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RESUMO

GUIMARAES, Ana Kelly da Silva. Regulacdo da propriedade industrial: um estudo sobre
a atuacao do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2022. 309 f. Tese Doutorado em
Propriedade Intelectual e Inovacdo) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de
Janeiro, 2022.

O presente estudo presta-se a realizar uma analise sobre a regulacéo da propriedade industrial,
incluindo um apanhado sobre os principais pontos relacionados a atuacéo do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial. Para tal, primeiramente, foi necessario contextualizar os principais
conceitos e as teorias relacionadas a regulacao, aplicando-os a propriedade industrial, incluindo
uma pesquisa jurisprudencial sobre o tema, o que foi desenvolvido ao longo do Capitulo 1. Em
sequéncia, foi levantado todo o historico de atos normativos ja editados com alguma
repercussao na regulacao da propriedade industrial, o que foi realizado a partir de pesquisa por
palavras-chave no acervo historico da Camara dos Deputados e nos atos normativos ja editados
no site do Planalto. Esse historico foi subdividido nos periodos anteriores e posteriores a Lei
de Propriedade Industrial, conforme a ordem constituinte, resultando na elaboracdo de um
banco de dados com toda essa producdo normativa esquematizada. A analise das normas ja
editadas sobre o tema, realizada nos Capitulos 2 e 3, permitiu compreender todo o arcabouco
relacionado a regulacdo da propriedade industrial no Brasil, desde a primeira norma até os dias
atuais. Os Capitulos 4 e 5 prestaram-se a examinar com uma maior especificidade pontos ja
abordados nos Capitulos anteriores, demonstrando como se da a atuacéo do INPI na regulacéo
da propriedade industrial por pertinéncia teméatica, com enfoque nos fundamentos para as
conclusbes extraidas ao longo desta tese. Por fim, a tese encerra-se com uma sintese das
principais conclus@es obtidas ao longo deste estudo e propostas de melhoramento para o INPI.

Palavras-chave: Regulagdo. INPI. Marcas. Patentes. Desenhos Industriais. Indicagdes

Geograficas. Contratos de Tecnologia.



ABSTRACT

GUIMARAES, Ana Kelly da Silva. Industrial property regulation: a study on the
performance of the Nacional Institute of Industrial Property. 2022. 309f. Tese Doutorado
em Propriedade Intelectual e Inovagdo) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de
Janeiro, 2022.

The present study lends itself to carrying out a study on the regulation of industrial property,
including an overview of the main points related to the performance of the National Institute of
Industrial Property. For this, initially, it was necessary to contextualize the main concepts and
theories related to regulation, applying them to industrial property, including a jurisprudence
on the subject, which was developed in Chapter 1. In sequence, the entire history of acts was
raised normative already edited with some repercussion in the regulation of industrial property,
which was carried out from a search for keywords in the history of the Chamber of Deputies
and in the normative acts already edited on the Planalto website. This history was subdivided
into the periods before and after the Industrial Property Law 3, resulting in the production of
Chapters 2 and the creation of a database with schematized regulations. These normative norms
on the subject, from a standard already understood as the entire property regulation in Brazil,
updated the first industrial norm until today. Chapters 4 and 5 were used to examine with points
already defined as in previous chapters the industrial function is given by the INPI in the
regulation of thematic pertinence, with most of the points to be demonstrated throughout this
thesis property. Finally, the thesis concluded for the best conclusion of the thesis with a
synthesis of the main conclusions for the best conclusion of the IP thesis.

Keywords: Regulation. INPI. Patents. Industrial Designs. Geographical Indications.

Technology Contracts.
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INTRODUCAO

A tematica atinente a atuagdo dos orgaos e estruturas administrativas na regulacio da
propriedade industrial ainda ¢ uma matéria pouco estudada na doutrina nacional, mas com
repercussoes relevantes na economia nacional € no mercado interno.

Em linhas gerais, essa correlagao esta diretamente relacionada ao direito de propriedade
garantido a partir da obtengdo de um registro ou de uma patente, notadamente, diante da
necessidade de que o exercicio deste direito ocorra conforme a funcao social dele esperada pela
Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988.

O direito de propriedade, em sua origem, importa no dominio sobre o resultado obtido
pelo trabalho. A garantia da propriedade usualmente ¢ vista como estratégia empresarial
evitando condutas anticoncorrenciais, a producdo e inovagdo e, por este motivo, ao
desenvolvimento econdmico. Numa perspectiva mais ampla, Héberle (2007, p. 393) entende o
trabalho e a propriedade como aspectos inerentes a condicdo humana, a liberdade pessoal e a
dignidade dos direitos humanos.

Ha grande relevancia no estudo da regulacdo da propriedade industrial. Primeiro, porque
a atividade regulatoria presta-se a evitar praticas anticoncorrenciais, visando que a propriedade
decorrente da obtengdo do registro ou patente seja exercida conforme a sua fungao social.

A regulagdo da propriedade industrial viabiliza que o criador possa ter o retorno pelos
investimentos realizados, além de possuir vital importincia para a tutela dos direitos do
consumidor, impedindo a confusdo ou erro quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade
ou utilidade de um produto ou servigo.

Isso porque a exclusividade decorrente da concessao do titulo de propriedade industrial
pela entidade administrativa importa, invariavelmente, em efeitos erga omnes em face da
coletividade, inibindo que outros se utilizem daquele registro ou patente.

