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Advocacia-Geral da Uniio [ S Y

Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI

Divisdo de Consultoria
Praga Maui, 7, 13° andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 — Fax.: (21) 2206-3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N® 195/05

Ref.: Processo 52400.001700/05 Em, 14.7.05

EMENTA:. Requerimento reportante a
duas ordens de questdes que dizem com
a regularidade da constituicdo da

~- e e e - Gomissdo de Etica de que trata o Ato
Normativo n° 142/98. Opinido acerca da
" participagdo de membros da ABAPI e de
Procuradores Federais.

Trata-se de requerirhento formulado perante o Sr. Procurador-Chefe Em Exercicio
da Procuradoria Federal — INPI, assinado pelos Procuradores Federais, Beatriz Montéz de
Morais e Erasmo Lopes de Souza.

2. Em sintese, referido requerimento, reporta-se a duas ordens de questdes que
dizem com a regularidade da constitui¢do do colegiado incumbido de dar conseqiiéncia as
normas editadas pelo Cédigo de Conduta Profissional do Agente da Propriedade
Industrial — Ato Normativo n°® 142/98.

o

3. Primeiramente, nos termos da petigdo sob foco, alerta-se para o fato de a
comissdo estruturar-se de maneira mista, isto €, sua composigdo esteve e esta a admitir a
participagdo de ‘membros da Associagdo Brasileira dos Agentes da Propriedade
Industrial’, ao passo que a matéria, eventualmente, submetida ao seu crivo seria ‘de
competéncia exclusiva do 6rgdo ou autoridade’ (art. 13, III, Lei n° 9.784/99).

4. Também, destaque-se a observagdo da fl. 07, consignada nos termos que se
seguem:

‘Ora, a ABAPI por ser uma associagdo que tem entre Seus objetivos...
promover a defesa dos interesses dos associados, bem como prestar, como for
possivel,assisténcia e auxilio de que necessitem (Art. 2° “a”, do Estatuto da ABAPI)
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enquadra-se no conceito de interessada direta ou indireta no desfecho dos procedimentos
instaurados por inobservéncia de deveres impostos no exercicio da profissdo de agente da
propriedade industrial’.

5. Por 6bvio, o trabalho concermente ao colégio tem de ser pautado pelos
principios reguladores da Administragdo Publica, donde, o trabalho que se tem em mira
precisar de operar-se, no nosso sentir, desatrelado da mais minima interferéncia de
particulares ou profissionais associados a um 6rgdo de classe, cuja instituigdo fulcra-se,
mesmo, na defesa dos interesses dos membros da Associa¢do representativa, razdo pela
qual, de plano, opinamos rente aos argumentos expressados pelos requerentes.

6. Em outras palavras: estamos em que se ndo possa comungar, com 0S membros
da ABAPI, o munus publico confiado a entidade, traduzido no dever-poder de fiscalizar
em seu ambito o exercicio da profissdo de agente da propriedade industrial.

7. Nesse passo, consignam os requerentes, cuida-se de ‘func¢do tipica do Estado’
ao qual incumbe ‘o exercicio... do poder disciplinar’, ainda que no orbe da entidade, ou
seja, da moralidade objetiva, que se revela, posmvamente em regras estatuidas buscando

8. Portanto, no particular, pendemos na dire¢do que afasta, para efeito da
formagdo do colegiado, a participagdo de membros de entidades privadas, considerando
as finalidades dissimeis € a gestdo dos interesses em causa, de um lado, o individual a
cargo da administracdo particular, de outro lado o da coletividade sob a responsabilidade
da Administra¢do Pablica.

9. No que tange ao segundo ponto questionado, a saber, o que defende a ndo
integracdo em comissdo de ética de Procuradores Federais, com base na Lei n°® 10.489/02
e do que prescreve o art. 37 da Medida Proviséria n® 2.229-43, cuidadora das ‘atribui¢des
dos titulares do cargo de Procurador Federal’, iremos direto ao art. 10 da Lei n°
10.480/02, transcrito no requerimento em apreciagdo, no qual os requerentes deram
ressalto ao trecho que ora mais de perto interessa. Em textual.

‘A Procuradoria-Geral Federal compete a representacéo judicial e extrajudicial
das autarquias e fundagBes publicas federais as respectivas atividades de consultoria e
assessoramento juridicos...’.

10. De logo, se diga, ndo sintonizamos com a peti¢do no ponto em que afirma ‘...a
participagdo dos procuradores federais, em exercicio na Procuradoria Federal junto ao
INPI, nos processos disciplinares instaurados com base no Ato Normativo n° 142/98
somente encontraria respaldo se fosse realizada depois de encerrada a instrugdo
processual, caso o Presidente do INPI solicitasse a emissdo de parecer sobre tais
processos a Divisdo de Consultoria da Procuradoria (fl. 10).

11. Temos que a consulta e o assessoramento juridico de que fala o art. 10

retrotranscrito ndo reclama o término de instrugdo processual, mas pode e deve ter vez de
modo permanente; basta o encaminhamento ser feito pela autoridade autarquica, seja ela
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o Presidente da Institui¢do, mesmo os Presidentes dos colegiados, ndo s6 dos processos
disciplinares, mas, igualmente, os das competi¢cdes publicas licitatorias, concursos
publicos, etc., em qualquer etapa procedimental, como, também, de modo prévio ao
impulsionamento das diferentes agdes administrativas que se pretenda intentar no ambito
autarquico.

12. Pensar de modo diverso é dar margem e ocasidio a possivel perpetuagdo de
problemas e aspectos que, com certeza, afloram no dia a dia e que precisam de ser
dirimidos no momento mesmo em que surgem, desde que reportem-se, resta claro, a
matéria juridica, pena de mais adiante ji ndo se poder curar o processo naquilo que
remanesceu defeituoso, o mais das vezes tendo de repristina-lo até o ponto de escoimar-
lhe os vicios ou aplicar-lhe a san¢do de nulidade em face de sua instauragdo presentar-se

natimorta.

