
 

Curso Avançado de 

 Contratos de Transferência de Tecnologia. 

Rio de Janeiro – RJ 
De 30 de Setembro a 27 de Novembro de 2014 

 
Local Datas 

Auditório da ABAPI 
Av. Rio Branco, nº 100 – 7º Andar 
Rio de Janeiro – RJ  
CEP: 20040-007 
 

Dias: 30 de setembro; 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 
e 30 de outubro; 04, 06, 11, 13, 18/11, 25 e 27 de 
novembro. (terças e quintas-feiras) 
 
Horário: 18:00 h. às 20:00 hs.:   
 
Carga Horária:34  horas /aula. 
 
 

Coordenadoras do Curso: Cândida Ribeiro Caffé 

                      Marcela Trigo 

   Diretor de Estudos: Alexandre Fragoso Machado 

 

APOIO 

 ABPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

ASPI- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Público Alvo 

Este Curso destina-se a profissionais que atuam no ramo de licenciamento de direitos de 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia, advogados, agentes da propriedade 

industrial, pesquisadores e estudantes de direito. 

 

Objetivo 

A importância da inovação e da aquisição de tecnologia cresceram de forma vertiginosa nas 

últimas décadas, assumindo papel de destaque na vida empresarial. Os bens imateriais, 

sobretudo a tecnologia, adquiremmuitas vezes valor superioraos bens materiais da empresa, 

o que demonstra a relevância da proteção de tais ativos por parte de seus titulares.  

 

Por outro lado, a internacionalização da economia e a abertura do mercado brasileiro 

geraram um crescimento da demanda por parcerias para pesquisa, desenvolvimento e 

transferência de tecnologia - por “know-how”, assistência técnica especializada, 

licenciamentos de uso de marcas e exploração de patentes. Considerando a atualidade da 

matéria e a necessidade de formação de profissionais nesta especialidade, a ABAPI  

 



 

 2 

 

organizou o presente curso, que tratará o assunto de forma sistemática e aprofundada e será 

ministrado por professores especializados na matéria. 

 

O Curso prevê uma análise minuciosa das questões envolvidas em contratos de 

transferência de tecnologia e será composto por aulas de temática bastante diversificada. 

Serãoabrangidas, dentre outras, matérias relativas ao conceito de transferência de tecnologia 

e processo de registro e averbação no INPI, regulação, tributação, aspectos 

concorrenciaisdas práticas restritivas em contratos de licenciamento bem como a evolução 

jurisprudencial da matéria. 

 

PROGRAMA 

 

AULA 1 – Data: 30 de setembro de 2014 

INTRODUÇÃO AOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - 

HISTÓRICO E ASPECTOS RELEVANTES DA AVERBAÇÃO: Perspectiva Histórica 

sobre os Contratos de Transferência de Tecnologia. A Implementação da Política de Substituição de 

Importação. As Funções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Funções da Averbação 

dos Contratos de Transferência de Tecnologia no INPI: Produção de Efeitos Perante Terceiros, 

Dedutibilidade Fiscal das Remunerações e Legitimação dos Pagamentos. Regime Antigo e Tratamento 

Atual. Limitações a remessas de royalties ao Exterior. Categorias de Contratos de Transferência de 

Tecnologia e Suas Peculiaridades. 

Professora: Cândida Ribeiro Caffé 

 

AULA 2 – Data: 02 de outubro de 2014 

CONTRATOS DE LICENÇA DE USO DE MARCA E CONTRATOS DE CESSÃO E 

MARCA: Licenciamento de Direitos da Propriedade Industrial. Noção e Conceito de Licença. Licença 

X Cessão. Espécies de Licença. Locação de Bens Móveis. Forma e Conteúdo. Conceito e Requisitos 

Básicos. Formalidades Legais. Limitações. Prazo Contratual. Atualidades dos Contratos de Licença de 

Marcas: Ato Normativo no. 15/75 X Instrução Normativa 16/2013.Aspectos relevantes da averbação. 