A regulacdo da propriedade industrial produz, ainda, repercussdes diretas no comércio
de tecnologia e na obtencao de informacodes tecnologicas, auxiliando na busca e na recuperacao
dos documentos de patentes, viabilizando o conhecimento do estado da técnica em determinado
segmento tecnoldgico. Essas informacgdes, possibilitam a elaboracdo de dados estatisticos
relacionados a propriedade industrial, capazes de admitirem a avaliagdo do desenvolvimento
tecnologico em diversas areas, auxiliando na elaboracao de politicas de Estado.

Nao se pode afirmar que exista propriamente uma controvérsia sobre a regulacao da
propriedade industrial, mas sim em torno do proprio conceito de regulacdo em si mesmo

considerado, sendo esse um dos motivos para a relevancia desta tese.



19

Em linhas gerais, a atuacdo do Estado na regulagdo ¢ observada nas hipdteses em que
se tem a delegacdo dos servigos publicos por concessao e nos casos em que estamos diante de
atividades dotadas de relevancia social.

A regulagdo da propriedade industrial corresponderia a uma forma sui generis de
atuacdo, uma vez que a concessao de direitos de propriedade industrial possui relevancia social,
produzindo repercussdes no desenvolvimento nacional, além de minimizar os riscos de
assimetria de informagdes e outras variaveis possiveis num mercado desregulado.

Nesse sentido, o presente estudo pretende responder a uma problematizagdo,
costumeiramente motivo de indagacdes dentre os estudiosos do tema, acerca de qual seria a
natureza juridica da atuacdo da entidade administrativa responsavel pela concessao de direitos
de propriedade industrial, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI.

A hipotese que se pretende verificar é se a atuagdo do INPI ou das estruturas
administrativas antecessoras a ele abarcaria aspectos regulatorios. O enfrentamento desse tema
mostra-se essencial para a compreensao da extensdo e abrangéncia das decisoes proferidas pelo
Instituto quando do exame dos pedidos de registro ou patente.

A questdo ndo ¢ de facil compreensdo ou de deducdo l6gica. A lei que criou o Instituto,
Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, apesar de ndo mencionar expressamente sobre a
atuacao do INPI no campo regulatdrio, como se pretende demonstrar a partir do presente estudo,
nao pode lida de forma isolada.

Isso porque, apesar de a concessdao do direito de propriedade industrial ndo ser uma
condicdo per si para o exercicio da atividade econdmica ou para promover a inovagdo, quando
ha obtencdo da exclusividade por um determinado titular, retira-se do mundo juridico a
possibilidade de que terceiros possam se valer dos proveitos decorrentes daquele signo
distintivo registrado ou daquela formulagdo ou produto patenteado, dentre outros, os quais
passardo a ser de propriedade de um determinado titular por um periodo de tempo.

A hipotese que se pretende estudar por meio desta tese € se, ao assim fazer, o Estado
atuaria limitando o direito dos demais e corrigindo eventuais falhas de mercado, o que poderia
caracterizar uma atividade regulatoria do mercado interno, tendo como um de seus objetivos
evitar que o consumidor seja induzido a erro ou confusao e reduzir as possibilidades de atuacao
em concorréncia desleal.

Barbosa (2002, p. 257) cita emblemético julgamento, em que o Supremo Tribunal
Federal examinou a concorréncia desleal a luz da ideia de liberdade, sob o entendimento de que

“a livre concorréncia, com toda liberdade, ndo é irrestrita, o seu direito encontra limites nos
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preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercicio legal e honesto do direito proprio,
expresso da probidade profissional.”

Nesse sentido, a presente tese pretende elucidar a hipotese aventada, bem como
fomentar as discussoes sobre o tema, o que se dard por meio da aplicagdo dos conceitos atinentes
a regulacdo a propriedade industrial para, caso se entenda pela existéncia de competéncias
regulatorias exercidas no ambito do INPI, identificar em caos isso ocorreria.

Nesse sentido, primeiramente, sera realizado no Capitulo 1 um apanhado sobre o direito
de Propriedade industrial sob o prisma do direito regulatorio. Nessa sec¢do serdo trazidos alguns
conceitos basicos da regulagdo, com as principais escolas e teorias envolvendo a atividade
regulatdria, apresentando a sua correlacdio com a propriedade industrial. Como forma de
embasar as informacdes trazidas nesse Capitulo, a andlise serd realizada a partir da perspectiva
estabelecida pela doutrina especializada no tema e pelos Tribunais.

A andlise da regulagdo em propriedade industrial ndo pode ser realizada de forma
dissociada ao contexto historico que nos trouxe até o momento atual. Tendo como base essa
premissa, em sequéncia, os Capitulos 2 e 3 se prestardo a analisar, respectivamente, a regulacao
da propriedade industrial antes e depois da criagdo do INPI.

Para tal, foi realizada uma pesquisa das principais normativas com impactos na
regulacdo da propriedade industrial no acervo historico da Camara dos Deputados e no sitio
eletronico do Planalto. As normas localizadas foram esquematizadas conforme a ordem
constituinte, sendo realizado um estudo das principais caracteristicas do periodo e em que
medida os 6rgdos administrativos ja exerceriam atividade regulatéria dentro daquele contexto.

Em prosseguimento, os Capitulos 4 e 5 examinardo a regulacdo da propriedade
industrial conforme a pertinéncia tematica. O Capitulo 4 se dedicara a regulacao da propriedade
industrial no ambito do registro dos sinais distintivos. Ja o Capitulo 5 tratara da regulacao da
propriedade industrial nos campos tecnoldgicos e nos contratos de transferéncia de tecnologia,
incluindo a atuacao do INPI nesse contexto.