13. De conseguinte, a consultoria e o assessoramento trazidos a baila ndo ficam
vinculados ao percurso ou a um dado momento processual, mas vai depender,
exclusivamente, da necessidade de elucida¢do das questdes de direito afloradas, ou seja, a
tempo e hora deverdo ser orientados pelos integrantes da Procuradoria Federal — INPI os

que a eles recorrerem.

14. E preciso ter em mente, de par com a afirmagdo ‘os procuradores federais
passaram a ser servidores da Procuradoria-Geral INPI’, a consideragdo de que 0s corpos
juridicos em atividade nas numerosas entidades publicas — ‘que passaram a integrar uma
Unica carreira, a carreira de procurador federal — nem por isso devam ser tidos por corpos
estranhos em tais institui¢des, mas, como servidores piblicos nelas entranhados ombro a
ombro com todos os servidores, estando, pois, inseridos na ordem hierdrquica, o que ndo
quer dizer — e isto serve para todos — que se eximam de pugnar, por todos os meios postos
pelo direito, contra ordens manifestamente abusivas ou que importem em desvio de
fungdo.

15. No vertente caso, divergem, os requerentes, também, de indicagdo... para
participarem da ‘Comissdo de Conduta Profissional de Agente da Propriedade Industrial’.

16. O trabalho do colégio consiste em emitir um arrazoado para que a instincia
decisoria dele se valha ao praticar o juizo de valoragéo que lhe compete.

17. A sua vez, incumbe & comissdo de ética verificar em primeira e ultima anlise,
se ocorre discorddncia entre a conduta dos agentes € as normas postas pelo Direito, de
que faz parte o Cédigo de Conduta promulgado pelo Ato Normativo n°® 142/98.

18. Se se vai ao referido Codigo anota-se a ‘relagdo dos deveres dos Agentes da
Propriedade Industrial’, ‘regras de relacionamento com os clientes’, a parte que trata do
‘sigilo profissional’, da ‘publicidade’, do ‘dever de urbanidade’, ‘penalidades’, anuidades
e da restauragdo’, com remate titulado por ‘disposigdes gerais e transitorias’.

19. Tdo-somente nessas disposi¢des finais é que, ao palio do item 23, de modo, se
diga, genérico, ha referéncia as eventuais contendas, ao direito de ampla defesa,
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intimacdes via correio com aviso de recebimento e ao capitulo das apenagdes, em
paragrafo unico do supracitado item.

20. No nosso modo de ver tais e tantas questdes encontram-se tratadas de maneira
lacOnica e que tais e tantos pontos precisariam de ser desdobrados, 4 exemplo do que se
estampa na propria ‘Lei das Licitagdes Publicas Federais’ e da ‘Lei dos Processos
Federais’, porque como leciona o magistral e saudoso professor Hely Lopes Meirelles ‘o
objetivo imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser observada pela
Administragdo e pelos administrados. Esses atos expressam em minucia o mandamento
abstrato da Lei’. (grifos nossos)

21. Nesta altura, cabe indagar, de vez que trata-se de ato de cunho tipicamente
administrativo, qual o mandamento abstrato da lei que estd a explicitar, matéria que ja
deveria dele constar na oportunidade de sua edic8o, por seu fundamento.

{

22. Por esse s6 fato, solicitamos sejam instruidos estes autos com o Ato
Normativo INPI n° 141/98, referido no preAmbulo do Ato Normativo n° 142/98.

23 Pelos argumentos apresentados, acreditamos que os técnicos em direito ao
participarem da presente comissdo, de plano, deverdo questionar tais pontos e outros que
possam ter passado despercebldos nesta apreciagdo, tudo levando a crer na necessidade
de se abrir a discussdo tendo por. objeto ndo s6 o conteiido de ato que explicite o
procedimento disciplinar que vise avaliar a conduta dos agentes da propriedade industrial
no ambito da autarquia, bem assim no que pertme a sustentacao legal do proprio ato
interno. : :

24. Por derradeiro, entendemos, possam 0s requerentes atender & designagao,
desde que suas intervengGes se conservem, absolutamente, na algada da 4rea juridica, em
forma de assessoria continua e permanente aos demais membros do colégio, sobretudo, a
autoridade incumbida da decisdo final dos feitos levados 4 sua presenga.

25. De qualquer maneira, no que toca a visada juridica, de ji submetemos a
apreciagdo as questdes suscitadas, nestas notagdes, a partir do item 20.

A considerag@o superior.

Lo L) T %%(
Eduardo Aftonio Seg w ern '
Procurador Fedaral
Mat, SIAPE - 0449464
OAB/RJ - 36325
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Divisido de Consultoria

Ref: Processo/INPI/n°® 1700/2005. Em 18.07.2005.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DI—CONS/N0 195/2005

~ Consoante determmag:ao verbal do Senhor Procurador—Chefe em
Exercicio, que ora se encontra em gozo de férias, com o intuito de evitar

" maiores retardos no funcionamento regular da Comissdo de Conduta

Profissional de Agentes da Propriedade Industrial, dé-se ciéncia imediata €
por escrito aos requerentes, os procuradores federais Beatriz Montez de
Moraes e Erasmo Lopes de Souza, do pronunciamento vertido na referida
Nota, que encerra a disposi¢do conclusiva desta Procuradoria Juridica sobre o
mérito do requerimento por eles demandado.

