n. 00031/2021/CGPI/PFE-
INPI/PGF/AGU. Confira-se o seguinte trecho:

Nesse caso, o detentor de conhecimentos tecnoldgicos muitas vezes opta por manter em segredo
ou de modo reservado tais informagdes, tendo em vista que a concessdo de direitos de propriedade
industrial envolve a publicidade de tais conhecimentos técnicos, os quais, apds o periodo legal,
tornam-se passiveis de serem utilizados pela coletividade.

“O segredo — que ainda ndo seja sindnimo de know-how ou caracteristica obrigatdria, guarda
relagdo com o know-how em razdo de seu acesso restrito — guardaria a vantagem de evitar a
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divulgacdo de seu conteido para os competidores, como ocorre com as patentes, € teria um prazo

potencialmente mais longo, até que o segredo se esvaisse por divulgacao pliblica”m

43. Registre-se, contudo, que o possuidor do conhecimento tecnolégico encontra amparo na ordem
juridica. A prote¢do nio decorre de direitos outorgados diretamente pelo Estado, mas, sim de
normas relacionadas a repressdo a concorréncia desleal, previstas na prépria Lei n. 9.279/96 (LPI)
[11].

44. Os incisos XI e XII do art. 195 da Lei n. 9.279/96 estabelecem como crime de concorréncia
desleal as condutas nas quais venha a ser feita a divulgacdo, a exploracdo ou a utilizacdo de
conhecimentos, informagdes ou dados confidenciais, utilizdveis na industria, comércio ou
prestacdo de servigos, obtidas por meio de relacdo contratual ou empregaticia.45. Também sdo
incriminadas a divulgacio, a exploracdo e a utilizacdo de tais informacdes, quando adquiridas por
meios ilicitos ou por fraude.

"Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

(..)XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autoriza¢do, de conhecimentos, informacdes ou dados
confidenciais, utilizdveis na inddstria, comércio ou prestacdo de servicos, excluidos aqueles que
sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apds o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos ou informacdes a que se
refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude;(...)."

12. Assim, entende-se que o modo de protecdo dos conhecimentos tecnoldgicos é uma decisdo estratégica de
seu titular, podendo ser realizada por meio da solicitagdo de protecdo de direitos de propriedade industrial ou de forma
indireta por meio da repressao a concorréncia desleal.

13. Sobre a natureza dos direitos de propriedade industrial, tem-se que o art. 5°, da LPI, expressamente os
define como bens méveis. E, em sendo bens moveis, e ndo havendo previsao especial de forma para a realizagao de
negdcios juridicos envolvendo os direitos de propriedade industrial, tais direitos podem ser livremente negociados por
meio de contratos e outros instrumentos juridicos, a luz dos dispositivos dos arts. 104, 107, 108 e 109, todos do Cédigo
Civil.

14. Nesse sentido, a Lei n° 9.279/1996 explicita a disponibilidade dos direitos de propriedade industrial ao
prever a modalidade de contrato de cessdo para a alienagdo dos direitos relativos ao pedido de patente ou da patente, nos
artigos 58 a 60, e a modalidade de contrato de licenca para exploragdo do pedido de patente ou da patente, nos artigos 61
a63.

15. H4, ainda, mencdo expressa na LPI a averbacdo dos contratos de licenca de patentes, de desenhos
industriais, de marcas, entre outros direitos, no INPI, de modo que possam produzir efeitos em relacdo a terceiros, nos
termos dos arts. 62, 140 e 211.

16. Desse modo, entende-se que a realizacdo de negdcios juridicos envolvendo direitos de propriedade
industrial podem ser celebrados mediante contratos e que, para produzirem efeitos em relacdo a terceiros, € necessdria a
averbacdo de tais contratos no INPI.

17. Tecidas essas consideracdes iniciais, passa-se a analisar a proposicdo geral e as cldusulas sugeridas para
serem inseridas nos contratos de financiamento publico do BNDES.

18. Do Despacho da Presidéncia ( 0952580), depreende-se que a iniciativa tem como principal finalidade
estimular a realizagdo de primeiros depédsitos de prote¢do de direitos de propriedade industrial no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI.