Por fim, a pesquisa proposta tem por objetivo analisar em aspecto amplo a regulagdo da
propriedade industrial, mediante a analise dos entendimentos que podem ser extraidos da
doutrina e da jurisprudéncia, além da sistematizacdo de uma coletanea com a principais normas
ja editadas com alguma repercussdo na regulagdo da propriedade industrial. A partir dessa
analise mais ampla, pretende-se realizar um exame mais especifico da regulacao da propriedade
industrial por pertinéncia temdtica, com enfoque na atuagdo do INPI dentro do tema,

viabilizando uma reflexao sobre possiveis melhorias operacionais para o Instituto.
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1. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOB O PRISMA DO DIREITO
REGULATORIO

1.1 Consideracdes iniciais

A Convengdo da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual define a propriedade
intelectual como o conjunto de direitos relativos as obras literéarias, artisticas e cientificas; as
interpretacdes dos artistas intérpretes e as execucfes dos artistas executantes, aos fonogramas
e as emissdes de radiodifusdo; as invencdes em todos os dominios da atividade humana; as
descobertas cientificas; aos desenhos e modelos industriais; as marcas industriais, comerciais e
de servico, bem como as firmas comerciais e denominagdes comerciais; a protecdo contra a
concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios

industrial, cientifico, literario e artistico.!

Em regra, pode-se dizer que o direito de Propriedade Intelectual visa resguardar aos
criadores e outros produtores de bens e servigos intelectuais, concedendo-lhes certos direitos
limitados no tempo para controlar o uso dessas producgdes. Deve-se notar, outrossim, que esses
direitos ndo se aplicam ao objeto fisico em que a criacdo possa ser incorporada, mas sim a

criagdo intelectual como tal.?

A propriedade intelectual pode ser entendida como o conjunto de direitos que incidem
sobre as criagdes humanas, sendo um sistema criado para a garantia da exclusividade resultante
da atividade intelectual nos campos industrial, cientifico, literario e artistico.

Segundo Pimentel (2004, pg. 8),

Os direitos de propriedade intelectual sdo instrumentos que permitem uma posicao
juridica (titularidade) e uma posicdo econdmica (exclusividade). A posi¢do juridica
tende a garantir ao titular o exercicio dos direitos: a recuperagdo de investimentos na
pesquisa e desenvolvimento (P&D) tecnoldgico, os quais podem ser publicos ou
privados, diretos ou indiretos; e uma posi¢do econdmica privilegiada e licita nos
mercados regionais ou nacional, para uma empresa na concorréncia com outra, ao
permitir a exclusividade de processo industrial, de comercializagdo de um produto ou
servico, de seu signo distintivo, de obra literaria, artistica ou cientifica.

No ordenamento juridico brasileiro, a Constituicao da Republica Federativa do Brasil
de 1988 assegurou o direito a propriedade no seu art. 5°, XII consagrando-o como direito

fundamental. Os atributos deste direito foram delimitados pelo Cédigo Civil (Lei n® 10.406, de

L Art. 2°, VIII da Convencdo que institui a Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual. Assinada em Estocolmo em 14
de Julho de 1967 e modificada em 28 de Setembro de 1979.
2 Wipo Intellectual Property Handbook, 2004.
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10 de janeiro de 2002) que resguardou ao seu titular a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
bem como o direito de reavé-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.?

Para Leal (2012, pg. 54) o direito de propriedade em sua origem importa no dominio
sobre o resultado obtido pelo trabalho. Nesse sentido ¢ que a garantia a propriedade usualmente
¢ vista como o principal estimulo a producdo e inovagao e, por este motivo, ao desenvolvimento
econdmico. Por outro lado, Héberle (2007), numa perspectiva mais ampla, entende que o
trabalho e a propriedade devem ser entendidos como aspectos inerentes a condi¢gao humana, a
liberdade pessoal e a dignidade dos direitos humanos.

Segundo Burdeau (1966), a defini¢do de Estado Democratico de Direito deve ser
entendida a luz da propriedade como um direito fundamental, possuindo interface com a ideia
de liberdade, notadamente, na acep¢ao que reconhece a liberdade do homem pelo natural
dominio que exerce sobre si proprio. Otero (2007, p. 187) destaca que John Locke chegou a
afirmar que “cada homem tem uma propriedade em sua propria pessoa,; a esta ninguém tem
qualquer direito sendo ele mesmo.”

Desse modo, a ideia de propriedade estd ligada ao entendimento de que o trabalho
exercido pelo homem constitui sua propriedade, assim como os frutos dele provenientes. Arendt
(2004, p. 122-123) entende que sera por meio do trabalho que o homem conseguird sair da
caréncia inercial para alcancar bens que saciem as suas necessidades basicas, numa atividade
inerente ao seu processo vital, como uma condi¢ao da vida humana, tal como entendido por
Locke (1963).

Nesse contexto, tem-se a Propriedade Intelectual, que abrange a protecdo de diferentes
areas da criagdo humana, cingindo-se na Propriedade Industrial e nos Direitos Autorais.

A propriedade industrial inclui as criagdes intelectuais destinadas as atividades
industriais, protegidas através da concessao de patentes e registros. Por outro lado, os direitos
autorais protegem as obras literarias escritas ou orais, musicais, artisticas, cientificas, obras de
escultura, pintura, fotografia, bem como o direito das empresas da radiodifusdo e
cinematograficas.

