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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENACAO-GERAL JURIDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.008250/2019-87
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: Manifestaciao sobre Projeto de Lei

1. Pedido de consulta para analise das alteragdes propostas pelo Projeto de Lei de Conversao n° 17, de
2019 (Medida Proviséria n® 881, de 2019).
2. O referido Projeto "institui a declaracdo de direitos de liberdade econémica, estabelece garantias de

livre mercado, andlise de impacto regulatorio, e da outras providéncias".
3. Posicionamento favoravel com emendas ao texto da proposta.

1. A Presidéncia submete a apreciagdo da Procuradoria consulta quanto ao Projeto de Lei de Conversao n°
17, de 2019 (proveniente da Medida Provisoria n° 881, de 2019), que "institui a declaragdo de direitos de liberdade
economica, estabelece garantias de livre mercado, analzse de impacto regulatorio, e da outras providéncias".

2. A proposta de alteracdo legislativa foi submetida a analise da Diretoria de Marcas Desenhos Industriais e
Indicacdes Geograficas - DIRMA, tendo sido elaborada a Nota Técnica/SEI n° 6/2019/INPI/COGIR/DIRMA/PR.

3. A Diretoria entende que os artigos 1° a 14 do Projeto de Lei seriam aplicaveis de forma indireta ao INPI,
uma vez que estabelecem regras de interpretag@o e aplicag@o das normas sobre a atividade privada econdmica exercida no
ambito do direito civil, empresarial, do trabalho, dentre outros, com o objetivo de limitar a regulacdo e a ingeréncia
estatal, destinando-se, portanto, a Administragdo Publica.

4. Além disso, considerou a DIRMA que o artigo 3°, § 8° inciso I, do Projeto de Lei merecia especial
destaque por ser o unico dispositivo que previa expressamente atividade finalistica do INPI, qual seja a concessdo de
marcas. O dispositivo afasta a aplica¢dao do artigo 3°, inciso IX do Projeto de Lei, no sentido do deferimento tacito do
requerimento realizado pelo administrado caso a Administragao Publica ndo emita resposta em tempo habil.

5. A Diretoria manifestou-se de modo favoravel ao Projeto de Lei, salientando, contudo, que, por nao haver
a exclusdo das demais atividades finalisticas do INPI da referida regra, em caso de ndo resposta da Administracao,
existiria impacto significativo para as outras areas técnicas da autarquia.

6. Assim, a DIRMA apresentou sugestdes de emendas ao Projeto de Lei, de modo que o deferimento
automatico do pedido do particular inclua os demais direitos de propriedade industrial concedidos pelo Instituto:

(i) alterar o disposto no art. 3°, §8°, inc. I, para que passe a constar "/ - versar sobre questoes
tributarias de qualquer espécie ou de concessdo de direitos de propriedade industrial";

ou
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(i) alterar o inc. I do § 9° do art. 1°, para que passe a constar: "I - atos publicos de liberagdo: a
liceng¢a, a autorizagdo, a concessdo, a inscri¢do, a permissdo, o alvard, o cadastro, o
credenciamento, o estudo, o plano, o registro, e os demais atos exigidos, sob qualquer
denominagdo, por orgdo ou entidade da administragdo publica na aplicacdo de legislagdo, como
condi¢do para o exercicio de atividade economica, inclusive o inicio, a continuagdo, o fim para a
instalagdo, a construgdo, a operagdo, a produgdo, o funcionamento, o uso, o exercicio ou a
realizagdo, no dmbito publico ou privado, de atividade, servi¢o, estabelecimento, profissdo,
instalagdo, operagdo, produto, equipamento, veiculo, edificagdo e outros, ndo incluida a
concessdo de direitos de propriedade industrial".

E o relato do necessario.

7. O Projeto de Lei de Conversdo n° 17, de 2019, tem como objeto (artigo 1°) dispor sobre normas
relacionadas a livre iniciativa e ao livre exercicio de atividade econdmica, bem como relacionadas a atuagdo do Estado
como agente normativo e regulador. Busca-se, desse modo, reduzir a intervengdo estatal nas atividades econdmicas
privadas que dependem de atos publicos de liberacdo para o seu exercicio, tal como definidos pelo Projeto.

8. O artigo 1°, §9°, inciso 1 do Projeto de Lei dispde sobre o conceito de atos publicos de liberacdo,
conforme se observa transcrito a seguir:

I — atos publicos de liberacio: a licenca, a autorizagdo, a concessao, a inscri¢do, a permissao, o
alvard, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro, e os demais atos exigidos, sob
qualquer denominagdo, por 6rgiao ou entidade da administracdo publica na aplicacdo de
legislacdo, como condicdo para o exercicio de atividade econdmica, inclusive o inicio, a
continuagdo, o fim para a instala¢do, a construgdo, a operacdo, a producao, o funcionamento, o
uso, o exercicio ou a realizagdo, no ambito publico ou privado, de atividade, servigo,
estabelecimento, profissdo, instalagdo, operacdo, produto, equipamento, veiculo, edificagdo e
outros (grifo nosso);

9. Nesse ponto, pode-se observar que a atividade do INPI de concessdo de direitos de propriedade industrial
ndo se enquadra como ato publico de liberacdo, por ndo ser condicionante para o exercicio de atividade econdmica pelo
particular.

