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INTERESSADO: Diretoria de Contratos, Indicagdes Geograncas e Reglstros
ASSUNTO: Guarda da documentag#io técnica de programa de computador.

L. Ndo se verifica 6bice legal na contratagio de. -
empresa para armazenamento- dos arquivos de
programa de computador.

I A contrétac;ﬁo de empresa para efetuar o
armazenamento dos programas de computador
ndo exime a responsabilidade do INPI na
manutencio do sigilo dos documentos.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

1. RELATORIO

1. A Diretoria de Contratos, Indicagdes Geograficas ¢ Registros, mediante 0 MEMO
63 DICIG/CGIR/2015, submete & Procuradoria consulta sobre a guarda de programas de
computador. A consulta tem por finalidade averiguar a possibilidade do INPI efetuar a
contratagdo de uma empresa especializada para efetuar a armazenagem do acervo documental

dos programas de computador.

2. O acervo documentai de paientes e de marcas do INPI € armazenado por empresa
especializada. Tendo em vista a existéncia de contrato dessa natureza entre o INPI ¢ um ente
privado, indaga-se se 0 mesmo pode incluir a armazenagem dos programas de computador.

3. O registro dos programas de computador é previsto na Lei n® 9.609, de 1998. O -
art. 2° da referida Lei atribui a protegfio de direitos autorals aos programas de computador.
Diferentemente de patentes € marcas, o programa de computador independe de registro,
consoante o art, 3° da Lei n° 9.609, de 1998. A finalidade do registro de programa de computador
é servir de meio de prova em eventual controvérsia futura sobre a autoria da obra.




4, O art. 1° do Decreto n° 2.556, de 1998, confere ao INPI o servigo de registro de -
programa de computador. No tocante ao registro de programa de computador, o INPI atua
precipuamente como ente responsavel pela guarda dos documentos.

5. O registro de programa de computador pelo INPI ndo constitui um direito ao
autor, diferentemente do que ocorre com o registro de marca, patente e desenho industrial, Essa &
uma diferen¢a fundamental para se entender porque ayguarda dos pedidos de patente ¢
substancialmente diferente daquela concernente aos registros de programa de computador.

6. E o-relatério.
II. FUNDAMENTACAO
7. Parte da problemdtica na contrataciio em comento refere-se ao 31g110 1ecral dos

programas de computador, matéria tratada a seguir.

8. O sigilo do requerimento de registro de programa de computador esta disposto no
§ 2° do art. 3° da Lein® 9.609, de 1998 e no § 2° do art. 1° do Decreto n° 2.556, de 1998. Os dois
dispositivos possuem-idéntica redagéo, conforme se percebe na transcrigio abaixo.

Lei n® 9.609, de 1998, art. 3°, § 2° As 1nforma§:6es referidas no inciso III
do paragrafo anterior sdo de carater sigiloso, nfio podendo ser reveladas,
salvo por ordem judicial ou a requerimento do préprio titular.

Decreto n° 2.556, de 1998, Art. 1° § 2° As informagdes referidas no
inciso III do parégrafo anterior sdo-de cariter sigiloso, ndo podendo ser
reveladas, salvo por ordem _]udlClal oua requerimento do préprio- t1tu1ar '

9. O sigilo legal dos programas de computador ndo se confunde com o 51g110 do
pedido de patente. Como é cedico, o pedido de patente quando depositado no INPI sujelta se ao
sigilo de 18 meses, com supedineo no art. 30 da Lei 9.279/96. Ultrapassado esse periodo de
sigilo, ou antecipado por requerimento do depositante, nos termos.do §1° do art. 30 da LPI, o
pedido de patente ¢ publico em sua integralidade.