Mais contemporaneamente, a adesdo ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados a0 Comércio em 1994 no ambito da Organizagdo Mundial
do Comércio (Acordo TRIPS), pretendeu o fortalecimento e sistematizagdo da protecdo da
propriedade industrial.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996), possui

3 Art. 1228 do Cadigo Civil.
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em seu texto bastante influéncia dos conceitos e terminologias adotados em TRIPS, abarcando
a protecao de importantes direitos de propriedade industrial, a saber: as patentes de invencao e
de modelo de utilidade; os desenhos industriais; as marcas ¢ as indicagdes geograficas.

Segundo o art. 15 do Acordo TRIPS, o objeto da prote¢ao das marcas podera ser

Qualquer sinal, ou combinacdo de sinais, capaz de distinguir bens e servicos de um
empreendimento daqueles de outro empreendimento, podera constituir uma marca.
Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes proprios, letras, numerais,
elementos figurativos e combinagéo de cores, bem como qualquer combinagdo desses
sinais, serdo registraveis como marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsecamente
capazes de distinguir os bens e servigos pertinentes, os Membros poderdo condicionar
a possibilidade do registro ao carater distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os
Membros poderdo exigir, como condi¢do para o registro, que os sinais sejam

. , . 4
visualmente perceptiveis.

Inspirado no art. 15 do Acordo TRIPS, foi construido o art. 122 da Lein®9.279, de 1996,
segundo o qual foi previsto que sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos
visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais que estdo elencadas no art.
124 da Lei n® 9.279, de 1996.

As marcas podem ser de produto ou servico, quando utilizadas para distinguirem
produto ou servigo de outro idéntico, semelhante ou afim de origem diversa.°

J& as marcas de certificagdo sdo utilizadas para atestarem a conformidade de um produto
ou servigo com determinadas normas ou especificagdes técnicas, notadamente quanto a
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.®

Por fim, as marcas coletivas sdo utilizadas para identificarem produtos ou servicos
provindos de membros de determinada entidade.’

De fato, uma marca registrada consiste num sinal utilizado nas atividades econdmicas
por um produtor ou fornecedor para identificar um determinado produto ou servico, permitindo
que os consumidores distingam entre mercadorias diferentes e reconhecam a sua proveniéncia.
Segundo Ramello (2006), isso constitui um dispositivo econdmico extremamente poderoso,
sendo um diferencial competitivo.

Nesse sentido, Pimentel (2004, pg. 8) diz que a

A propriedade intelectual é propria da atividade empresarial organizada, sua producéo
gera servicos que sdo importantes para o sustento de pessoas na sociedade e ajuda a
identificar produtos ou obras quanto a sua procedéncia e qualidade; portanto, um

4 Art. 15 Acordo TRIPS

5 Conforme art. 123, 1 da Lei n® 9.279, de 1996.
6 Conforme art. 123, 11 da Lei n° 9.279, de 1996.
T Art. 123 Lei n°9.279, de 1996.
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elemento fundamental para ajudar o consumidor a satisfazer as suas necessidades e
desejos de consumo.

A patente é um outro direito de propriedade industrial bastante relevante que foi previsto
no Acordo TRIPS no seu art. 27, segundo o qual “qualquer invengdo, de produto ou de
processo, em todos os setores tecnoldgicos, sera patenteavel, desde que seja nova, envolva um
passo inventivo e seja passivel de aplica¢do industrial” 8

No mesmo sentido, o art. 8° da Lei n® 9.279, de 1996, trouxe a previsao de
patenteabilidade da invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicagdo industrial.

A patente confere a exclusividade temporaria na utilizagdo de uma inveng¢ao, entendida,
segundo Mello Leopardi (1998, p. 2) como “uma nova ideia que permite a solugcdo de
problemas tecnologicos e pode consistir de inovagoes em produtos ou processos.”

Os desenhos industriais foram previstos no Acordo TRIPS na Sec¢do 4, tendo sido
estabelecido que os membros estabelecerdo protecdo para desenhos industriais criados
independentemente, de serem novos ou originais, caso eles ndo sejam significativamente

diferentes de desenhos conhecidos ou combinagdes de caracteristicas de desenhos conhecidos.

Além disso, segundo o Acordo TRIPS,

[...] cada Membro assegurara que os requisitos para garantir protecdo a padrdes de
tecidos — particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicagdo —
ndo dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa protecio.®

Nesse sentido, a Lei de Propriedade Industrial conceituou os desenhos industriais
registraveis no art. 95, tendo estabelecido tratar-se de uma forma pléstica ornamental de um
objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuracdo externa e que possa servir
de tipo de fabricacao industrial.

As indicacOes geograficas também foram conceituadas em TRIPS no seu art. 22 como
aquelas que identificam um produto como origindrio do territério de um membro ou regido ou
localidade deste territorio, quando determinada qualidade reputacdo ou outra caracteristica do
produto seja essencialmente atribuida a sua origem geografica.

Nesse ponto, a Lei de Propriedade Industrial inovou, ao estabelecer no seu art. 176 que

a indicacao geografica pode se referir a indicagdo de procedéncia ou denominagdo de origem.

8 Art. 27 Acordo TRIPS
9 Art. 25 Acordo TRIPS
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Entende-se a indicacdo de procedéncia como o nome geografico do pais, cidade, regido
ou localidade de seu territério que se tenha tornado conhecido como centro de extracao,
produgio ou fabricagio de determinado produto ou de prestagio de determinado servigo.*®

A denominagao de origem foi entendida como o nome geografico do pais, cidade, regido
ou localidade de seu territorio que designe produto ou servico cujas qualidades ou
caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos os fatores
naturais ¢ humanos.