Contrato Gratuito Averbado Antes de 1991 e a Mudança de Posicionamento do INPI em 2011 sobre o 

assunto. 

Professora: Paula Mena Barreto 

 

AULA 3 – Data: 07 de outubro de 2014 

CONTRATOS DE LICENÇA DE PATENTES ECONTRATOS DE CESSÃO DE 

PATENTES: Conceito e Requisitos Básicos. Formalidades Legais. Limitações. Prazo Contratual. 

Regras Atualidades dos Contratos de Licença de Patentes: Ato Normativo no. 15/75 X Instrução 

Normativa 16/2013.Aperfeiçoamento. Cláusula de Grant-back. Prazo Contratual. Gestão do Controle 

Qualidade. Regras Restritivas ao Uso Efetivo da Patente e Abuso de Poder Econômico. Remuneração. 

Professora: Thereza Curi 
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AULA 4 – Data: 09 de outubro de 2014 

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: Aspectos relevantes do 

Processo de Registro.Entendimentos Restritivos do INPI.Remessas entre empresas sob controle 

comum. Portaria 436/58, do Ministério da Fazenda.Dedutibilidade Fiscal. 

Professora: Tatiana Campello 

 

AULA 5 – Data: 14 de outubro de 2014 

CONTRATOS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTRATOS DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: Contrato de Assistência Técnica. Conceito e 

Definição. Requisitos Básicos. Remuneração e Especificidade da Remuneração.Conceito dos 

Contratos de Serviços Técnicos Especializados. Diferenciação entre os Serviços de Assistência 

Técnica e os Serviços Técnicos Especializados. Tratamento dos Contratos de Serviços Técnicos 

Especializados. O BACEN e a Liberação do Câmbio a partir de 1992.Aspectos Relevantes durante o 

Processo de Averbação. 

Professora: Flávia Vasconcelos 

 

AULA 6 – Data: 16 de outubro de 2014 

CONTRATOS DE FRANQUIA: Conceito de Contrato de Franquia. A Lei no. 8.955/94 e o 

Requisito da Entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF). Elementos Principais do Contrato de 

Franquia.Averbação dos Contratos de Franquia no INPI. A Lei Fiscal e o Contrato de Franquia. 

Inadequação da Portaria Ministerial 436/58. Ato Declaratório Interpretativo nº 2, de 22 de fevereiro de 

2002, emitido pela Receita Federal.Franquia Nacional: Desnecessidade de Averbação dos Contratos 

no INPI. 

Professor: Luiz Henrique O. do Amaral 

 

AULA 7 – Data: 21 de outubro de 2014 

ASPECTOS TRIBUTÁRIOS - DEDUTIBILIDADE FISCAL E REMESSA AO 

EXTERIOR: Aspectos Tributários Ligados aos Contratos de Transferência de Tecnologia: Royalties, 

Aspectos Gerais Relacionados ao IR Retido na Fonte para as Remessas. Acordos para Evitar a Dupla 

Tributação da Renda.Limites da Dedutibilidade Fiscal, a Portaria 436/58 e a Lei de Remessa de Lucros 

(Lei no. 4.131/62). Relação Contratual entre matriz-subsidiária. Regime Tributário Atual: Impostos 

Incidentes e Regras de Dedutibilidade Fiscal. Os Impostos Incidentes no Pagamento de Royalties 

(contratos nacionais e internacionais). As Peculiaridades da Incidência da Contribuição de Intervenção 

ao Domínio Econômico (CIDE), ISS, PIS-Importação e COFINS-Importação. 

Professor:  Denis Borges Barbosa 

 

AULA 8 – Data: 23 de outubro de 2014. 

ASPECTOS CONCORRENCIAIS DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA. ATUALIDADES: Os Contratos de Transferência de Tecnologia e a Promoção 

da Concorrência.Oportunidades Não Exclusivas. Exclusividade e Presunção de Risco de 

Monopolização.O Impacto do TRIPS Sobre as Cláusulas Restritivas.O Abuso do Direito e o Direito 

Internacional.Cláusulas Restritivas à Concorrência e os Contratos de Transferência de 

Tecnologia.Recentes Decisões do CADE. 