10. Por 6bvio, a publicidade do pedido de patente néo se estende aquelas patentes
previstas no art. 75 da LPIL Inclusive, nfio é recomenddvel. encaminhar - os processos
administrativos concernentes as patentes do art. 75 da LPI, ainda que arquivados, para a empresa
de armazenamento de documentos. A Procuradoria ndo tem ciéncia de onde sio armazenados
esses pedidos ¢ alerta 20s 6rgdos de controle interno para dedicar atengio a esses pedidos, antes

do surgimento de problemas.

I1. Qualquer interessado tem acesso & integra do pedido de patente, ainda que o
mesmo esteja arquivado, exceto os pedidos de patente previstos no art. 75 da Lei 9.279/96.




Trata-se de um processo administrativo de cariter eminentemente publico. Isso e’tao.'eiridénte
que qualquer interessado pode se opor ao pedido de patente até o final do exame. técnico, por
meio da apresentagio de subsidios, com fulcro no art. 31 da LPL.

12. O pedido de registro marcario é outro. processo administrativo de livre acesso ao
piblico. Qualquer cidaddo que tenha interesse em verificar o inteiro teor de um pedido de
registro marcério, ainda que arquivado, possui tal prerrogativa perante o INPL,

13. Imagina-se a seguinte hipotese: a empresa contratada para armazenagem e guarda
dos documentos do INPI deixa vazar, culposamente ou dolosamente, o-inteiro teor de um pedido
de registro marcario. Tal ocorréncia ndo gera nenhum dano ao INPI ou -ao titular do pedido de
registro de marca, a principio. '

14. Tampouco se visuvaliza, por ora, um daric substancial a Administragio -ou -ao
cidaddo, se a empresa de armazenamento divulgar a integra do-pedido de. patente, ultrapassado o
sigilo legal. Essa assertiva nfo se refere s patentes previstas no art. 75 da LPL. A atitude por
parte da empresa de guarda e armazenamento demandard uma investigagdo dos motivos da
ocorréncia, ensejando provavelmente o desfazimento do contrato, em razdo de violagdo do inciso
17 da clausula sétima do contrato de fls. 05/12, o qual prcve a confidencialidade sobre o
contettdo dos documentos.

15. Situagio completamente inversa ocorre se o INPI. ou uma empresa de
armazenamento de documentos divulgar, sem autorizagdo do autor, o programa de computador,
ainda que parcialmente. Essa conduta enseja a violagdio do dever de sigilo, previsto no-art. 3°, §
2°, da Lei n® 9.609, de 1998, e no art. 1°, § 2°, do Decreto n°® 2.556, de 1998.

16. Os dados garantidos pelo sigilo legal sdo acuelPs dispostos nos trés incisos. ao art.
3° §1° da Lei 9.609/98, os quais correspondem com uma ligeira diferenca de redagio com os
incisos do art. 1°, §1°, do Decreto n° 2.556/98.

Lei n® 9.609/98, art. 3°, § 1° O pedido de registro estabelecido neste artigo
deverd conter, pelo menos, as seguintes informagdes:

I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se
distinto do autor, sejam pessoas fisicas ou juridicas;

II - a 1dentificagéo e descri¢io funcional do programa de computador; e

II - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes
para identificA-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os
direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.

Decreto n° 2.556/98, Art. 1° [...] § 1° O pedido de registro de que trata este
artigo devera conter, pelo menos, as seguintes informagoes:

I - os dados referentes ao autor do-programa de computador e ao tlmlar se
distinto do autor, sejam pessoas fisicas ou Juridicas; kS

II - a identificagéio e descri¢do funcional do programa de computador; e

[iI - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes
para identific4-lo e caracterizar sua originalidade.




17. Uma vez abordado o sigilo legal do registro do programa de -computador, indaga— o
se se existe um 6bice legal para o INPI efetuar a contratagio de uma empresa de armazenamento

de documentos.

- 18. A Lei n°® 9.608/98 € o Decreto n® 2.556/98 ndo indicam a impossibilidade do INPI

contratar uma empresa para efetuar o armazenamento do arquivo.

