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ASSUNTO: Consulta sobre providéncias do INPI quanto ao disposto no Decreto
n2 10.178/2019

1. Consulta sobre providéncias a serem adotadas pela Presidéncia do INPlI quanto ao
disposto no Decreto n2 10.178/2019, que regulamentou a Lei n2 13.874/2019.

2. Reiteracao dos termos do Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, no sentido de
que a concessao de direitos de propriedade industrial, atividade finalistica do INPI, ndo se
caracteriza como "ato publico de liberacdo de atividade econb6mica",
relacionado ao exercicio de poder de policia.

3. Sugestdo de encaminhamento de resposta a Secretaria Especial de Desburocratizacao,
Gestao e Governo Digital.

1. O Gabinete da Presidéncia submete a Procuradoria, por meio de Despacho em 24 de abril
de 2020, consulta a respeito do Oficio Circular SEI N2 38/2020/ME, recebido pelo Sr. Presidente do
INPI, no qual o Ministério da Economia dé& conhecimento e requer a adocao de providéncias quanto ao
disposto no Decreto n? 10.178/2019, que regulamenta a Lei n2 13.874/2019, que instituiu a "Declaragao
de Direitos de Liberdade Econdmica".

2. O Oficio informa quanto as providéncias determinadas pelo Decreto n? 10.178/2019, que
estabeleceu um novo regime sobre os atos publicos de liberacdo de atividade econO6mica, definidos no
artigo 12, §62 da Lei n? 13.874/2019, e regulamentou o disposto nos incisos | e IX do caput, no inciso | do
§12, e no §82 do artigo 32 da referida Lei.

3. O Oficio esclarece ainda sobre a classificacdo das atividades dependentes de atos publlcos
de liberacdo, de acordo com o grau de risco, e a disciplina, no ambito federal, do instituto da aprovacgao
técita. O documento encaminhado visa esclarecer e orientar os érgdos e entidades da Administracao
Publica Federal, ressalvando a inaplicabilidade do novo regime quando ndo se estiver diante de atos
publicos de liberacdo econémica, nos termos da Lei n2 13.874/2019.

4, Nesse sentido, foi instado o INPI a, se for o caso, “realizar, até 1° de junho de 2020, a
classificacdo dos niveis de risco de atividade econémica para cada ato publico de liberacdo. Isso
significa que cada tipo de licenca, autorizacdo, permissédo, etc., deve possuir uma matriz que indique ao
requerente as situacdées em que sua solicitacdo sera enquadrada nos trés niveis de risco”. Informa-se,
por fim, que “caso ndo seja estabelecida a classificacdo de risco em ato normativo do drgdo ou entidade
até 1° de junho de 2020, todos os requerimentos deverdo ser enquadrados como de nivel de risco Il, ou
seja, com deferimento automadtico apds protocolo”.

5. Encaminhados os autos as areas técnicas do INPI, manifestou-se a CGTEC no sentido
de que a averbagao e/ou o registro de contratos de licenca e cessao de direitos de propriedade
industrial, transferéncia de tecnologia e franquia ndo estdo sujeitos a aprovacao tacita proposta no
Decreto n2 10.178/2019 e no art. 1¢ da Lei n? 13.874/2019.

6. A CGREC, por seu turno, sustenta que os atos administrativos do INPI de concessao de
direitos, por exigirem analise técnica detalhada para o seu deferimento, se enquadram no nivel de risco
alto (Nivel IlI).

7. Instada a manifestar-se, a DIRMA entende que os atos do INPI ndo se enquadram como atos
de liberacdo de atividade econd6mica, entendimento ja manifestado na Nota Técnica COGIR/DIRMA
n2 6/2019, emitida no Processo SEI 52402.008250/2019-87, em andlise realizada quanto ao Projeto de
Lei de Conversao n? 17/2019. Na ocasiao, defendeu a area técnica que o Instituto ndo é dotado de poder
de policia e seus atos ndo constituem condicdo inafastdvel para o inicio da atividade econémica.

8. A Diretoria ressalva ainda que, ainda que se caracterizassem o0s servm;os executados
pelo INPI como atos publicos de liberacdo de atividade econbmica, o artigo 32, §62, da Lei n®
13.874/2019 excepciona expressamente a aprovacdo técita para os atos de concessao de registro de
marcas.



9. Ja a DIRPA, por seu turno, sustenta que as atividades desempenhadas pelo INPI, no sentido
de conceder direitos de propriedade industrial, nao se enquadram como ato publico de liberacao, por
ndo serem condicionantes para o exercicio de atividade econdmica pelo particular.