10. Com efeito, o sistema de propriedade industrial ¢ uma faculdade oferecida ao particular para obter a tutela
juridica das invengdes, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais ¢ das marcas por meio de um titulo de
propriedade concedido pelo Estado. A Lei n® 9.279, de 1996, em seu artigo 5°, considera os direitos de propriedade
industrial como bens moéveis.

11. Contudo, sendo apenas uma faculdade a utilizagdo do sistema de propriedade industrial, constata-se que
pode o titular explorar diretamente, na atividade empresarial, invengdes e modelos de utilidade, sem depositar o pedido de
patente perante o INPI. De fato, o titular pode optar em manter tais conhecimentos técnicos desenvolvidos, no ambito de
invengdes e de modelos de utilidade, de modo reservado, na forma de um segredo industrial. E possivel que considere
mais interessante, do ponto de vista econdmico, utilizar a criagdo industrial sem a concessdo da patente e, com isso, ndo
ser obrigado a tornar publica a invencgao.

12. Logo, a concessdo de uma patente ndo limita a propriedade do inventor ou do seu exercicio profissional.
Na verdade, a concessdo da patente constitui o direito de exclusividade do uso de uma invengdo. Mesmo se tiver o
seu pedido de patente indeferido, o depositante podera produzir e comercializar o que ele entendeu como invengao, desde
que nao reproduza a patente de outrem.

13. Em relacdo as marcas, o legislador ndo impde igualmente o deposito do pedido de registro no INPI para a
sua utilizagdo pelo particular. Tutela-se, inclusive, o uso anterior de boa fé como maneira de se conferir prioridade ao
registro, na forma do art. 129, §1° da Lein® 9.279, de 1996.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territdrio nacional,
observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e 148.
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§1° Toda pessoa que, de boa f¢, na data da prioridade ou deposito, usava no Pais, ha pelo menos 6
(seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.

14. Verifica-se, portanto, que o concessdo de direitos de propriedade industrial, atividade finalistica do INPI,
ndo se confunde com os atos publicos de liberagdo de atividade econdmica, os quais se aproximam, na verdade, do
conceito de poder de policia. De fato, o poder de policia é definido como a atuagdo administrativa de limitagdo a direitos
individuais em razdo do interesse publico, conforme o art. 78 do Coédigo Tributario Nacional (CTN), Lei n°® 5.172, de 25
de outubro de 1996:

Art. 78. Considera-se poder de policia atividade da administragdo publica que, limitando ou
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou abstencédo de fato, em razdo
de interesse publico concernente a seguranga, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da
producdo e do mercado, ao exercicio de atividades econdmicas dependentes de concessdo ou
autorizagdo do Poder Publico, a tranquilidade publica ou ao respeito a propriedade ¢ aos direitos
individuais ou coletivos.

Paragrafo unico. Considera-se regular o exercicio do poder de policia quando desempenhado pelo
orgao competente nos limites da lei aplicavel, com observancia do processo legal e, tratando-se de
atividade que a lei tenha como discricionaria, sem abuso ou desvio de poder.

15. A doutrina administrativista explica que o poder de policia esta diretamente relacionado com a restri¢ao
de direitos individuais em prol do interesse publico. Nesse sentido, transcreve-se a licdo de José dos Santos Carvalho
Filho:

“Quando o Poder Publico interfere na orbita do interesse privado para salvaguardar o interesse
publico, restringindo direitos individuais, atua no exercicio do poder de policia. [...] Em sentido
amplo, poder de policia significa toda e qualquer acao restritiva do Estado em relag@o aos direitos
individuais.[..] Em sentido estrito, o poder de policia se configura como atividade administrativa,
que consubstancia, como vimos, verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administracdo,

consistente no poder de restringir e condicionar a liberdade e a propriedade".[l]

16. Além disso, vale mencionar que o exercicio do poder de policia € tributado por meio de taxa, nos termos
do art. 145, II da Constituicdo Federal e do art. 77 do CTN.

CF, Art. 145. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderdo instituir os
seguintes tributos:

IT - taxas, em razdo do exercicio do poder de policia ou pela utilizagdo, efetiva ou potencial, de
servicos publicos especificos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposi¢ao;

CTN, art.77. As taxas cobradas pela Unido, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municipios, no ambito de suas respectivas atribuigdes, tém como fato gerador o exercicio regular
do poder de policia, ou a utilizagdo, efetiva ou potencial, de servigo publico especifico e divisivel,
prestado ao contribuinte ou posto a sua disposi¢ao.