Por outro lado, no &mbito nacional, o direito autoral ¢ regulado pela Lei n° 9.610, de 19
de fevereiro de 1998 e consiste no direito que todo autor tem sobre a sua criacdo intelectual,
seja ela literaria, cientifica ou artistica, podendo ser subdivididos em direitos morais ¢
patrimoniais.

A legislacdo garante, outrossim, nos art. 89 e seguintes da Lei n° 9.610, de 1998, a
protecdo dos direitos conexos aos intérpretes, produtores fonograficos e empresas de
radiodifusdo.

Apesar de possuir legislagao especifica (Lei n° 9.609, de 19 de fevereiro de 1998), a
tutela do programa de computador enquadra-se no regime de prote¢dao que ¢ conferido aos
direitos autorais.

Ressalta-se, outrossim, a existéncia de algumas formas de protecao sui generis, a saber:
cultivares, topografia de circuitos integrados e conhecimentos tradicionais.

A protecao dos cultivares ou cultivares essencialmente derivados de qualquer género ou
espécie € realizada através da concessao de um Certificado de Protecao de Cultivar, considerado
bem movel para todos os efeitos legais e unica forma de protecdo de cultivares que podera
obstar a livre utiliza¢do de plantas ou de suas partes de reprodugdo, bem como a multiplicagado
vegetativa no pais, nos termos do previsto na Lei n® 9.456, de 25 de abril de 1997.1!

O Acordo TRIPS também trouxe previsao expressa quanto a prote¢do da topografia de
circuitos integrados no seu art. 35, estabelecendo a ilicitude da pratica dos atos de importar,
vender ou distribuir por outro modo para fins comerciais uma topografia protegida, um circuito
no qual esteja incorporada uma topografia ou um artigo que incorpore um circuito integrado
desse tipo, somente na medida em que este continue a conter uma reproducao ilicita de uma
topografia, realizados sem a autorizacao do titular do direito.

A topografia de circuitos integrados, regulamentada no Capitulo 111 da Lei n® 11.484, de

31 de maio de 2007, consiste numa série de imagens relacionadas, construidas ou codificadas

10 Art. 177 Lei n° 9.279, de 1996.
1L Art. 2° da Lei 9.456, de 1997.
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sob qualquer meio ou forma, que represente a configuracdo tridimensional das camadas que
compdem um circuito integral e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte a
disposicdo geomeétrica ou arranjos da superficie do circuito integrado em qualquer estagio de

sua concepcdo ou manufatura.*?

Os conhecimentos tradicionais foram protegidos pela Lei n® 13.123, de 20 de maio de
2015, sendo aqueles associados ao patriménio genético de populagdes indigenas, de
comunidade tradicional ou de agricultor tradicional contra a utilizagdo e exploracio ilicita.™®

A entidade administrativa responsavel pela concessdo de direitos de propriedade
industrial ¢ o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que possui atua¢do nos processos
relacionados aos pedidos de concessdo de patentes de invencao e de modelo de utilidade; de
registro de marcas, desenhos industriais e indica¢des geograficas.

O INPI também atua no registro das topografias de circuitos integrados, com uma forma
de protecdo sui generis € no registro de programas de computador, tutelado pelos direitos
autorais.

Além disso, o Instituto também atua no ambito dos contratos de transferéncia de
tecnologia. Diante de uma necessidade cada vez mais crescente de monetizagao e transferéncia
dos direitos de propriedade industrial, a transferéncia de tecnologia demonstra-se uma
estratégia comercial cada vez mais adotada pelas empresas e grupos econdmicos.

Desde a criacdo do INPI, em 1970, o Instituto é a entidade responsavel pela averbacédo
dos contratos que envolvam direitos de propriedade industrial, tais como a licenca e cessao de
marcas, patentes e desenhos industriais, bem como pelo registro dos contratos relacionados a
transferéncia de tecnologia e franquia.

Segundo Jodo Marcelo de Assafim (2005), o termo tecnologia é empregado no trafego
econdmico-industrial como uma espécie de “guarda-chuva”, onde se abriga tudo o que esta
relacionado com os ativos intangiveis vinculados ao processo produtivo da empresa.

A atuagdo do INPI no campo da transferéncia de tecnologia é uma decorréncia da
politica industrial entdo adotada no Brasil. A partir dos anos 1970 até a década de 1990, esteve
em vigor no Brasil uma politica industrial voltada a regulacdo do mercado de tecnologia, com
vistas a plena consecugdo da politica nacional de desenvolvimento industrial, conforme

elucidado por Matos (2017). Foi nesse contexto e por esta razdo que foi criado o INPI em 1970.

2 Art. 28 da Lei n° 11.484, de 2007.
13 Art. 8° da Lei n° 13.123, de 2015.
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O periodo marcado pela substituicdo de importacfes foi caracterizado por um grande
crescimento do fluxo de transagdes tecnoldgicas entre o Brasil e o exterior, 0 que contribuiu
para a existéncia, naquele momento, de um desequilibrio no balango de pagamentos.**

Assim, esse momento foi marcado por um déficit comercial gerado pelo comércio de
tecnologia, o que fez com que o governo do Brasil passasse a cogitar a adocdo de algumas
medidas de controle. A questdo tornou-se ainda mais evidente apds a realizacdo de estudos
durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) pela Divisdo do Imposto de Renda da
Receita Federal e pela SUMOC (Superintendéncia da Moeda e do Crédito), que, segundo
Malavota (2017, p. 68) confirmaram

[...] a sangria de divisas resultante do comércio tecnolégico, incluindo tanto a
importacéo de tecnologia implicita (inserida nos bens de capital adquiridos durante a
montagem do parque industrial nacional) quanto de tecnologia explicita (os objetos
tecnoldgicos propriamente ditos, negociados por meio de licenciamento de patentes,
assisténcia técnica, etc.).