ALY CASTRO RODRIGUES
Che e da DICONS Substituta
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Procuradoria

J‘Z“icﬁica

Advocacia-Geral da Unido . ‘ Bubrica

Procuradoria-Geral Federal
“Procuradoria Federal-INPI

: » Divisiio de Consultoria
Praca Maud, 7, 13° andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 — Fax.: (21) 22063206

} - PEDIDO DE RECONSIDERACAO

Ao Senhor Procurador-chefe em exercicio da Procuradoria Federal junto ao .
INPI.

Beatriz Montez de Moraes e Erasmo Lopes de Souza, procuradores

federais lotados nesta Procuradoria Federal, com fulcro no disposto nos

@ artigos 106 e 108 da Lei n°. 8.1 12/90, vimos interpor pedido de
reconsideracéo parcial da decisdo proferida em face do requerimento de fls.

02-12, pelos fundamentos abaixo expostos.

Diante dos termos do requerimento apresentado pelos subscritores
do pedido de reconsideragfo, a Chefia da Consultoria, cumprindo ordem
verbal do Sr. Procurador-Chefe, manifestou-se pela procedéncia parcial do
requerimento, nos termos do parecer proferido pela Divisdo de Consultoria,

no qual se considerou ilegal a participacdo da ABAPI na Comissdo de

Conduta Profissional dos Agentes da Propriedade Industrial, mas
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considerou legal a participacdo dos requerentes na supracitada Comiss3o,
sob o fundamento de que os procuradores federais indicados estariam

prestando assessoramento juridico permanente a Comisséo.

Inicialmente, cumpre trazer a baila que a propria legalidade da
fungdo de agente da propriedade industrial foi objeto de questionamento
por parte desta Procuradoria Federal, uma vez que a legisla¢do posterior ao
Decreto-lei n° 8.933/46 teria extinguindo tal fungdo, permitindo que todos
pudessem postular junto ao INPI. Sendo que a atual Lei da Propriedade

Industrial nfo faz qualquer menc¢do a fun¢do de agente da propriedade

: industrial, em verdade permite que os proprios interessados, seus
- procuradores e-advogados possam postular- junto ‘a0 INPI. Assim, faz-se
necessario que a propria existéncia juridica da fungdo de agente da
- propriedade industrial seja objeto de novo exame pela Procuradoria Federal
— INPI, tendo em vista mesmo que a Constitui¢do Federal de 1988, no seu
Cart, 5°, inciso XIII, dispor que “é livre o exercicio de qualquer trabalho,

-oficio ou profissdo, atendidas as qualificagbes profissionais que a lei

Ultrapassando-se tal questdo, considerando-se que o Decreto-lei n°.
8.933/46 ainda estaria vigorando e teria sido recepcionado pela nova ordem
6nstitucional vigente, deve-se ter em mira que o‘ art. 5°, inciso II, da CF/88
dispde que ninguém sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
endo em virtude de lei. Cotejando tal norma com a prevista no inciso XIII,
ambém do art. 5° da CF/88, denota-se que somente a lei poderia prever

estrigdes ao exercicio da atividade de agente da propriedade industrial,
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impondo deveres, normas de conduta, prevendo penalidades pelo
descumprimento desses deveres, dessas normas de conduta. Somente a lei,
enfim, poderia conferif a determinada entidade publica a competéncia para
fiscalizar o éxercicio dessa profissdo, o cumprimento dos devéres impostos
e a aplicagdo das penalidades previstas. Normas inferiores, mormente
normas internas do INPI, ndo poderiam criar direitos, deveres e obriga¢des
para aqueles que atuam como agentes da propriedade industrial, nem
cominar penalidades, pois conforme leciona o renomado doutrinador Celso

Antonio Bandeira de Mello:

“O Texto Constitucioﬁdi I;igasileifo, em
- seu art. 5° II, expressamente . estatui. que:. .. .

“Ninguém serd obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa sendo em virtude de lei”.

Note-se que o preceptivo ndo diz
“decreio “regulamento " “portaria’,
“resolugdo” ou quejandos. Exige lei para que o
Poder Publico possa impor ObrigagSes aos
administrados. E que a Constituigﬁov brasileira,
seguindo tradigdo ja anmtiga, firmada por suas
antecedentes republicanas, ndo quis tolerar que
o Executivo, valendo-se de regulamento, pudesse,

por- si mesmo, interferir com a liberdade ou a

propriedade das pessoas.”

(.).




SERVICO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADORIA-GERAL

“Em suma: é livre de qualquer duvida ou
entreduvida que, entre nés, por forga dos art. 5°,
II, 84, IV, e 37 da Constituigdo, so por lei se
regula liberdade e propriedade; so pof lei se
impbem obrigagdes de fazer ou néio fazer. Vale
dizer: restrigdo alguma & liberdade ou a
propriedade pode ser imposta se ndo estiver
previameﬁte delineada, configurada e
estabelecida em alguma lei, e so para cumprir

dispositivos legais é que o Executivo pode

: . 1
expedir decretos e regulamentos.”

No caso em foco, cumpre colacionar todos os artigos do Decreto-lei

n°. 8.933/46 que fazem mencdo ao agente da propriedade industrial:

“Art 3° SO poderdo exercer quaisquer
atos perante o Departamento: :

I — os proprios interessados,
pessoalmente;

Il — os agentes Propriedade Industrial;

III — o0 advogados legalmente habilitados.

Art. 4° A autorizag¢do para, o desempenho -
da fungdo de Agente da Propriedade industrial
serd concedida pelo Ministro do Trabalho,
Industria e Comércio. depois de prestados, pelos
interessadas, provas de habilitag¢do.

" Curso de Direito Administrativo, pag. 316-7.
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§ 1° As instrugbes reguladoras das provas
referidas  nmeste artigo, serdo  baixadas
anualmente pelo Diretor Geral do Departamento.