19. Néo se cogita a hipdtese do INPI contratar uma empresa para receber 0s°
requerimentos de registro de programa de computador, efetuar o processamento administrativo,.
providenciar as publicagdes correspondentes na Revista Eletrdnica da Propriedade Industrial e
efetuar a guarda dos documentos. Tal hipétese, sequer aventada pela DICIG, seria uma
terceirizagdo ilicita, posto que a Administragio Publica nio pode transferir para-um terceiro a sua
atividade fim, : L

20. A proposta da DICIG remete a transferéncia tdo-somente do arquivo de programa -
de computador para uma empresa de armazenamento de documentos, e ndo do servico de
registro que permanecerd sendo prestado pela autarquia. Pretende-se contratar um servico de
interesse para a Administragfo, em virtude da auséncia de espago fisico nos prédios ocupados’
pela autarquia. o '

21, O armazenamento do arquivo, tal como contemplado pela consulta formulada pela
DICIG, enquadra-se no disposto na Lei 8.666/93. Servigo para fins da Lei 8.666/93 & “toda
atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administragdo” (art. 6°, I).
O armazenamento do arquivo de programas de computador constitui um servigo de interesse da
Administragdio, uma vez caracterizada a auséncia de espago fisico na autarquia. O servigo de -
armazenamento de documentos constitui uma atividade ins‘u.*umenf;tal.

22. Na hipétese do INPI efetvar a contratagiio contida no Memorando n° 09/2015 —.
INPI/DICIG/CGIR/DIPTO, a empresa de armazenamento de documentos qualificar-se-ia como
um executor material para.a. Administragdo. O servigo piiblico de registro de programa de
computador é mais amplo-do .que o armazenamento do arquivo. Esse servigo publico ndo se
transfere 4 empresa. A Administragéio permaneceria diretamente relacionada com os autores dos
programas de.computador e responsavel direta pelo Servic;o. '

23. Persiste a responsabilidade do INPI pela quebra do sigilo dos programas de
computador, ainda que estes estejam no galpio de armazenamento da empresa terceirizada. O -
autor do programa de computador nfio possui relagfo juridica com o contratado-executor
material (empresa de armazenamento de documentos), mas com a autarquia-federal.

24. Verificada a possibilidade do armazenamento” do arquivo de programas de
computador por empresa especializada, 0 que responde a consuita formulada, a Procuradoria traz
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a lume algumas reflexdes para auxiliar a decisdo da Administragiio sobre a conveniéncia ¢
oportunidade do contrato. o R

25. A armazenagem do acervo documental da autarquia ¢ objeto de muitas criticas e
constrangimentos pelo seguinte fato: problemas na execu¢do do contrato levaram a
Administragdo a ter dificuldade em acessar o proprio arquivo. ;

26. Nos altimos meses, diversas decisdes judiciais determinaram ao INPI a juntada de

‘pedidos de patente aos autos dos processos judiciais. O INPI nio cumpriu essas. ordens judiciais

com presteza. As justificativas do INPI perante o Poder Judicirio nio foram convincentes e isso
gerou constrangimentos sérios & autarquia. ' '

-

27. E compreensivel a posi¢io do Poder Judicidrio: como o INPI ndo possui mais
acesso a seu proprio acervo de processos administrativos! Por mais que se afribua esse fato a
problemas de execugfo de contrato, 0 que se extrai desse assunto, pelo-menos em termos de

percepcdo publica, € a ineficiéncia da autarquia no armazenamento-dos documentos.

28. A autarquia tem o dever legal de manter o seu acervo e proporcionar o seu acesso
ao cidaddo e a outros 4rgdos publicos. O ndo-cumprimento desse dever atrai a pecha da
ineficiéncia, ndo importa que a causa seja uma empresa terceirizada. Se ndo existe empresa
terceirizada hdbil para manter o acervo disponivel ao cidaddio e a outros érgdos publicos, ndo se
deve contratar o servigo, cabendo a autarquia assimilar a atividade de guarda de documento.