19. Para tanto, nas cldusulas propostas (X1 a X4), é sugerida a criacdo da obrigacdo para o beneficidrio de
financiamento publico do BNDES, caso faca parte de sua estratégia de mercado obter a protecio de direitos de
propriedade industrial, de realizar o primeiro depdsito de seus pedidos de protecdo no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI.
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20. E como reforco dessa obrigacio, e, de certo modo, como incentivo, sdo propostas obrigacdes auxiliares (

prestacdo de informacdes - declaragdo de utilizagdo de financiamento publico), multa e até mesmo a reversao dos direitos
de propriedade industrial para o dominio publico.

21. De pronto, sobre a criacdo da obrigacdo para o beneficidrio de financiamento publico de realizar o
primeiro depdsito no INPI, € de se destacar que nao se identifica impedimento legal. Em outras palavras, ndo se verifica
dispositivo legal restringindo a liberdade contratual tanto do BNDES, quanto do beneficidrio, de estipularem tal obrigacio
quando da celebracdo de um contrato de financiamento publico.

22. E de se frisar que a obrigacdo proposta, da forma como redigida na minuta de cldusula (X1), respeita
plenamente a liberdade de acéo e de estratégia de condugao de negdcio do beneficidrio do financiamento publico, uma vez
que a obrigacdo estipulada somente incide se o mesmo decidir pela busca por protecdo dos conhecimentos
tecnolégicos por meio de direitos de propriedade industrial. Acaso o beneficidrio opte por utilizar como estratégia do
negdcio a prote¢do dos conhecimentos tecnolégicos por meio do segredo, nada hé que se exigir do mesmo.

23. Seguindo na andlise, verifica-se que a obrigacdo criada pela cldusula X1 configura-se uma estipulacdo em
favor de terceiro, nos termos do art. 436, do Cédigo Civil. Eis o dispositivo:

Art. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigacgéo.

Pardgrafo tnico. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigacdo, também é permitido
exigi-la, ficando, todavia, sujeito as condicdes e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante
ndo o inovar nos termos do art. 438.

24. Sobre o instituto da estipulagdo em favor de terceiro, Cristiano de Sousa Zanetti aponta que:

"A estipulagdo em favor de terceiro consiste numa das poucas excegdes ao principio da
relatividade dos contratos. Por meio deste negécio juridico, um terceiro, determinado ou

determindvel2l pode exigir o cumprimento de estipulagdo em seu favor, mesmo ndo sendo parte

do contrato, a ndo ser que haja convencio em sentido contrariol2I"4]

25. Em relacdo as partes da espécie contratual, Arnaldo Rizzardo assim pontua:

"a) O estipulante, também conhecido como promissdrio, que é aquele que contrata com outra
pessoa que ela prestard uma obrigacdo (um beneficio) a favor de um terceiro. Registre-se que o
estipulante ndo é representante do beneficidrio, mas age em nome préprio.

b) O promitente, que vem a ser a pessoa que se obriga a cumprir a prestacdo junto ao estipulante.
Na exata explicacdo de Jodo Cesar Guaspari Papaleo, 'é o contratante que se obriga a prestacéo,

perante o promissario, a favor de terceiro'l2.
¢) O beneficidrio, constituindo-se do terceiro a quem o contrato favorece, ou a cujo favor a

obrigacdo serd prestada"lﬂ.

26. Acrescenta-se que a legitimidade ativa do beneficidrio (terceiro a quem o contrato favorece) é reconhecida
na jurisprudéncia. Suficiente trazer aqui alguns julgados do Superior Tribunal de Justica:

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DESEGURO. ACAO AJUIZADA PELA
VITIMA CONTRA ASEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAU-SAM.
ESTIPULACAO EM FAVOR DE TERCEIRO. DOU-TRINA E PRECEDENTES. RECURSO
PROVIDO.

I — As relagdes juridicas oriundas de um contrato de seguro ndo se encerram entre as partes
contratantes, podendo atingir terceiro beneficidrio, como ocorre com os seguros de vida ou de
acidentes pessoais, exemplos cldssicos apontados pela doutrina.