Professor(a):  A Confirmar 
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AULA 9 – Data: 28 de outubro de 2014 

CONTRATOS NO RAMO DO ENTRETENIMENTO: 

Professor: Cláudio Lins de Vasconcelos 

 

AULA 10 – Data: 30 de outubro de 2014 

DECISÕES JUDICIAIS RELEVANTESEM MATÉRIA DE TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA: Competência do INPI para opinar e interferir em aspectos contratuais. Decisões 

Judiciais importantes.Aspectos Controvertidos das Relações Contratuais. Decisões Judiciais 

Relevantes. 

Professora: Liliane Roriz 

 

AULA 11 – Data: 04 de novembro de 2014 

CONTRATOS ENVOLVENDO DIREITOS AUTORAIS: Contratos de Licença de Direito 

Autoral. Contratos de Cessão de Direito Autoral.Aspectos Relevantes e Cuidados na Elaboração dos 

Contratos. Interpretação Restritiva.Arrecadação. A visão do ECAD. Licença de Uso de Software. 

Divulgação do Código Fonte. Existência ou não de transferência de tecnologia, conforme art. 11 da Lei 

9.609/98. 

Professora: Clarice Escorel 

 

AULA 12 – Data: 06 de novembro de 2014 

DECISÕES JUDICIAIS RELEVANTESEM MATÉRIA DE FRANQUIA: A interpretação 

dos Tribunais sobre a legislação e os contratos de franquia empresarial. 

Professor Convidado: Marcos Velasco  

 

AULA 13 – Data: 11 de novembro de 2014 

AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. A 

VISÃO DO INPI: Procedimentos e Diretrizes de Exame adotados pelo INPI.Comunicados, 

Exigências formuladas durante o exame e Recursos Cabíveis. 

Professora: Lia de Medeiros 

 

AULA 14 – Data: 13 de novembro de 2014 

CONTRATOS ENVOLVENDO CULTIVARES: Contratos de Multiplicação. Licença de 

Cultivares. Remessa de pagamentos. Falta de codificação no BACEN. 

Professora: Cecilia Oswald. 

 

AULA 15 – Data: 18 de novembro de 2014 

OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS ENVOLVENDO DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL. 

Professora: Luciana Bassani 
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AULA 16 – Data: 25 de novembro de 2014 

ESCOLHA DE LEI APLICÁVEL. ELEIÇÃO DE ARBITRAGEM: Lei aplicável e 

foro.Formas alternativas de resolução de disputas. Arbitragem. 

Professor: Joaquim Muniz 

 

AULA 17 – Data: 27 de novembro de 2014 

LEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Conceito de inovação e matrizes constitucionais da lei. 

Modalidades contratuais. Aspectos relevantes dos acordos de parceria com ICTs. Incentivos à 

inovação. Contratos de Tecnologia e licitações.  

Professora: Marcela Trigo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VALOR DA INSCRIÇÃO: (CURSO COMPLETO): 
 
Associados ou Funcionários de Associados da ABAPI................. R$ 1.800,00 
Associados e Funcionários de Associados da ABPI/ASPI..........  R$ 2.140,00 
Não Associados ..........................................................................  R$ 2.520.00 

 
VALOR DA INSCRIÇÃO PARA AULAS AVULSAS (POR AULA): 

 

Associados ou Funcionários de Associados da ABAPI................. R$ 165,00 
Associados e Funcionários de Associados da ABPI/ASPI..........  R$ 195,00 
Não Associados ..........................................................................  R$ 230,00 

 
FORMA DE PAGAMENTO (CURSO COMPLETO): 

 
(     )  Opção 01  -  À vista  com  5% (cinco por cento) de desconto. 
(     )  Opção 02 - 03 Pagamentos – 40% (quarenta por cento) na inscrição e o saldo em 02 
(duas) parcelas iguais que vencerão em 14/10/2014 e 14/11/2014. 