§ 2°8do aptos para requerer a inscricdo,
com o objetivo de que trata éste artigo, os
brasileiros, maiores de 21 anos, que se
encontrarem em plano gézo de seus direitos civis
e politicos, provados éses requisitos, tem assim a
idoneidade  moral  mediante  documentos
auténticos.

Art 5° No ato de inscrigdo, que serd
aberta pelo prazo de dois meses e anunciara no -
Diario Oficial, o candidato para a taxa de cem

cruzeiros (Cr$7100,00), em estampilhas apostas
ao requerimento.

7 Pardgrafo unico. Expirado este prazo O
Diretor Geral do Departamento submetera ao
Ministragdo de Estados trés funciondrios

examinardo os candidatos.

Art. 6° Nenhum Agente poderd execer
quaisquer atos sem haver depositado no Tesouro
Nacional, em garantia de suas responsabilidades,
a quantia de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), !
em dinheiro ou apdlices da Divida Publica 5
Federal.

Art. 7° A restituicGo dessa fianca serd
autorizada somente pelo Ministro, trés meses
apos a definitiva, cessagdo das funcdes de
Agente, devendo ser publicado, no curso désse
prazo, edital no Didrio Oficial, convidando os
interessados a apresentar ao Departamento
quaisquer reclamagdes que possam atingir seu
valor.

:
b
i
i

3

Art. 8°: Como Agente poderd: inscrever
uma entidade com personalidade Juridica e, nesse
caso, o0s respectivos componentes deverdo
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possuir a qualidade prevista nos incisos Il e 11
do art. 3° déste decreto-lei.

Pardgrafo tnico. Para o efeito dessa
inscrigdo, serdo apresentados ao Departamento
os respectivos contratos sociais estatutos ou
outros documentos da constituigdo da entidade
requerente mediante o pagamento da taxa de cem
cruzeiros (Cr$ 100,00), em estampilhas opostas
no requerimento da matricula.

@3 ' Art. 9° O Agente poderd sob sua

S responsabilidade indicar até dois prepostos para
auxiliarem os seus trabalhos, de acérdo com as
instrugoes que forem expedidas.

Art. 10° Os Agentes da Propriedade
Industrial, sob pena de aplicagdo das disposigdes
‘do artigo “seguinte, ‘sdo obrigados a guardar
sigilo dos atos do Departamento, de que tiverem
conhecimento pelo manuseio dos processos, antes
que sejam dados publicidade.

Art. 11 Ao Diretor Geral do

Departamento é facultado censurar ou advertir

ﬁ disciplinamente qualquer Agente, suspendé-lo do

@ exercicio das atribuigdes, até o prazo de 90 dias,
e cancelar-lhe a matricula.

§ 1° Da pena de suspensdo cabe recurso,
interposto pelo interessado para o Ministro dei
Estado, dentro do prazo de 30 dias, contado da
data da publicagdo do despacho no Didrio
Oficial.

2° Da decisdo que cancelar a matricula, |
de qualquer Agente, recorrerd o Diretor Geral,
"ex-officio”, na proprio despacho, para o
Ministro de Estado.

Art. 12 O Departamento farda publicar,
anualmente, nos primeiros dias; de janeiro, a
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relagdo dos Agentes matriculados e respetivos
enderegos.

Examinando-se os artigos acima transcritos, infere-se que, depois

* de regulamente inscrito, encontrando-se apto a exercer 0s atos perante o

extinto Departamento, o unico dever imposto ao agente da propriedade
industrial foi o previsto no art. 10: guardar sigilo dos atos do
Departamento, de que tiverem conhecimento pelo manuseio dos processos,
antes que sejam dados publicidade. Sendo que as penalidades previstas no

art. 11 do Decreto-lei n°. 8.933/46 somente seriam aplicadas no caso de

-descumprimento—do—dever-previsto-no - art:- 10, conforme se confere da

leitura conjunta dos dois dispositivos.

O Decreto-lei n° 8.933/46 ndo instituiu um “codigo de conduta”
para os agentes da propriedade industrial, ndo elencou um rol de deveres
cujo descumprimento implicaria a abertura de processo disciplinar e a
aplicagdo de penalidades. Assim, partindo-se da premissa que nem mesmo
o Presidente da Republica, no exercicio do poder regulamentar, poderia,
mediante a expedicdo de decreto, impor deveres e prever direitos que ja ndo
estivessem contidos na norma objeto de regulamentagdo, infere-se,
portanto, que atos normativos inferiores - resolugdes, portarias — néo
poderiam ir além do contido na norma objeto de regulamentagdo, inovando
a ordem juridica, impondo deveres € criando direitos, prevendo a aplica¢éo
de penalidades pelo descumprimento desses deveres. Esta é mais uma ligdo

do renomado doutrinador Celso Antonio Bandeira Mello:

- 715
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“Assim, toda dependéncia e subordinagdo

do regulamento a lei, bem como, bem como os

limites em que se hd de conter, -manifestam-se
revigoradamente no caso de instrugoes,
portarias, resolugbes, regimentos ou normas
quejandas. Desatendé-los implica
inconstitucionalidade. A regra geral contida no
art. 68 da Carta Magna, da qual é procedente
inferir vedagdo a delega¢do ostensiva ou

a’zsfar;:ada de poderes legzslatzvos ao Executzvo

incide e com maior evzdencza quando a

delegagdo se faz em prol de entidades ou orgdos.. . -

administrativos sediados em posi¢do juridica

inferior a do Presidente e que se vdo manifestar,

portanto, mediante atos de qualifica¢do menor.
Se o regulanéento ndo pode criar direitos
ou restricbes d liberdade, propriedade e
atividades dos individuos que ja ndo estejam
estabelecidos e restringidos na lei, menos ainda
poderdo  fazé-lo instrugdes, portarias ou
resolugbes. Se o regulamento ndo pode ser
instrumento para regular matéria que, por ser
legislativa, é insuscetivel de delegagdo, menos
ainda poderdo fazé-lo atos de estirpe inferibr,

instrugdes, portarias ou resolugdes. Se o Chefe

do Poder Executivo ndo pode assenhorear-se de

Procuraderig
Jutigies
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fungdes legislativas nem recebé-las para isso por
complacéncia irregular do Poder Legislativo,
menos ainda poderdo outros orgdos ou entidades

. . ~ . . . 2
da Administra¢do direta ou indireta.”