Paragrafo tinico. A taxa ndo pode ter base de céalculo ou fato gerador idénticos aos que
correspondam a imposto nem ser calculada em fungdo do capital das empresas.

17. Ressalte-se, nesse ponto, que os servigos prestados pelo INPI ndo sdo remunerados por meio de taxas. Por
ndo se enquadrarem na nog¢do de poder de policia, remuneram-se as atividades da autarquia por meio de preco publico.

18. Nesse sentido, a concessdo de direitos de propriedade industrial ndo equivale a uma autorizacdo ou
permissdo do Estado para o seu uso. Nessa linha de raciocinio, o ato concessorio praticado pelo INPI néo traz a ideia de
anuéncia estatal, propria do poder de policia. Vale conferir como Diogo de Figueiredo Moreira Neto aborda o
denominado consentimento de policia:
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"O consentimento de policia [...] é o ato administrativo de anuéncia, que possibilita a utilizagdo da
propriedade particular ou o exercicio da atividade privada, nas hipdteses em que o legislador
tenha exigido um controle prévio, por parte da Administragdo, da compatibilizagdo do uso do bem
ou do exercicio da atividade com o interesse publico. Se, no desempenho desse prévio controle de
compatibilizagdo hipotética, a seu cargo, a Administragdo verificar que foram efetivamente
atendidas as condicOes juridicas e faticas previstas para o exercicio inocente de liberdade, de
direito ou a utilizagdo de bens privados, expedira, entdo, ¢ desde que provocada pelo interessado,
o seu ato de anuéncia, formalmente denominado de alvard. Esse ato de consentimento, que &,
formalmente, um alvard, podera conter, materialmente, uma licenca ou uma autorizacao,
outorgadas pelo Poder Publico, que emitira, respectivamente, um alvara de licenga ou um alvara

de autorizagao, conforme o caso"[2].

19. Registre-se, ainda, que esta Procuradoria ja se pronunciou, no Parecer n. 00002/2018/PROCGAB/PFE-
INPI/PGF/AGU, sobre a natureza da atividade exercida pelo INPI no exame de pedidos de patentes. Na ocasido, a
consulta versava sobre parecer, de autoria de escritorio privado de advocacia, sobre o tema da terceirizagcdo de exame de
pedido de patentes, que tinha como premissa que a atividade do examinador de patentes equiparava-se a de fiscalizagdo
propria de um ente detentor de poder de policia. Assim, manifestou-se no no Parecer n. 00002/2018/PROCGAB/PFE-
INPI/PGF/AGU:

"O exame de um pedido de patente ndo se confunde com a fiscaliza¢do exercida pelos orgaos
publicos detentores do poder de policia. No caso da fiscalizagdo ambiental exercida pelo IBAMA,
percebe-se uma atividade de carater negativo, relacionada a uma obrigacdo de ndo fazer. A
atividade exercida a luz do poder de policia impede a pratica pelo particular de um determinado
ato, tratando-se de uma limitacdo de conduta. Esse cardter negativo encontra-se presente nas
demais atividades qualificadas como poder de policia, em regra. O INMETRO, quando exerce
poder de policia, também impde uma conduta negativa ao particular. Igual caracteristica é
percebida na fiscalizacdo dos Mercados de Titulos ¢ Valores Mobiliarios, exercida pela CVM,
com fulcro na Lei n® 7.940, de 1989. No caso da ANATEL, o art. 3°, paragrafo unico, da Lei n°
10.871, de 2004, atribui expressamente o poder de policia aos agentes de fiscalizacdo,
reconhecendo as prerrogativas de interdicdo de estabelecimentos, instalacdes ou equipamentos,
bem como a apreensdo de bens. Nesses exemplos, vé-se que a atribuigdo fiscalizatoria, exercida a
luz do poder de policia, esta revestida de autoexecutoriedade. Na vigilancia sanitaria ocorre o
mesmo. O exame de um pedido de patente ndo se confunde com a analise de uma autorizag@o de
comercializagdo de um produto farmacéutico tal como realizada pela ANVISA. O particular ndo
tem a prerrogativa de fabricar e distribuir um medicamento sem prévia autorizagdo da ANVISA,
que exerce evidentemente o poder de policia. [...]. De modo completamente distinto, o particular
ndo precisa depositar um pedido de patente para explorar a sua inven¢do. O depodsito de um
pedido de patente ¢ opcional. O inventor pode escolher por manter a sua criagdo como segredo
industrial, sem depender do INPI para desenvolver a sua atividade empresarial. O depdsito de um
pedido de patente, ou mesmo a sua concessdo, ndo ¢ condigdo para o uso da invencgdo.
Consequentemente, o INPI ndo condiciona a liberdade ou a propriedade quando examina e
concede uma patente. A concessdo de uma patente ndo ¢ uma limitagdo da propriedade do
inventor ou do exercicio profissional do mesmo. A concessdo de uma patente constitui o direito de
exclusividade de uso de uma invengdo. Ou seja, o ato de conceder uma patente ¢ de natureza
constitutiva. Por isso, visualiza-se um sentido positivo na atuagdo do INPI no tocante as patentes.
Quando o INPI indefere o pedido de patente, tampouco ele estd restringido a liberdade do
depositante. In casu, a autarquia simplesmente ndo constitui o direito, 0 que ndo representa uma
obrigacdo de non facere ao particular. O depositante que tem o seu pedido de patente indeferido
pode produzir e comercializar o que ele entendeu como invencdo, conquanto ndo reproduza a
patente de outrem. Imagina-se que um individuo deposite o pedido de patente da roda, que sera
indeferido pela auséncia de novidade, entre outros fundamentos. Esse individuo pode produzir a
roda e comercializa-la. Da parte do INPI, ndo havera obice nesse sentido. Por conseguinte, o
indeferimento do pedido de patente ndo limita o exercicio de qualquer atividade profissional ou a
propriedade do individuo. O exame de um pedido de patente ndo representa uma intervengdo do
Estado para prevenir ou impedir atividades dos cidaddos contrarias aos interesses sociais. Como ja
se disse, o deposito de um pedido de patente é opcional. Em matéria de patente, o INPI ndo
compele materialmente o administrado. O INPI ndo detém meios de coagdo para obrigar o
administrado a adotar uma determinada conduta. Os atos do INPI, concernentes as patentes, sdo
destituidos de caracteristicas, em regra, comuns as atividades do poder de policia, tais como
exigibilidade e coercibilidade".
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Nesse contexto, considerando-se que os atos de concessdo de direitos de propriedade industrial ndo