10. A Diretoria assinala que a concessdo de uma patente ndo é pressuposto necessario para a
comercializacdo de um produto, pois, ainda que o depositante tenha o seu pedido indeferido, podera
produzi-lo, desde que nao reproduza a patente de outrem. Por outro lado, a Diretoria aponta que, caso a
Presidéncia da Autarquia decida por outro entendimento, compreende que todos os atos administrativos
do INPI de concessao de direitos se enquadrariam no Nivel de Risco Ill, em acordo com o contido no
despacho da CGREC.

11. A Procuradoria manifestou-se anteriormente sobre o tema, por ocasido da andlise do Projeto
de Lei de Conversdao n? 17/2019, que deu origem alei n° 13.874/2019, através do Parecer n.
00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovacao n.

00142/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, no ambito do Processo Administrativo n? 52402.008250/2019-
87.

E o necessdrio a relatar.

12. A Lei n? 13.874/2019, instituindo a "Declaracao de Direitos de Liberdade EconOmica", assim
disp6s sobre o que considera-se "atos publicos de liberacao de atividade econdémica":

"Art. 1° Fica instituida a Declaracdo de Direitos de Liberdade Econémica, que estabelece
normas de protecdo a livre iniciativa e ao livre exercicio de atividade econémica e disposicées sobre a
atuacdo do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 19,
do pardgrafo tnico do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituicdo Federal.

$§6° Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos publicos de liberacdo a licenca, a
autorizacdo, a concessdo, a inscricdo, a permissao, o alvard, o cadastro, o credenciamento, o
estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominacdo, por érgdo ou
entidade da administracdo publica na aplicacdo de legislacdo, como condicdo para o exercicio de
atividade econdémica, inclusive o inicio, a continuacdo e o fim para a instalacdo, a construcdo, a
operacao, a producdo, o funcionamento, o uso, o exercicio ou a realizacdo, no d&mbito publico ou privado,
de atividade, servigo, estabelecimento, profissdo, instalacdo, operacdo, produto, equipamento, veiculo,
edificacdo e outros." (grifei)

13. Destague-se, de plano, que nenhuma das atribuicées legais acometidas ao INPI confunde-se
com os atos enumerados no referido dispositivo legal, a vista da disciplina trazida pelas Leis n®

5.648/70, que criou o Instituto, e 9.279/96, que regula as obrigacdes e a concessao de direitos relativos
a propriedade industrial, dentre outros atos normativos.

14. Em linhas gerais, a atividade precipua do INPI constitui-se na execucdao das normas, em
ambito nacional, relacionadas a propriedade industrial, bem como no pronunciamento quanto a
conveniéncia de assinatura, ratificacdo e denlncia de convencodes, tratados, convénios e acordos sobre
a matéria, de acordo com o artigo 22 da Lei n? 5.648/70, com a redacdo conferida pelo artigo 240 da Lei
n2 9.279/96.

15. Ao mesmo tempo, a protecao de direitos de propriedade industrial, tal como disposto no
artigo 20 da Lei n? 9.279/96, efetua-se por meio de patentes de invencao e de modelo de utilidade,
registros de desenho industrial e de marca, todos concedidos pelo INPI apdés procedimento
administrativo especifico.

16. Logo, 0s servicos prestados pela Autarquia relacionam-se com a concessdo de titulos de

propriedade e ndo com a fiscalizacdo ou limitacdo da atividade econémica exercida pelo particular,
entendidos estes como atos de poder de policia.

17. A Lei n? 9.279/96 classifica os poderes atribuidos ao titular decorrentes da concessao
de patentes de invengao e de modelo de utilidade, registros de desenho industrial e de marca, como
sendo tipicos do direito de propriedade. Assim, o titular adquire o poder de exclusividade de uso do bem
objeto do direito da propriedade industrial, podendo, portanto, impedir que terceiros o utilizem sem a
sua autorizacao:

"Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propdsitos:

/ - produto objeto de patente;

Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam
para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§2¢ Ocorrerd violacdo de direito da patente de processo, a que se refere o inciso I, quando
o0 possuidor ou proprietdrio ndo comprovar, mediante determinacdo judicial especifica, que o seu
produto foi obtido por processo de fabricacdo diverso daquele protegido pela patente.

[..}

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenizacdo pela exploracdo
indevida de seu objeto, inclusive em relacdo a exploracdo ocorrida entre a data da publicacdo do pedido
e a da concessao da patente.

§12 Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contetdo do pedido



depositado, anteriormente a publicacdo, contar-se-d o periodo da exploracdo indevida para efeito da
indenizagdo a partir da data de inicio da exploragéo.