Vé-se, assim, que o Ato Normativo INPI n° 142/98, o

_ autoproclamado Cédigo de Conduta Profissional dos Agentes da
@ Propriedade Industrial, fere o ordenamento juridico vigente ao impor
normas de conduta para aqueles que se inscrevem como agentes da

propriedade, prevendo a aplica¢dio de penalidades, inclusive a cassagéo da

matricula.

Em face da constatagdo de que o procedimento de fiscalizacdo da

funcdo de agente da propriedade industrial pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial encontra—sé eivado de ilegalidédes, postulam mais
uma vez os requerentes que a Procuradoria Federal — INPI adote as
@ providéncias necessdrias para a regularizagdo desse procedimento,
desobrigando os requerentes de participar da referida Comissio, uma vez
que o descumprimento do devido proCesso legal no procedimento de
fiscalizagdo da atividade de agente da propriedade industrial os coloca, em

verdade, na fun¢éo de carrascos.

Neste passo, mesmo que os argumentos acima levantados sejam
superados, deve-se notar que, ao contrario do que se concluiu no parecer

que fundamentou o indeferimento parcial do pedido, a participagdo dos

? Curso de Direito Administrativo, p. 337-38.
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requerentes como membros da Comissdo de Conduta Profissional dos

Agentes da Propriedade Industrial configura desvio de fung3o.

Com efeito, deve-se ter em vista que segundo o art. 21 do Ato
Normativo INPI n°. 142/98 a Comissdo Mista seria constituida por
membros da ABAPI e por servidores do INPI. Ora, os requerentes,‘
ocupantes do cargo de procurador federal, ndo séo servidores do INPI, mas
sim da Procuradoria-Geral Federal, 6rgdo da administragdo direta,

vinculado a Advocacia-Geral da Unido, conforme se confere do disposto na

Medida Provisoria n°. 2.229-43 e da Lei n°. 10.489/02.

‘Quanto ao argumento- de que os procuradores federais lotados na
Procuradoria Federal — INPI estariam submetidos hierarquicamente ao
dirigente da autarquia, devendo, assim, tdo-somente obedecer aos termos
da Portaria INPI n°182/05, deve-se ter em vista que a inexisténcia de
hierarquia entre os procuradores fedéraisr e os dirigentes da autarquia é a
conseqiiéncia juridica 6bvia do fato das Procuradorias Federais junto as
autarquias e fundagdes fazerem parte da Procuradoria-Geral Federal, 6rgdo

da administragdo direta, vinculada 4 Advocacia-Geral da Unigo.

A auséncia de hierarquia entre os orgos juridicos e as autarquias e
fundagdes é demonstrada pela propria Advocacia-Geral da Unido,

conforme se pode conferir abaixo:

“A  criagdo da Procuradoria-Geral

Federal retirou da subordinagdo dos dirigentes
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de = autarquias e  fundag¢bes  decisoes
importantissimas de representagdo judicial da
? Unido, bem como de consultoria e
" _ assessoramento juridicos, atividades que devem
ser orientadas pelo Advogado-Geral da Unido. A
Constituicdo ndo distinguiu a Administragdo
direta da indireta quanto a defesa do patrimonio

publico federal, apenas admitiu que a AGU

pudesse fazer a representagdo judicial e

extrajudicial através de orgdos a ela vinculados.

A unmica  entidade . autarquica federal cuja

Procuradoria-Geral ndo foi absorvida pela

Procuradoria-Geral Federal é o Banco Central

do Brasil e, da mesma forma, os Procuradores do
= - Banco Central também ndo integram a Carreira
; @ de Procurador Federal, embora constantemente

. . N 03
reivindiquem essa integrag¢do.”

Ademais, 4 Comissdo Mista ndo cumpre apenas o dever de emitir
parecer sobre 0s casos, mas sim “proceder a andlise e instrucio das
dentincias apresentadas a este Instituto, acerca de conduta profissional
imprdpria de Agentes da Propriedade Industrial devidamente cadastrados,

a fim de subsidiar a decisdo do Presidente do INPI” (Portaria INPI n°.

182/05). Conforme se percebe, as atribui¢des da supracitada Comissdo vao

*In: https://redeagu.agu.gov.br/unidadesagu/pgf/historico_pgf.asp
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além da emissdo de parecer. Em verdade, a Comissdo Mista é o orgao

responsavel pela fiscalizacio da atividade de agente da propriedade

industrial, cabendo atuar desde o recebimento das deniincias até o

envio do processo para o Presidente do INPI.