equivalem a atos publicos de liberagdo de atividade econdmica, parece salutar que seja alterado o artigo 1°, § 9°, I do
Projeto de Lei de Conversdo n° 17, de 2019, de modo que sejam excluidos expressamente do texto os atos de concesséo
de direito de propriedade industrial, tal como sugerido pela DIRMA:

21.

22.

manifestacao.

art. 1°

[...]

§ 9° Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se:

I — atos publicos de liberagdo: a licenga, a autorizagdo, a concessdo, a inscri¢do, a permissao, o
alvara, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro, e os demais atos exigidos, sob
qualquer denominagdo, por orgdo ou entidade da administragdo publica na aplicagdo de
legislagdo, como condi¢do para o exercicio de atividade econdmica, inclusive o inicio, a
continuagdo, o fim para a instala¢do, a construgdo, a operagdo, a producdo, o funcionamento, o
uso, o exercicio ou a realizacdo, no ambito publico ou privado, de atividade, servigo,
estabelecimento, profissdo, instalagdo, operacdo, produto, equipamento, veiculo, edificagcdo e
outros, ndo incluida (ou excluida) a concessdo de direitos de propriedade industrial,

Na mesma linha, sugere-se ainda a retirada da referéncia a concessdo de registro de marcas - constante do
artigo 3°, §8°, inciso I - ante a sua desnecessidade, considerando que os referidos atos praticados pelo INPI estariam, de
plano, descaracterizados como atos publicos de liberagdo para os fins da lei.

CONCLUSAO

art. 3°
[...]]
§8° O disposto no inciso IX do caput ndo se aplica quando:

I — versar sobre questdes tributarias de qualquer espécie;

Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juizo estrito de legalidade, sugere que a Autarquia se
posicione de forma favoravel em relacdo ao Projeto de Lei de Conversdo n° 17, de 2019, mas com emendas, de forma que
seja adotada a redagdo proposta pela DIRMA para o artigo 1°, §9°, inciso I, para fins de deliberagdo legislativa. Opina-se
ainda pela revisdo da redagdo do artigo 3°, §8° inciso I da proposta, na forma constante do item 21 da presente

E o Parecer.

A consideragdo superior.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atencdo, a consulta ao processo eletronico esta disponivel em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Niimero Unico de Protocolo (NUP) 52402008250201987 e da chave de acesso 0759fa8e

Notas

1. 2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. Sao Paulo: Atlas, 2017, p.77-

78
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2.2NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003,p.
389.

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos
legais aplicaveis. A conferéncia da autenticidade do documento esta disponivel com o codigo 298244625 no enderego
eletronico http://sapiens.agu.gov.br. Informagdes adicionais: Signatario (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI

IULIO. Data e Hora: 12-08-2019 14:03. Numero de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC
OAB QG2.
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