$22 Quando o objeto do pedido de patente se referir a material bioldgico, depositado na
forma do pardgrafo unico do art. 24, o direito a indenizacdo serd somente conferido quando o material
bioldgico se tiver tornado acessivel ao publico.

$32 O direito de obter indenizacdo por exploracdo indevida, inclusive com relacdo ao
periodo anterior a concessdo da patente, estd limitado ao conteudo do seu objeto, na forma do art. 41.

[..]

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente
concedido.

Pardgrafo Unico. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposicées
do art. 42 e dos incisos I, Il e IV do art. 43.

[...]

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme
as disposicées desta Lei, sendo assequrado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional,
observado quanto as marcas coletivas e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148.

[...]

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

| - ceder seu registro ou pedido de registro;

Il - licenciar seu uso;

Il - zelar pela sua integridade material ou reputacdo”.

18. Ressalte-se que o exercicio das atividades econOmicas relacionadas as invencdes, aos
modelos de utilidade, as marcas e aos desenhos industriais é realizado livremente pelo particular,

independentemente de qualquer espécie de regulacao por parte do INPI.

19. O usudrio dos servicos prestados pela Autarquia ndo depende de gualguer autorizacao,
licenca ou permissao do INPI para o exercicio de gualquer atividade econémica.

20. Se, entretanto, desejar utilizar-se do sistema de propriedade industrial, a fim de proteger os
seus ativos intelectuais, poderd fazé-lo por meio da formulacdo de pedidos, a fim de gue sejam
constituidos titulos de propriedade industrial apés os exames formal e técnico realizado pela Autarguia.

21. Reafirme-se, portanto, que os servicos prestados pelo INPI ndo se enguadram na concepcao
de "atos publicos de liberacdo", nos termos do §60 do artigo 1o da Lei n® 13.874/2019.

22. De forma anéaloga, a Procuradoria j& havia manifestado-se anteriormente, entendendo que
os servicos executados pelo INPI ndo podem ser equiparados a atos de poder de policia. No Parecer n.
00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, ao tratar da natureza da atividade exercida pelo INPI no
exame de pedidos de patente, afastou-se a ideia de que a Autarquia realizaria atos de fiscalizagao, tal
como um ente detentor de poder de policia:

"0 exame de um pedido de patente nao se confunde com a fiscalizacdo exercida pelos
orgdos publicos detentores do poder de policia. No caso da fiscalizacdo ambiental exercida pelo IBAMA,
percebe-se uma atividade de cardter negativo, relacionada a uma obrigacdo de nédo fazer. A atividade
exercida a luz do poder de policia impede a préatica pelo particular de um determinado ato, tratando-se
de uma limitacdo de conduta. Esse carater negativo encontra-se presente nas demais atividades
qualificadas como poder de policia, em regra. O INMETRO, quando exerce poder de policia, também
impée uma conduta negativa ao particular. Igual caracteristica é percebida na fiscalizacdo dos Mercados
de Titulos e Valores Mobilidrios, exercida pela CVM, com fulcro na Lei n® 7.940, de 1989.

[...]

O exame de um pedido de patente ndo se confunde com a andlise de uma autorizacdo de
comercializacdo de um produto farmacéutico tal como realizada pela ANVISA. O particular ndo tem a
prerrogativa de fabricar e distribuir um medicamento sem prévia autorizacdo 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 invencdo. O depdsito de um pedido de patente é opcional. O inventor pode escolher
por manter a sua criacdo como segredo industrial, sem depender do INPl para desenvolver a sua
atividade empresarial. O depdsito de um pedido de patente, ou mesmo a sua concessio, ndo é condicdo
para o uso da invencdo. Consequentemente, o INPI ndo condiciona a liberdade ou a propriedade quando
examina e concede uma patente. A concessdo de uma patente ndo é uma limitacdo da propriedade do
inventor ou do exercicio profissional do mesmo. A concessdo de uma patente constitui o direito de
exclusividade de uso de uma invencdo. Ou seja, o ato de conceder uma patente é de natureza
constitutiva. Por isso, visualiza-se um sentido positivo na atuacdo 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, o 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 inven¢do, 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 dbice 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 intervencdo do Estado para prevenir ou impedir



atividades dos cidaddos contrarias aos interesses sociais. Como jg se disse, o depdsito de um pedido de
patente é opcional. Em matéria de patente, o INPI ndo compele materialmente o administrado. O INPI
nédo detém meios de coacdo 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".