Esse € 0 momento em que se iniciam as tentativas do governo de exercer alguma
regulacao sobre as transac6es envolvendo transferéncia de tecnologia, o que se comprovou com
a edicdo da Lei n° 3.470, de 28 de novembro de 1958, alterando a legislacdo do imposto de
renda no campo da dedutibilidade fiscal de pagamentos por royalties de patentes e marcas e da
contratacdo de assisténcia técnica.

Posteriormente, tem-se a edicdo da Portaria n°® 436 do Ministério da Fazenda de 30 de
dezembro de 1958, Portaria/MF n° 60/94, Portarias/MF n°® 113/59 e Portaria/MF n° 314/70,
fixando os valores dos percentuais de dedutibilidade.

Contudo, em que pese tais iniciativas, ainda assim ndo havia um controle efetivo sobre
as transagdes envolvendo transferéncia de tecnologia, sendo tdo somente uma forma de, ao
alterar os percentuais de dedutibilidade, tentar evitar o envio abusivo de divisas ao exterior, 0
gue ndo veio a se mostrar eficiente.

O inicio da decada de 1960 foi marcado por um agravamento do déficit do balanco de
pagamentos e por uma crise econdmica, 0 que culminou na edicdo do Estatuto dos Capitais
Estrangeiros (Lei n®4.131, de 1962) e da Lei Anti Trust (Lei n° 4.137, de 1962), 0 que marcou
uma postura estatal mais voltada & regulacdo das transacdes envolvendo o comeércio de

tecnologia.

14 O balango de pagamentos é um mecanismo contabil que verifica os niveis de relagdo comercial entre um pais e outros,
sendo utilizado para proporcionar uma analise econdmica no que tange a capacidade de realizagdo de comércio, transferéncia
de capital e realizagdo de investimentos.
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Para Malavota (2006, p. 60), o surgimento do INPI deriva exatamente da necessidade
de “aparelhagem burocratica do Estado, com todos os recursos de poder a ela disponiveis,
usada como instrumento de equilibragdo das disputas estabelecidas no mercado tecnologico.”

Antes disso, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), 6rgao entdo
responsavel pela concessédo de direitos de propriedade industrial, passava por periodo de crise
em virtude do grande estoque de pedidos em tramitagdo no 6rgdo. A solucdo administrativa
encontrada passava pela criacdo de uma nova entidade.

Desse modo, entendeu-se que

[...] a transubstanciagdo do Departamento no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial concorrerd para acelerar o processo de transferéncia de tecnologia.
Propiciard o surgimento de mecanismo eficiente, onde predominem a qualidade e a
rapidez no exame dos privilégios e um adequado sistema de informagdes a indistria
indicando ao adquirente de tecnologia a existéncia de alternativas, quer em termos de
processos, quer em areas de oferta.’®

Foi com base nessa motivagdo, que em 11 de dezembro de 1970, foi criado o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, por meio da edi¢ao da Lei n® 5.648.

Alguns anos mais tarde, em 11 de setembro de 1975, considerando a competéncia
conferida expressamente para que o Instituto regulasse e acelerasse a transferéncia de
tecnologia e, tendo em vista as diretrizes estabelecidas no Il PND — Plano Nacional de
Desenvolvimento, foi editado o Ato Normativo n° 15, de 1975.1°

O Ato Normativo n° 15, de 1975 estabelecia conceitos basicos e expedia normas para
fins de averbacdo de contratos de transferéncia de tecnologia e correlatos, tendo como escopo
a necessidade de conhecimento do fluxo da oferta e demanda de tecnologia no pais, através do
estabelecimento de pardmetros e critérios que objetivavam precipuamente disciplinar a
contratacdo de transferéncia de tecnologia. Por meio da adogdo dessa norma pretendia-se
compatibilizar os termos e condic¢des dos contratos com os preceitos legais vigentes, bem como
com a politica governamental formulada para a transferéncia de tecnologia industrial e com a
politica econdmico-financeira, global ou setorial do pais.t’

Posteriormente, foram editados outros atos normativos sobre o tema, tendo sido
revogado expressamente em 2004 o Decreto n® 68.104, de 22 de janeiro de 1971, que
regulamentava a Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, bem como a disposicéo expressa de

que cabia ao INPI a regulacao da transferéncia de ciéncia e tecnologia.

15 Dossié PL n° 2.297, de 1970.
16 Conforme “considerandos” do Ato Normativo n° 15, de 1975.
17 Conforme “considerandos” do Ato Normativo n° 15, de 1975.
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Nada obstante, ainda assim é importante lembrar que, tal previsdo constou do Projeto
de Lei n®2.297, de 1970 que culminou na criagdo do INPI, segundo o qual a criagéo do Instituto

tinha por escopo conferir a autarquia um

[...] elenco de atribuicdes vitais para o desenvolvimento econémico do pais, tais como:
a) acelerar e regular a transferéncia de tecnologia do resto do mundo para o pais; b)
estabelecer melhores condic¢Ges de negociacao e utilizacdo de patentes em geral e c)
estudar a conveniéncia da assinatura, ratificagdo ou dendncia de Convencoes,
Tratados, Convénios e Acordos sobre Propriedade Industrial.

Feita essa breve abordagem terminoldgica, ¢ importante destacar que presente estudo
terd como foco responder a hipotese em investigacdo sobre se a atuacdo do INPI abarcaria
atividades inerentes a regulacdo da propriedade industrial. Deve-se salientar, ainda, que a
atuacdo do INPI ocorre, ainda que nao na sua integralidade no campo dos direitos autorais, uma
vez que realiza o registro de programas de computador, nicho regulado pela Lei n°® 9.609, de 19
de fevereiro de 1998.