Em sendo assim, verifica-se que a participagdo dos requerentes néo
se consubstancia em assessoramento juridico permanente, pois nas
6& atribuicdes impostas aos membros da referida Comissdo encontram-se néo
apenas o de emitir parecer, mas também de instruir os processos, recebendo

as dentncias, notificando os denunciados etc... Portanto, a participagdo dos

requerentes na Comissdo de Conduta Profissional dos Agentes da
- Propriedade Industrial implica realmente em desvio de fung@o, na medida
em que descumpre o disposto no art. 21 do Ato Normativo n°. 142/98, pois
os requerentes sdo servidores da Procuradoria-Geral Federal e ndo do INPI,
e viola o art. 37 da Medida Provisdria 2.229-43, uma vez que aos membros
» da Comissdo de Conduta é conferido o dever de fiscalizar o exercicio da
R @ atividade de agente da propriedade industrial e ndo apenas o de’ emitir

parecer, fornecendo assessoria juridica:

“Art. 37. Sdo atribui¢des dos titulares do
cargo de Procurador Federal:

I-a representagdo  judicial e
extrajudicial da Unido, quanto as suas atividades
descentralizadas a cargo de autarquias e
fundages publicas, bem como a representa¢do

Jjudicial e extrajudicial dessas entidades,
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Il - as atividades de consultoria e
assessoramento juridicos a Unido, em suas
referidas atividades descentralizadas, assim
como as autarquias e as fundagoes federais;

1l - a apuragdo da liquidez e certeza dos
créditos, de qualquer natureza, inerentes as suas
atividades, inscrevendo-os em divida ativa, para
fins de cobranga amigavel ou judicial; e

1V - a atividade de assistir a autoridade

assessorada no controle interno da legalidade

dos atos a serem por ela praticados ou ja

| efetivddos. v

Note-se ‘que 0s postulantes nﬁo. negam que a atuacdo da
Procuradoria Federal junto a autarquia enseja a colaboragdo com essa
entidade, verificando a legalidade de seus procedimentos e oferecendo
subsidios juridicos para o seu atuar. Entretanto, a colaboragdo devera se dar
obviamente nos limites da lei. No caso, as atribui¢des dos procuradores
federais estio sobejamente expostas na norma acima transcrita, ndo
cabendo, sob o argumento de colaborar com a autarquia, impor aos
procuradores federais atribui¢es que sdo de competéncia dos servidores do

da entidade.

O fato da Comissdo de Conduta ter sob sua responsabilidade a

realizagdo de processos administrativos de cunho disciplinar também nfo

justificaria que procuradores federais participassem necessariamente da
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Comissdo, pois toda a atividade administrativa, em face mesmo do
principio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), realiza-se por meio de
procedimentos administrativos, encontra a sua disciplina exposta em

normas. Portanto, se a participagdo de procuradores federais na Comissdo

de Conduta se mostra imprescindivel, por se tratar de procedimento
- disciplinar, seria obrigatorio também a participagdo de procuradores
federais durante todos os procedimentos instaurados na autarquia, inclusive

@‘ "nos de concessdo de patente e de registro de marca! Note-se que o INPI

conta com um grande numero de servidores expertos na realizagdo de’

~_processos disciplinares, haja vista os incontaveis processos administrativos

disciplinares instaurados na autarquia. Ademais, se a participagdo de

- procuradores federais na Comissdo de Conduta Profissional dos Agentes da

Propried'ade Industrial seria imprescindivel, a implantagdo completa da

Procuradoria Regional Federal, com a mudanga dos procuradores para

aquele 6rgdo implicaria na extingdo da referida Comissao.

Além do que, acaso a participagdo de procuradores federais na
Comissdo de Conduta Profissional de Agentes da Propriedade Industrial se
configurasse em assessoramehto juridico permanente, OS Pprocessos
deveriam ser encaminhados para exame a Diviséo de Consultoria Juridica,
ndo se justificando que somente dois procuradores, no rol de mais de 20
profissionais lotados nesta Procuradoria Federal — INPI, fiquem
responsiveis pela emissdo de pareceres em tais processos, em
descumprimento a divisdo de fungdes existente na. estrutura da

Procuradoria Federal — INPI.
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Note-se, enfim, que o denominado “assessoramento juridico

permanente” implica, em verdade, na usurpagdo de competéncia exclusiva

da Chefia da Procuradoria Federal — INPI, na medida em que os pareceres

emitidos junto a Comissdo de Conduta Profissional dos Agentes da
Propriedade Industrial nfo s3o submetidos ao crivo da Chefia da

Procuradoria, pois seriam encaminhados diretamente ao Presidente do

INPI.

A vista de todo o exposto, pugnam os postulantes pela reforma da

decisdio proferida no exame do requerimento de fls. 02-12, considerando

sem efeito a indicagdo dos requerentes para participar da Comissdo de

Co_nduta Profissional dos Agentes da Propriedade Industrial. Pedem ainda

que o Sr. Procurador-chefe adote as providéncias necessérias junto a
Presidéncia do INPI para afastar as ilegalidades presentes no procedimento

de fiscaliza¢do da conduta dos agentes da propriedade industrial.

Nestes termos,

Pedem deferimento.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2005.

| iz, Tl 1 prged
EATR@E MONTEZ DE MORAES

Procuradora Federal
Mat. SIAPE

ézfgﬂe/ff)PEé }{E%&ZA

Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086
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ATO NORMATIVO N© 142
MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDENCIA

25/08/98

ATONORMATIVO
N¢ 142/98 . : J

Assunto: Promulga o Cédigo de Conduta Profissional do Agente
da Propriedade Industrial.

O Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI, no uso de suas atribuigBes legais, e de acordo com o
estabelecido no paragrafo unico do item 5 do Ato Normativo INPI n©

141/98.
RESOLVE:

Promulgar o Cédigo de Conduta Profissional do Agente da
Propriedade Industrial, nos termos seguintes:

DISPOSICOES GERAIS

1. O exercicio da profissdo de Agente da Propriedade Industrial exige
conduta compativel com os preceitos deste Cadigo, e com os
preceitos e principios da boa e leal concorréncia, além dos demais
principios da moral individual, coletiva e profissional.