IT — Nas estipulacdes em favor de terceiro, este pode ser pessoa futura e indeterminada, bastando
que seja determindvel, como no caso do seguro, em que se identifica o beneficidrio no momento
do sinistro.
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IIT — O terceiro beneficidrio, ainda que ndo tenha feito parte do contrato, tem legitimidade para

ajuizar acdo direta contra a seguradora, para cobrar a indeniza¢do contratual prevista em seu favor.
(RESP 401718/PR — Min. SALVIO DE FIGUEIREDOTEIXEIRA - QUARTA TURMA - DJ
24.03.2003 p. 228)

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DESEGURO. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM. BENE-FICIARIO. ESTIPULACAO EM FAVOR DE
TERCEIRO.OCORRENCIA. ART.1.098,CC. DOUTRINA. RECURSOPROVIDO.

I — A legitimidade para exercer o direito de acdo decorre da lei e depende, em regra, da titularidade
de um direito, do interesse juridicamente protegido, conforme a relacdo juridica de direito material
existenteentre as partes celebrantes.

IT — As relagdes juridicas oriundas de um contrato de seguro ndo se encerram entre as partes
contratantes, podendo atingir terceiro beneficidrio, como ocorre com os seguros de vida ou de
acidentes pessoais, exemplos cldssicos apontados pela doutrina.

IIT — Nas estipulagdes em favor de terceiro, este pode ser pessoa futura e indeterminada, bastando
que seja determindvel, como no caso do seguro, em que se identifica o beneficidrio no momento
do sinistro.

IV - O terceiro beneficidrio, ainda que ndo tenha feito parte do contrato, tem legitimidade para
ajuizar a¢do direta contra a seguradora, para cobrar a indenizagdo contratual prevista em seu favor.
V — Tendo falecido no acidente o terceiro beneficidrio, legitimados ativos ad causam, no caso, 0s
seus pais, em face da ordem da vocacdo hereditiria. (RESP257880/RJ Min. SALVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRAQUARTA TURMA DJ 07.10.2002 p. 261 RSTJ vol. 168 p.)

27. No caso em tela, o estipulante, ou seja, o BNDES quem financia o projeto podera exigir do promitente
(aquele que tomou o empréstimo publico) o cumprimento da obrigagdo (depdsito, em primeiro lugar, no INPI). Além
disso, o INPI, como terceiro em favor do qual a estipulacdo é feita, pode igualmente exigir a obriga¢do, embora nio
integre a relacdo contratual.

28. Ressalte-se que, como aponta Zanetti, na estipulacio em favor do terceiro, ndo existe nenhuma
contraprestacdo a ser exigida ao terceiro, no caso, o INPI:

"Para que a figura reste caracterizada, as partes contratantes — estipulante e promitente — devem
convencionar a prestacio de um ato favordvel ao terceiro, sem que haja qualquer
contrapartidaﬂ1 [8ln [4]

29. Compreende-se, portanto, que a previsdo contratual favorece ao INPI, na medida em que estimula
primeiro depdsitos, fortalecendo a Instituic@o, e encontra amparo legal no art. 436, do Cédigo Civil.

30. Ao mesmo tempo, o instrumento contratual também encontra justificativa no mandato legal do INPI, uma
vez que a Autarquia, nos termos do art. 2°, da Lei 5.648/1970, tem como atribui¢cdes a execugdo das normas de
propriedade industrial, tendo em vista a sua funcdo social, econdmica, juridica e técnica.

31. Por conseguinte, o fomento e a disseminacdo da inovacdo e da protecdo a propriedade industrial
constituem competéncias institucionais decorrentes do art. 2° da Lei 5648/1970. Ndo € por outro motivo que o INPI
propde e coordena atividades de cooperacdo institucional com os diversos atores do Sistema Nacional de Inovagdo, com
vistas a estabelecer um crescente entendimento sobre o sistema de propriedade intelectual.

32. Além disso, a Autarquia organiza atividades de disseminacdo em propriedade intelectual e inovacdo na
sua sede e unidades regionais e cria, desenvolve e implementa agdes para gestdo do conhecimento produzido no ambito
da Coordenacéo de Articulacdo e Fomento a Propriedade Intelectual e Inovacéo.