29. O principio da indisponibilidade do interesse publico ¢ afetado pela
Administragfio quando contrata um servigo ciente que sua prestagdo ndo atenderd o fim puablico.
Talvez a Administragio ndo tenha parcebido o prejuizo a imagem da autarquia cada vez que ndo
foi possivel apresentar um pedido de patente com presteza ao Poder Judiciario.

30. Sabe-se que a Diretoria de Patentes nada tem a ver com a ekééugé‘.o do contrato de
armazenamento de arquivos. Inclusive, ela empreendeu um esfor¢o enorme para atender ao
Poder Judicidrio. No entanto, coube & Diretoria de Patentes arcar com o nus provocado pelo
fracasso do contrato anterior de armazenamento de dados. Talvez a Diretoria de Patentes tenha
sido a mais prejudicada pelos pfoblemas de execugdo do contrato, a despeito de ndo ter
contribuido para tal fato. A Diretoria de Patentes nio tem atribuic8o para fiscalizar ou contratar
empresa de armazenamento de documentos. ' '

31. Nio se tem noticia que a DICIG tenha tido algum problema frente ao Poder
Judiciario no tocante 4 apresentagio-de programas de compufador. Salvo engano, o problema que
existe gira em torno da pessoa a quem o INPI pode ou néo entregar o envelope lacrado contendo
o programa de computador. Cabe ao INPI entregar o envelope somente ao oficial de justi¢a ou
pode enviar pelo correio para juntada'nos autos de um processc? Esse ¢ um problema menor do

que o acima relatado.
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32. Pelo que consta, a2 DICIG possui o acervo de programas de computador e quando
solicitada, efetua a apresentagdo ao Poder Judicidrio com presteza. Diante desse fato, exsurge
uma pergunta: atende ao principio da eficiéncia transferir o acervo de programas de computador
da DICIG a uma empresa terceirizada?

33. Repete-se, a DICIG ndo tem, hoje, problemas no cumprimento das ordens
judiciais de apresentagio dos programas de computador.

34. Poder-se-ia argumentar que os problemas contratuais de armazenagem de
documentos j& foram sanados e que a autarquia ndo terd dificuldade, de hoje em diante, para
acessar com rapidez o seu acervo. Esse ¢ um argumento ao qual somente o tempo confirmara a
sua validade. :

35. Ao que parece, os problemas gerados pelos contratos de armazenamento de
documentos remontam de anos. No se trata de um problema pontual da contratagio anterior.

36. Passa-se agora a analisar uma outra questfio, a saber, a dificuldade de armazenar
documentos. A Procuradoria tem ciéncia do custo operacional ‘provocado pelo armazenamento
de documentos. Por isso, cumpre solucionar o problema do acervo atual, e evitar o agravamento
do mesmo, no futuro.

37. Salvo melhor juizo, transferir o arquivo de programas de computador para uma
firma terceirizada constitui uma transferéncia do problema para o futuro, posto que diariamente
cresce o acervo fisico. -

38. Atualmente, o INPI recebe a documentagio em CD/DVD. Serd essa o formato que
possui menos impacto no custo operacional de armazenagem? Se houver um formato com menor
custo operacional de armazenagem, deve-se optar pelo mesmo. Inclusive, talvez seja o caso do
INPI criar um sistema de armazenamento em nuvem desses documentos, para que no futuro, o
cidadéo ndo precise apresentar um CD/DVD, ou qualquer dispositivo fisico.

39. Na sugestio ora apresentada, o cidaddio faria o requerimento e a inser¢do do
programa de computador no sistema do INPI, que estaria conectado a uma nuvem. Quando o
Poder Judiciério, ou outro 6rgdo publico, requisitasse o documento, o INPI o disponibilizaria. O
fato de o INPI possuir o dever legal de efetuar a guarda de programas de computador nio
significa que ele precisar possuir em seu acervo-o documento em um formato fisico. O formato
fisico € 0 que menos importa nessa matéria.