Paragrafo Unico: O titulo de Agente da Propriedade Industrial é de
utilizacdo exclusiva dos profissionais habilitados perante o INPI, nos
termos do Ato Normativo n9 141/98.

2. S30 deveres do Agente da Propriedade Industrial:
1. preservar, em sua conduta, a honra e a dignidade da profisséo;

11. atuar com independéncia, honestidade, decoro, veracidade,
lealdade, dignidade e boa fé;

Ihftp:7/Www.inpi.gov.br/legislacaojatos_notmativos/ato - 14298 litm?tran” 16/08/2005
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aperfeicoamento profissional;

1V. contribuir para o aprimoramento das instituigBes, do Direltq
leis; '

V. aconselhar o cliente a ndo ingressar com requerimentos ou adotar
medidas sabidamente inviaveis ou ilegais;

e T ‘ VI. abster-se de:
a. utilizar de influéncia indevida, em seu beneficio ou do cliente;

b. entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono
constituido, sem o assentimento deste;

c. enviar correspondéncia ou contactar titular com relagdo a um
processo especifico, publicado na Revista da Propriedade Industrial
com indicagdo de outro procurador, salvo com o consentimento
expresso do interessado.

3. O Agente da Propriedade Industrial pode recusar patrocinio

B . quando se considere impedido ou suspeito ou divirja da orientagdo
R técnica a ser aplicada ao caso concreto gquando indispensavel ao
e melhor resultado para o interessado.

y _ 4. E defeso amdml\"éeﬁféddé ﬁde?iedéde Industrial expor os fatos junto
B ' ao INPI, a clientes ou a terceiros falseando deliberadamente a
i - v verdade.

DAS RELACOES COM OS CLIENTES

5. O Agente da Propriedade Industrial deve informar o cliente, de
forma clara e inequivoca, quanto a eventuais riscos da sua
pretensdo, e das conseqiiéncias que poderdo advir.

6. Agente da Propriedade Industrial ndo deve deixar ao abandono ou
o A ao desamparo os feitos, sem motivo justo.

@ 7. O Agente da Propriedade Industrial pode rescindir o mandato
unilateralmente, revelando ou ndo o motivo a sua conveniéncia,
remanescendo responsavel pelos interesses do mandante sob seus
cuidados pelo prazo de 10 (dez) dias contados da notificagdo ao
mandante.

8. Em caso de revogacdo, da procuracio e quitados seus honorarios,
o Agente da Propriedade Industrial devera restituir ao cliente ou a
gquem este indicar, todos os documentos relativos aos processos de
seu interesse, inclusive copias das peticles e atos apresentados ao
INPI, das guias de recolhimento das taxas federais e dos respectivos
certificados retidos, desde que estes mesmos documentos nao
tenham sido anteriormente fornecidos.

Paragrafo Unico: O Agente da Propriedade Industrial devera prestar
contas ao cliente caso disponha de numerario deste em seu poder.

mesma sociedade profissional de Agentes da Propriedade Industrial,
ou reunidos em carater permanente para cooperacdo reciproca, ndo |
devem representar junto ao INPI, em um processo especifico,

9. O Agente da Propriedade Industrial ou os agentes integrantes da
| simultaneamente, clientes em conflito de interesse. |
|
|
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10. O Agente da Propriedade Industrial, ao postular em nome de

terceiros, contra ex-clientes ou ex-empregados, ju d&s&m
resguardar o segredo profissional e as informagoes résd?vadasm,,;a
privilegiadas que the tenham sido confiadas. ‘

11. O Agente da Propriedade Industrial deve abste
causa contraria a ética, a moral ou a validade de g
tenha colaborado, orientado ou conhecido em cong ulta’ da mg%pa
forma, deve declinar seu impedimento ético quandgtentra-side——:
convidado pela outra parte, se esta the houver revelado segredos ou
obtido seu parecer.

DO SIGILO PROFISSIONAL

i 12. O sigilo profissional é inerente a profissdo, impondo-se o seu
' respeito, mesmo apés a rescisdo do mandato, salvo grave ameaga ao
direito a vida, a honra, ou quando o Agente da Propriedade Industrial
se veja afrontado pelo préprio cliente e, em defesa prépria, tenha
que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa.

Q , 13. O Agente da Propriedade Industrial deve guardar sigilo sobre o
que saiba em razdo de seu oficio, cabendo-lhe recusar-se a depor
como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar,
ou sabre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido
agente da propriedade industrial, mesmo gque autorizado ou solicitado
pelo constituinte.

14. As mformagoes confidenciais reveladas ao agente da propriedade
industrial pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da necessidade
da defesa, desde que autorizado aquele pelo constituinte.

Paragrafo Unico: Presumem-se confidenciais as comunicagdes
epistolares entre agentes da propriedade industrial e seus clientes, as
quais nao podem ser reveladas a terceiros.

DA PUBLICIDADE

. 15. O Agente da Propriedade Industrial pode anunciar os seus
ﬁ servigos profissionais, individual ou coletivamente, com discri¢do e
@ ' moderacao.

e DO DEVER DE URBANIDADE

16. Deve o Agente da Propriedade Industrial tratar o pablico, os
colegas, as autoridades e os funcionarios do INPI com respeito,
discrigdo e independéncia, exigindo igual tratamento e zelando pelas
prerrogativas a que tem direito.

17. Impde-se ao Agente da Propriedade Industrial thaneza, emprego
de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execugao
dos servigos. : _ |

18. O Agente da Propriedade Industrial, deve comportar-se com zelo,
empenhando-se para que o cliente se sinta amparado e tenha a
expectativa de regular desenvolvimento de seus processos junto ao
INPI.