23. Mais recentemente, ao apreciar o Projeto de Lei de Conversao n? 17/2019, a Procuradoria,
através do Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, reafirmando aquele entendimento,
manifestou-se no sentido de que a concessao de direitos de propriedade industrial nao se confunde com
os atos publicos de liberacao de atividade econdmica:

"Com efeito, o sistema de propriedade industrial é uma faculdade oferecida ao particular
para obter a tutela juridica das inven¢dées, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais e das
marcas por meio de um titulo de propriedade concedido pelo Estado. A Lei n® 9.279, de 1996, em seu
artigo 59 considera os direitos de propriedade industrial como bens mdveis.

Contudo, sendo apenas uma faculdade a utilizacdo do sistema de propriedade industrial,
constata-se que pode o titular explorar diretamente, na atividade empresarial, invencdées 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 invengbes e de modelos de utilidade, de modo
reservado, na forma de um segredo industrial. E possivel que considere mais interessante, do ponto de
vista econémico, utilizar a criacdo industrial sem a concessio da patente e, com isso, ndo ser obrigado a
tornar publica a invencéo.

Logo, a concessdo de uma patente nédo 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
invencdo. Mesmo se tiver o seu pedido de patente indeferido, o depositante podera produzir e
comercializar o que ele entendeu como invengado, desde que ndo reproduza a patente de outrem.”

24. Na referida manifestacdo, destacou-se mais uma vez que os atos publicos de liberacao de
atividade econbémica aproximam-se, na verdade, dos atos de poder de policia, uma vez que representam
limitagcOes a direitos individuais:

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

[..]

Ressalte-se, nesse ponto, que o0s servicos prestados pelo INPI ndo sdo remunerados por
meio de taxas. Por ndo se enquadrarem na nocdo de poder de policia, remuneram-se as atividades da
autarquia por meio de preco publico. 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 concessdrio praticado pelo INPI ndo traz a ideia de anuéncia estatal, propria do poder
de policia". (grifei)

25. A Procuradoria, na oportunidade, sugeriu inclusive a supressao da expressao “concessdo de
registro de marcas", que constava da minuta do Projeto de Lei, em seu artigo 32, §82, considerando que
os atos praticados pelo INPI, de uma forma ampla, ndo se caracterizam como atos publicos de liberacdo
para os fins da Lei. O dispositivo, entretanto, foi mantido, ainda que deslocado no texto:

"Art. 32 Sdo direitos de toda pessoa, natural ou juridica, essenciais para o desenvolvimento
e o crescimento econémicos do Pais, observado o disposto no paragrafo Unico do art. 170 da
Constituicdo Federal:

[...]

IX - ter a garantia de que, nas solicitacées de atos publicos de liberacdo da atividade
econdémica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos necessarios a
instrucdo do processo, o particular sera cientificado expressa e imediatamente do prazo maximo
estipulado para a andlise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o siléncio da autoridade
competente importara aprovacdo tacita para todos os efeitos, ressalvadas as hipdteses expressamente
vedadas em lei;

[..]

§ 62 O disposto no inciso IX do caput deste artigo ndo se aplica quando:

| - versar sobre questées tributarias de qualquer espécie ou de concessdo de registro de
marcas;" (grifei)

26. Por fim, merece destaque ainda o disposto no artigo 10, §32, inciso | do Decreto
n? 10.178/2019, que dispensa a necessidade de fixacdo de prazo para resposta aos requerimentos dos
particulares nas hipéteses de concessado de registros de propriedade intelectual.

27. A Procuradoria, portanto, reitera o entendimento no sentido de que as atividades finalisticas
do INPI ndo se enguadram como "atos publicos de I|beracao a V|sta do concelto constante do artigo

respeito da natureza das atividades desempenhadas pela Autarquia.

CONCLUSAO

28. Diante de todo o exposto, em atencdo a consulta encaminhada, a Procuradoria reitera sua



manifestacao no sentido de que as atividades desempenhadas pelo INPI nao estao enquadradas como
"atos publicos de liberacao", na forma do disposto no artigo 12, §62 da Lei n? 13.874/2019.

29. A Procuradoria sugere que a Presidéncia da Autarquia envie resposta a Secretaria Especial
de Desburocratizacdo, Gestao e Governo Digital, evitando-se qualquer equivoco quanto a uma possivel
aplicacao do contido no item 16 do referido Oficio (“caso ndo seja estabelecida a classificacdo de risco
em ato normativo do 6rgdo ou entidade até 1° de junho de 2020, todos os requerimentos deverdo ser
enquadrados como de nivel de risco I, ou seja, com deferimento automdatico apds protocolo”).

E o Parecer.
A consideracao superior.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atencdo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do NUmero Unico de Protocolo (NUP) 00848000340202021 e da chave de
acesso 6a844917
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cédigo 419185528 no endereco eletrénico http://sapiens.agu.gov.br. Informacdes adicionais: Signatario
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