 

INSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO PARA AULAS AVULSAS: 

 

Os interessados em assistir aulas avulsas deverão enviar a ficha de inscrição para a ABAPI 

informando a(s) aula(s) que pretendem se inscrever. A confirmação da Inscrição para aulas 

avulsas dependerá da disponibilidade de vagas e de prévia confirmação pela Secretaria da 

ABAPI. Uma vez confirmada a disponibilidade o candidato será informado e terá o prazo de 

48 horas para realizar o pagamento à vista e em uma única parcela. 

 

O valor da inscrição poderá ser depositado no Banco Santander (0033), agência 3451, 

conta corrente n° 13000550-9 , em nome da ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes 

da Propriedade Industrial (CNPJ 29.508.132/0001-00). O comprovante do depósito deverá 

ser enviado por e-mail para abapi@abapi.org.br ou por fax (21) 2224-5378/5942. 

 

AVALIAÇÃO E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO: 

 
Não haverá avaliação com notas. Receberão o certificado de participação todos os inscritos 
que estiverem presentes a pelo menos 13 (treze) das 17 (dezessete) aulas programadas. 
 

INFORMAÇÕES E  INSCRIÇÕES: 
Maiores informações na secretaria da ABAPI com a Sra. Beatriz Carvalho, tel.: (21) 2224-
5378 ou e-mail: abapi@abapi.org.br 
 

VAGAS LIMITADAS: 
Total de vagas: 45 

mailto:abapi@abapi.org.br
mailto:abapi@abapi.org.br
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CURSO AVANÇADO DE CONTRATOS –2014 
Rio de Janeiro – INÍCIO em 30 / 09 / 2014 

 

FICHA  DE  INSCRIÇÃO: 

Nome:____________________________________________________________________ 

Empresa:__________________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________ Departamento:______________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 

CEP: ___________________ Cidade: _______________________________Estado______ 

Telefone:________________________________    Fax:____________________________ 

E-mail:______________________________________________ 

PROFISSÃO 

(     ) Advogado inscrito na OAB sob Nº____________ 

(     ) Agente da Propriedade Industrial – Cadastrado perante o INPI – Sob Nº_____________ 

(     ) Estudante do_____ ano de Direito da Faculdade________________________________ 

(     ) Outros:_________________________________________________________________ 

 

INSCRIÇÃO REALIZADA COMO 

Associado  da  (   )ABAPI     (    ) ABPI     (    ) ASPI 

Funcionário de Associado da  (    ) ABAPI    (     ) ABPI    (     ) ASPI 

(      ) Não Associado. 

Observação: Em caso de funcionário de associado anexar à ficha de inscrição Carta de 

Declaração desta condição assinada pelo Associado da entidade correspondente. 

 

OPÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO   (CURSO COMPLETO) 

(   ) 1)  À Vista com  5%  de desconto 

(   ) 2)  03 Parcelas – 40% na inscrição, 2ª. Parcela Até 14/10/2014 e 3ª. Parcela até 14/11/2014. 

VALOR TOTAL DA INSCRIÇÃO: R$_________________  

VALOR DAS PARCELAS NO CASO DA OPÇÃO 02:  R$ __________________ 

 

INSCRIÇÃO PARA AULAS AVULSAS: 

Pretendo me inscrever apenas na(s) aula(s) do(s) dia(s) ________________________    

Total e aulas avulsas:________     Valor total da inscrição: R$_________________________ 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os candidatos deverão enviar a ficha de inscrição e o 

comprovante de depósito para a secretaria da ABAPI: email: abapi@abapi.org.br ou para o 

Fax: (21) 2224-5378/5942. Importante: Vagas Limitadas – total 45 vagas. As inscrições 

serão aprovadas por ordem cronológica da data do recebimento pela secretaria da 

ABAPI. 
 

mailto:abapi@abapi.org.br