19, A falta ou inexisténcia, neste Cddigo, de definicdo ou orientacédo
sobre questdo de ética profissional, que seja relevante para o
exercicio da profissdo de Agente da Propriedade Industrial ou dele
advenha, enseja consulta e manifestacdo da Comiss3o de Etica e

http://www.inpi.gov.br/legislacao/atod normafivos/ato” 142798 hitm2tran =~ 16/08/2005
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responsavel para o dispositivo violado, sem prejw’—,o da mstau /

do competente procedimento para apuragdo das infragbes.e. %tha,gao /
das penalidades cominadas.. S Ay

DAS PENALIDADES

21. Nos termos do Decreto-Lei n® 8.933. de 26/01/46, estdo
previstas as penalidades de adverténcia, suspensdo e cancelamento
da habilitacdo, e deverdo ser julgadas pelo Presidente do INPI, de
acordo com a gravidade da falta cometida, mediante prévio parecer
da Comissdo Mista INPI/ABAPI.

DAS ANUIDADES E DA RESTAURACAO

22. O pagamento da anuidade, relativa a matricula de Agente da
Propriedade Industrial, serd devida até o dia 31 de margo de cada
ano.

A anuidade devera ser paga pelo valor constante de Portaria do
Exmo. Sr. Ministro da Industria, do Comércio e do Turismo, em vigor
o na data do pagamento.

: A comprovacdo do pagamento da anuidade devera ser feita até o dia
£ - : 30 de abril de cada ano, mediante apresentacdo, através do
formulério, Reguerimento de Cadastramento de Agentes da
Propriedade Industrial (campo 2.9), acompanhada da 12 via da Guia
de Retribuigdo.

A falta de pagamento da anuidade ou de sua comprovagdo,
acarretard o cancelamento da matricula de Agente da Propriedade

Industrial.

Publicada a notificacdo de cancelamento da matricula de Agente da
Propriedade Industrial, o requerente podera, a qualquer tempo,
requerer a restauragdo do cadastramento, mediante o pagamento da
Guia de Retribuic8o, no valor vigente, da(s) anuidade(s) atrasada(s),
acrescido da taxa de restauracdo, cujo valor corresponderd & metade
do total do valor da(s) taxa(s) de anuidade(s) atrasada(s).

DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS

23. O INPI deve oferecer os meios e suporte imprescindiveis para o
funcionamento, desenvolvimento e julgamento das representagdes
apresentadas contra os Agentes da Propriedade Industrial, observado
o direito de ampla defesa.

Paragrafo Primeiro: Os procedimentos e julgamentos das
representagdes correrdo sob sigilo, e as partes serdo mtlmas via
correio com aviso de recebimento.

Paragrafo Segundo: As decisdes finais de suspensdo ou cancelamento
de habilitacdo serdo publicadas na Revista da Propriedade Industrial.

24. Os Agentes deverdo sempre indicar nos formularios e
requerimentos apresentados ac INPI seu nimero de matricula.
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fﬁ‘ ' 25. Este Codigo entra em vigor, em todo o territério nacional, na data

) : de sua publicacdo, cabendo ao INPI promover a sua ampla

divulgacgdo, inclusive na Revista da Propriedade Industrlal revogadas
as disposigdes em contrario.

JORGE MACHADO
Presidente
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Praca Maua, 7, 13° andar-Centro-Rio de J aneiro- CEP 20.081-240
" Tel.: (21) 21393207 — Fax.: (21) 21393206
¥ A procuradoria@inp1.gov-bf

Processo n° 52400.001700/05 Em 26/10/2005

Trata-se de pedido de reconsideragio do  entendimento firmado na
Nota/INPI/PROC/DICONS/n° 195/2005, constante de fls. 15/19, trazido pelos interessados,

- procuradores federais, Beatriz Montez de Moraes e Erasmo Lopes de Souza.

~ " "Vistos a presente i‘rrstrucﬁo-*processual»,~veriﬁcoA,q.ue o entendimento langado na
..referida Nota, uma vez acatado e efetivamente cumprido, produzira repercuésées na forma
“de Gomposigdo e atuagdo da Comissao de Etica e Disciplina dos Agentes da Propriedade

Industrial instituida pela Portaria INPI n° 182/05.

Por tais motivos, entendo que, inicialmente, deve o presente processo ser submetido
aquele orgdo para conhecimento dos termos da referida Nota, com a observagio de que
estou inclinado a submeter o assunto 4 Consultoria Juridica do Ministério do
Desenvolvimento, Indéstria e Comércio Exterior, porquanto a analise da questdo posta,

passa pela discussdo da inteligéncia da Portaria Ministerial n° 32 do entdo ministro da

Indtstria, Comércio e do Turismo.

Nesse passo, ao encaminhar o presente processo 4 Comissio de Etica, o fago
também com a recomendagdo para que avalie sobre a pertinéncia da suspensdo dos
trabalhos até que se tenha uma decisdo definitiva em sede administrativa, uma vez que, s¢
por um lado, a participagdo dos procuradores federais ¢ cabivel, o mesmo ndo se pode dizer
em relagio & Associagdo dos Agentes da Propriedade Industrial — ABAPI, nos termos da

Nota/INPI/PROC/DICONS/n°® 195/2005.
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Praga Maug, 7, 13°

A Comisséo de Etica e

Apds, retornem 0S presentes auto

reconsideragao.

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI

andar-Centro-Rio de J aneiro-'

Tel.: (21) 21393207 — Fax.: (21) 21393206

procuradoria@inpi.gov-bf

Disciplina dos Agentes da Propriedade Industrial.

Py

N Mauro Sodré Mala :
Procurador Chefe em exercicio

Pfcwmﬁwa
' iridica
§ Fis. 4 I
E

/ RJMC& i
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