40, Em termos técnicos, nfo é complicado criar um sistema no qual o armazenamento
dos programas de computador seja no modelo nuvem, sem qualquer acervo fisico do mesmo.
Esse tipo de armazenamento ja ¢ amplamente utilizado na sociedade. Se-o INPI nfo desenvolver
um projeto com tais caracteristicas, o problema da armazenagem de documentos s6 aumentaréa




. no decorrer dos anos, mormente no que diz respeito a programas de computador, cuja protecio

se estende no tempo por tempo muito superior ao de uma patente.

41. Ha um crescente niimero de depdsitos de pedidos de registro- de programas de
computador. O custo para se manter um acervo fisico & alto e serd cada vez mais alto, nos
proximos anos. Simplesmente contratar uma empresa terceirizada para tal atividade.ndo resolve
0 problema, apenas aumenta a despesa da autarquia, '

- 42, Considerando o sistema ora aventado de armazenamento e nuvem. do acervo,

néo seria dificil a inser¢do de parte do acervo de programas de computador. Uma parcela do

acervo ja existe em formato de CD/DVD, o que facilitaria a inser¢do desses documentos. no

sistema de nuvens. Ou seja, nfio é necesséario digitalizar uma parte do acervo de programas de
computador.

43. . Talvez alguém responda que a armazenagem em nuvem dos processos do INPI j4
esta em desenvolvimento. Pois bem, qual a data prevista para a conclus@io do projeto? Qual a
data prevista para inser¢do dos programas de computador localizados no arquivo da DICIG?
Vale lembrar que os registros de programa de computador s3o apresentados pelo usuério com um
formulario que permite a autarquia converter o formato das midias. Cuida-se do formulério
intitulado “autorizagfio para cépia da documentagio técnica”, disposto. no anexo da Instrugdo
Normativa 11/2013.

44, Se o INPI nfo tem condigdes de desenvolver tal sistema, ndo parece haver ébice
na contratagdo do servigo. Talvez a contratagfio de um servigo dessa natureza possua um custo
menor do que a contratagio por quatro anos de uma empresa para armazenamento de acervo
fisico.

45. | A contratagio de uma empresa para armazenamento dos programas de

computador constitui solugdo rdpida do problema, mas talvez nio seja a de menor custo para a

autarquia. Diminuir despesas correntes ndo é uma escolha da Administragio, é uma necessidade,
¢ -

46. A sugestdo acima tem pertinéncia com os futuros depositos de pedidos de registro.
No entanto, cumpre resolver hoje o problema existente, O memorando n® 09/2015 -
INPI/DICIG/CGIR/DIPTO informa que o acervo de programas de computador esta dividido em

-dois prédios, localizados.na Praca Maud e na Mayrink Veiga. A CGAD informa que ¢ invidvel a

disponibilizagio de um novo espago. .

47. Ao que parece, € invidvel a disponibilizagio de um novo espago na Mayrink
Veiga. A questdo ndo-esclarecida & outra: qual o problema hoje existente em manter o acervo de
programas de computador em dois prédios separados (Mayrink Veiga e Praca Maud)? O ideal
seria reunir esses dois arquivos, sem diivida. Em face da impossibilidade de reunido desses dois
arquivos, a solugdo seria encaminha-los para armazenamento sob responsabilidade de uma
empresa? '

LN . . ~




48. Enfim, nfio est4 justificado nos autos qual o problema hoje existente em manter o _
arquivo separado-em dois prédios. O INPI possui um gasto substancial na manutengdo do prédio

da Praga Maud. Sup@e-se que esse prédio seja seguro para manter a guarda' do acervo de
programa de computador, pelo menos, a curto prazo. ' o

49, ‘Se existe necessidade do INPI .contratar uma -empresa paré a guarda dos
- programas de computador, misz‘er,‘previsﬁd.org:amenté.riia_ para tal. Nesse caso, mdstra-se razoavel
a-inserir essa-despesa no valor do prego publico cobrado ao usudrio. A Tabela de Retribuicdo do
INPI encontra-se em processo de.revisfo, nestes dias. Se a Administragfio tem interesse de fato.

na contratagio aludida, sugere-se uma alteragio no valor da retribuigdo referente ao servigo em

- comento.