33. Quanto ao texto da Clausula X1, sugerem-se os seguintes ajustes. De acordo com a Lei n® 9.279/1996, os
pedidos de direitos de propriedade industrial (patentes de invencdo ou de modelo de utilidade, de desenho industrial e de
marcas) sao sempre depositados perante ao INPI. Apés o processamento e andlise legalmente previstos, de acordo
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com cada categoria de direito, serdo concedidas as patentes de inven¢do ou de modelo de utilidade e concedidos os
registros de marcas ou de desenhos industrial.

34. Dai que, para simplificar a redagdo, sugere-se utilizar a expressdo abrangente "dep6sito do pedido de
protecdo".
35. E, ainda, sugere-se a substituicdo, da expressdo ‘"propriedade intelectual" por "propriedade

industrial", uma vez que o INPI ndo regula direitos daquela natureza, nos termos do art. 2°, da Lei 5.648/1970.

36. A propriedade intelectual, mais ampla que a industrial, inclui, conforme a Lei 9.610/1998, os direitos
autorais, como 0s textos literdrios, as obras musicais, dentre outras criacdes do espirito. Além disso, a protecdo aos
direitos autorais independe de registro, conforme o art. 18, da Lei. 9.610/1998.

37. No caso dos registros do programa de computador, considerado pela Lei 9.610/1998 como direito autoral
(art. 7°, inciso XII), no INPI € feito a critério do seu titular, nos termos do art. 1° do Decreto n. 2556/1998. Por esse
motivo, essa Procuradoria ja se manifestou, no PARECER n. 00008/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, no sentido de

que o registro do programa de computador feito no INPI ndo assegura a autoria. Confira-se o seguinte trecho:

I. O INPI ndo examina se o autor mencionado no formuldrio de registro de programa de
computador de fato criou a obra, na primeira ou segunda instancias administrativas.

II. N3o se identifica norma que permita o processamento da nulidade administrativa de registro de
programa de computador em que se pretende discutir autoria.

III. O exame do pretendido recurso dependeria de pericia técnica e do amplo exercicio das
garantias de ampla defesa e contraditério, o que ja ocorre no 4mbito do Poder Judicidrio, no caso
concreto.

IV. A autoria de programa de computador ¢ um aspecto declaratério do pedido de registro, ndo
tendo o INPI a responsabilidade de verificar a veracidade das informagdes contidas no mesmo.

38. Por esse motivos, entende-se seja mais preciso tecnicamente (competéncia institucional do INPI) utilizar o
termo propriedade industrial nas cldusulas propostas.

39. Eis a redacdo proposta para a Cldusula X1:

CLAUSULA X1 Quando os projetos decorrentes de financiamento publico resultarem em
criagdes que ensejem a protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial e, caso faga parte da
estratégia de mercado obter a protegdo, o BENEFICIARIO deveri, obrigatoriamente realizar o

primeiro depdsito de seus pedidos de protecdo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial —
INPI.

40. Em relagdo a Clausula X2, ndo se verifica empecilhos legais. Em se criando a obrigacdo de depositar em
primeiro lugar o pedido no INPI, é natural e consequente a necessdria identificacdo de tais pedidos de direitos de
propriedade industrial que foram desenvolvidos com financiamento publico.

41. Sugere-se, entretanto, aprimoramentos redacionais em linha com a Cldusula anterior. Segue a redacio
proposta:

CLAUSULA X2 No ato do depdsito do pedido de protecdo de direitos de propriedade industrial
no INPI, o depositante deverd mencionar que houve a utilizag@o de financiamento ptblico.

42. A cldusula seguinte trata das consequéncias do inadimplemento contratual por aquele que descumpre a
obrigacdo de realizar o depésito, em primeiro lugar, no INPI.

CLAUSULA X3 Deferido o pedido de protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual e
havendo o descumprimento da obrigacdo constante Cldusula X1, os documentos atinentes ao
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pedido de protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual serdo revelados e colocados
em dominio publico.

43. Nao se verifica, também, qualquer impedimento legal as previsdes da cldusula acima transcrita. Ora,
o proprio tomador do empréstimo/depositante do pedido de prote¢do de direito de propriedade industrial tem ampla
liberdade para dispor e, eventualmente, renunciar aos seus direitos de propriedade industrial ao celebrar o contrato de
financiamento. Nao é demasiado reiterar, conforme ja se explanou, que os direitos de propriedade industrial sdo direitos
plenamente disponiveis.