Mello Leopardi (1995), destaca que os sistemas regulatorios possuem papel
condicionante da ac¢do empresarial, mais do que determinante, integrando um ambiente
competitivo.

Num sentido amplo, a regulacao corresponde a toda forma de intervengdo do Estado,
correspondendo a interven¢do do Estado na economia. Nesse sentido, Oliveira (2018) entende
que a regulacdo significa a atuagdo estatal direta e o estabelecimento de condi¢des para o
exercicio de atividades econdmicas.

Oliveira (2018), ainda nos informa que na acepg¢ao intermediaria, a regulacao estatal
equivale ao condicionamento, coordenagdo e disciplina da atividade privada, excluindo a
atuacao direta do Estado na economia.

Por fim, para o mesmo autor, em sentido restrito, a regulacdo corresponderia ao
condicionamento da atividade econdmica por lei ou ato normativo.

Nesse estudo, o termo regulagdo sera utilizado em sua acep¢ao ampla, comportando

prerrogativas atinentes a edi¢do de normas em propriedade industrial e a implementagdo
concreta de tais normas, bem como qualquer forma de interven¢do do Estado na economia

relacionada a propriedade industrial.*®

18 Dossié PL n° 2.297, de 1970.

19 Note-se que a abordagem relacionada a atuacdio das estruturas administrativas no exercicio de atividade
fiscalizatoria, tal como entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justi¢a e Tribunais Regionais
Federais sobre o tema, conforme sera exposto a seguir, esta sendo realizada em virtude do entendimento de
parcela da doutrina de que as atividades atinentes a efetividade dos direitos estariam inseridas dentro do conceito
de regulagdo, em sentido amplo.
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Além disso, serao apontados tracos relacionados a fiscalizacdo ou verificagdo do
cumprimento das normas relacionadas a propriedade industrial, as quais, em regra, sao

realizadas pelo mesmo 6rgdo administrativo que exerce regulagdo.?°

1.2 Conceito de Regulacdo e interface com a propriedade industrial

Nas ultimas décadas, observou-se uma mudanga na conceituacao da regulacdo ¢ no
papel do Estado regulador, o que pode ser sintetizado em duas linhas de pensamento.

Oliveira (2018) destaca que para os adeptos da chamada escola do interesse publico, a
regulacdo deve ser intensificada e justificada pela necessidade de satisfagdo do interesse publico
ou do bem comum.

Por outro lado, ainda segundo Oliveira (2018, p. 95), a escola de Chicago, também
chamada de econdmica ou neoclassica, entendia que a regulacdo tinha como objetivo garantir
o adequado funcionamento do mercado, através da ado¢ao de medidas destinadas a correg¢ao de
falhas de mercado, caracterizadas pela existéncia de monopolios ¢ poder de mercado de uma
empresa em relagdo as demais; externalidades; bens coletivos e assimetria de informacdes.

Stiglitz, citado por Zibetti (2006, p. 5) entende que o “governo deveria servir como
complemento dos mercados, empreendendo agoes que fagam com que os mercados funcionem
melhor e corrigindo as falhas de mercado”. A regulagcdo da propriedade industrial surge
exatamente nesse contexto, como uma forma de corrigir falhas de mercado inerentes a
externalidades, bens publicos e assimetrias de informagdes.

Assim, segundo Vieira da Luz (2010, p. 63) “dentre as ag¢oes voltadas para minimizar
as falhas de mercado e seus efeitos economicos destacam-se as politicas que compoem a
chamada regulagdo econémica, como a Defesa da Concorréncia, Propriedade Industrial, a
politica para o investimento Direto Estrangeiro e o controle dos chamados monopolios
naturais.” E nesse contexto que se insere a regulacio da propriedade industrial.

E importante destacar que a concessio da patente ou do registro nio leva
necessariamente a um poder de mercado para o seu detentor, uma vez que o mercado tende a
encontrar alternativas. Assim, apesar de a concessao da patente ou do registro conferir um
diferencial competitivo relevante, com o potencial de levar o detentor & dominac¢do de uma
maior parte do mercado, tal dependera de outros fatores.

Nao raro, ¢ possivel que haja varias tecnologias para solucionar o mesmo problema

20 Conforme art. 17 da Lei n° 13.848, de 25 de junho de 2019.
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técnico, o que podera retirar daquela patente o aspecto de monopo6lio ou mesmo a vantagem
competitiva. Haveria, portanto, um monopolio instrumental no que tange ao acesso ao mercado,
nao sobre todo o mercado em si.

Contudo, em precedente, o Supremo Tribunal Federal manifestou o entendimento de
que “os monopolios legais se dividem em duas espécies: (i) os que visam a impelir o agente
econdmico ao investimento - a propriedade industrial, monopolio privado; e (ii) os que
instrumentam a atuacdo do Estado na economia.” %

Assim, a concessao de titulos de propriedade industrial confere uma espécie de
monopdlio legal, temporario e privado, voltado a incentivar a realiza¢do de investimentos pelo
agente econdmico.

Nesse contexto, Oliveira (2018) entende que a agdo regulatéria do Estado importa
numa postura ativa relacionada a imposi¢do de comportamentos aos mercados que serao
regulados.

Tradicionalmente, Oliveira (2018) descreve que a doutrina anglo-saxa entende a
regulacdo como o conjunto de atos de controle e direcdo, ou seja, seriam as normas legais e
outras medidas de comando e controle de intervenc¢do publica sobre o mercado.