50. Nesse caso, o.realinhamento da retribuigéo ndo-ocorrera -de-forma_prop_orcional:aq '

dos demais servigos, posto.que o aumento do prego publico serd em-consonancia com a despesa

~ extra de contratagdo de uma empresa para armazenamento ¢ guarda do arquivo. Como o
realinhamento -dessa retribui¢io nfio ocorrerd de forma proporcional ao. dos demais servigos,.

mostra-se necessario justificar o' aumento diferencial do.montante cobrado ao usudrio.

@

51, - Em 2013, o INPI deparou-se co,m'n_d_i_ﬁculdades na ﬁmnitagﬁb da proposta da riova -
tabela de retribuigdio justamente por que ndo efetuou a justificativa adequada e encaminhou

diretamente para o MDIC, sem a chancela desta Procuradoria. Espera-se que esse equivoco ndo
se repita. ' ' :

52. ' O contrato infra permite a insergio dos programas de computador no mesmo, Se,

~ eventualmente, for adotada essa solugfio, recomenda-se um cuidado extra referente ao sigilo dos -
- programas -de computador. Medidas precisam ser adotadas pela autarquia para preservar esse

sigilo, e ndo apenas inserir uma clausula de facil violagdo pela empresa contratada. Ainda que se

aproveite o contrato. hoje existente para o arquivo dos programas de computador, ‘permanece a -

recomendacdo de aumento da retribuigdo referente ao registro.

II1. CONCLUSAO

53 - Diante do exposto, nfo se verifica ébice legal na contratagdo -de empresa para
armazenamento dos arquivos de computador. As seguintes assertivas sintetizama compreensio

da Procuradoria.sobre a matéria: _

I. ~ A despeito da auséncia de dbice legal para a contratacdo de empresa para
‘armazenamento dos arquivos de computador, recomenda-se a Administragfo
uma reflexfo sobre a necessidade imediata da transferéncia dos arquivos;

II. Nao houve previsdo orcamentdria na autarquia para a -despesa de

| armazenamento de programas de computador. O contrato hoje vigente que
efetua 0 armazenamento de outros documentos da autarquia talvez precise de




uma readequagfio, inclusive, zom a possibilidade de realinhamento de valor, ‘
posto que ele foi celebrado sem previsio de receber especificamente o
“acervo dos programas de computador, pe:lo que se depreende dos autos; -

IIl. Eventual contratagio de empresa para armazenamento dos programas de
computador demandard medidas de manutengdo de sigilo dos documentos,
em decorréncia do disposto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 9.609, de 1998, e no art. -
1°, § 2°, do Decreto n° 2.556, de 1998. Nao basta uma clausula de sigilo no
contrato, A Administrago precisa assegurar-se, mediante medidas de
controle, que o sigilo serA mantido pela empresa de armazenamento de
documentos. A contratagiio de empresa para efetuar o armazenamento dos
programas de computador ndio exime a responsabilidade da Administragdo
no tocante a manutengio do sigilo dos documentos. '

A consideragdo superior.

=
Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2015.
Coordenador
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ADVOCACIA GERAL DA UNIAQ
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20, 090-050
Tel: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: {21) 3037-3206 .

Despacho N° 0485/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERENCIA: Processo N° 52400.024095/2015-32

1. Aprovo o PARECER N° 0019/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0,
elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta

Procuradoria.

2. A DICIG. - -
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2015.

<

R TN
Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe
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