44, De outro lado, a citada cldusula encontra fundamento nas atribui¢des institucionais do INPI, previstas no
art. 2° da Lei 5.648/1970, que incluem o fomento e a disseminac@o da inovagio.

45. Vale destacar, como ji explanado antes, que a estipulagdo em favor de terceiro, no caso o INPI, confere
a Autarquia a legitimidade ativa para exigir o cumprimento da obrigacdo, nos termos do art. 436, do Cédigo Civil.

46. Urge, todavia, apontar uma importante ressalva ou ponto de atencdo. Ainda que o INPI
detenha legitimidade para exigir a obrigacdo, conforme se expds, a implementacdo propriamente dita da reversdo do
objeto do pedido de protecdo de direitos de propriedade industrial para o dominio publico pressupde a instauragdo de
processo administrativo no qual sejam assegurados ao promitente/depositdrio a ampla defesa e o contraditério, em atencéo
ao inc. LV, do art. 5°, da Constituicdo Federal. Eventualmente, cabe ao INPI avaliar o disciplinamento do referido
processo administrativo.

47. Em relacdo a redacdo da cldusula, sugere-se o seguinte ajuste:

CLAUSULA X3 Deferido o pedido de protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial e
havendo o descumprimento da obrigacdo constante Cldusula X1, o objeto do pedido de protegdo
de direitos de propriedade industrial serd colocado em dominio publico.

48. Propde-se o ajuste redacional acima por conferir maior precisdo técnica. O objeto da protecdo do direito
de propriedade industrial € em si o préprio objeto do direito e ndo os documentos atinentes ao pedido. O objeto da patente
(a invencdo) € o que € relevante tanto para o titular, quanto para o mercado ¢ ndo os documentos. Ndo por acaso, no
pardgrafo unico do art. 78, da Lei n®9.279/1996, prescreve-se que extinta a patente, o seu objeto cai em dominio publico.

49. Quanto a cldusula X4, ndo had o que ser analisado, uma vez que se trata de aplica¢do de multa contratual
pelo BNDES, decorrente da relagdo entre o Banco e o Tomador do empréstimo, ndo tendo qualquer consequéncia juridica
para o INPL

3. Conclusao

50. Com suporte em todo o exposto, a Procuradoria vem oferecer as seguintes respostas ao quanto
consultado:

1. Legalidade das cldusulas a serem inseridas em contratos de financiamento ptiblico do BNDES, os quais
acarretem em desenvolvimento de bens passiveis de serem protegidos por meio de direitos de
propriedade industrial, com o objetivo de assegurar que o primeiro depdsito seja realizado no INPI.

2. Disponibilidade dos direitos de propriedade industrial, bens de natureza privada e considerados como
moveis, de acordo com o art. 5° da Lei 9.279/1996.

3.Nao ha impedimento legal na estipulacdo de obrigacdo de que o depdsito, nos casos de contratos de
financiamento publico, seja realizado no INPI, pois assim foi livremente pactuado pelas partes e
contribui para o objetivo buscado na celebracio do instrumento: obter a protecdo por meio da
propriedade industrial como estratégia de mercado.

4. A clausula constitui estipulagdo em favor de terceiro (INPI), instituto juridico previsto no art. 436, do
Cédigo Civil.

5. O instrumento contratual também encontra justificativa no mandado institucional do INPI, uma vez
que, a Autarquia, nos termos do art. 2°, da Lei 5.648/1970, tem como suas atribui¢des a execucdo das
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normas de propriedade industrial, tendo em vista a sua fun¢@o social, econdmica, juridica e técnica.

6. O objeto do pedido de prote¢do de direitos de propriedade industrial serd colocado em dominio publico
pelo INPI, no caso de descumprimento da obrigacdo de realizacdo de primeiro depdsito na autarquia.

7. Ressalva-se que a implementacdo da reversio do objeto do pedido de protecio do direitos
de propriedade industrial para o dominio publico pelo INPI pressupde a instauragdo de processo
administrativo no qual sejam assegurados a ampla defesa e contraditério.

8. Sugestdes quanto a redacdo das cldusulas nos itens 39,41 e 47.

A consideracio superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurador Federal
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