Esse entendimento ¢ importante, principalmente porque apesar de o direito
administrativo brasileiro possuir uma origem romano-germanica, o modelo de regulacao estatal
brasileiro a partir dos anos 1990 foi incorporado do direito da common law dos Estados Unidos.
Trata-se de fendmeno decorrente da crescente globalizagdo e correlacdo entre os mercados.

O surgimento do conhecido “direito das agéncias” nos Estados Unidos esta
intimamente relacionado a organizacao administrativa do Estado e a necessidade de intervengao
estatal na ordem economica e social, sanando eventuais falhas de mercado. Nesse sentido, as
agéncias reguladoras americanas tinham por escopo a especializacdo e independéncia da
atuacdo do Estado do ponto de vista técnico, bem como garantir que o 6rgdo que atuasse na
regulacdo de setores estratégicos nao sofresse interferéncias externas, sendo exatamente esse o
motivo da previsdo de um mandato fixo para os dirigentes.

Grosso modo, segundo Oliveira (2009, p. 160) pode-se mencionar que o modelo
organizacional administrativo americano estd resumido as agéncias reguladoras. Em
contrapartida, no Brasil, o modelo de organiza¢dao administrativa ¢ formado pela administragao
direta e indireta, sendo essa ultima realizada por autarquias, empresas publicas, sociedades de

economia mista e fundagdes publicas. Valendo-se dessa complexa organizagdo administrativa,

2L ADI 3366/DF, Relator Ministro Carlos Britto, julgamento 16/03/2005; publicagido 02/03/2007.
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o Estado brasileiro exerce a regulagdo das atividades entendidas relevantes a economia € ao
desenvolvimento nacional.

Talvez em razao disso, o conceito de regulacao nao seja unissono na doutrina nacional,
sendo marcado por bastante controvérsia. Em linhas gerais, Oliveira (2018) entende a regulacao
como a forma de intervencao indireta do Estado na economia, nio se confundindo com o Estado
atuando na qualidade de empresario.

Pode-se dizer, portanto, que regulagdo ¢ uma forma de intervencao caracterizada por
uma restri¢ao do poder publico a escolha baseada em interesses particulares, relacionando-se
ao estabelecimento de condigdes ¢ limitagdes, sendo uma fungao estatal.

Ainda no século XVIII, a regulacdo foi prevista como uma forma técnica de
preservacdo de uma constante em meio a um cendrio de grande desequilibrio, tendo em vista o
alcance de uma estabilidade. Ja no século XIX, a regulag¢do passou a ser entendida como um
conjunto de ajustamentos bioldgicos capazes de preservarem o equilibrio dinamico de um
corpo. No século XX, o termo regulagao passou a ter como significado um mecanismo promotor
de corregdes da atuagao de um sistema por meio de uma avaliagdo dindmica das informagdes
recebidas do ambiente regulado (Oliveira, 2018).

Ressalta-se que, em sentido amplo, a regulagdo engloba a intervencao estatal na
atividade econdmica envolvendo os servigos publicos e as atividades economicas em sentido
estrito.

Usando esse conceito, segundo Brown (2006, p. 16) o Banco Mundial conceituou a
regulagdo como a atuagdo estatal direcionada a imposi¢do de controles em face de aspectos
especificos da atividade empresarial. Deve-se destacar, contudo, que a imposicao de controles
por meio da atividade regulatoria ndo deve conduzir ao entendimento de que toda e qualquer
decisdo de negocios demande a aprovagdo preliminar do Estado.

Para Carvalho Filho (2020, p. 515), usualmente, o poder regulatério do Estado pode
ser observado em dois setores. Um primeiro, nos casos em que temos servicos publicos
delegados por concessao (como, por exemplo, a energia elétrica). Uma segunda linha de atuagao
ocorre em atividades econdmicas dotadas de relevancia social (verbi gratia, a produgdo e
comercializacdo de medicamentos).

Nesse sentido, a regulacdo da propriedade industrial corresponderia a uma forma
hibrida de atuagao, possuindo caracteristicas relacionadas a ambas as formas de atuacao, uma
vez que a concessdo de direitos de propriedade industrial possui relevancia social, produzindo
repercussdes no desenvolvimento nacional, bem como minimizando os riscos de assimetria das

informacodes e outras variaveis possiveis num mercado desregulado.
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Para Di Pietro (2003) a regulacao econdmica consiste no conjunto de regras de conduta
e de controle da atividade privada pelo Estado, tendo como fito o funcionamento adequado do
mercado.

Justen Filho (2002) entende, em sintese, que no ambito econdmico, a regulacao deve ser
compreendida como a atividade estatal voltada a suprir falhas de mercado.

Por outro lado, para Di Pietro (2003), no ambito juridico, a regulacdo consiste no
conjunto de regras de conduta e de controle da atividade econdmica, bem como das atividades
sociais ndo exclusivas do Estado, tendo como objetivo a protecdo dos interesses publicos.

O legislador infraconstitucional tentou, em algumas oportunidades, conceituar a
atividade regulatoria. Quando da edigao da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, o art. 3°
conceituava regulagdo como a defini¢do das condi¢des e fiscaliza¢do da prestagdo dos servigos
publicos, em seus aspectos sociais, econdmicos, técnicos e juridicos.

Nada obstante, o referido dispositivo foi objeto de veto, em sintese, sob o seguinte

fundamento:

A definicdo ndo estd adequada, uma vez que confunde dois conceitos distintos, o de
‘regulacdo’ e o de ‘fiscalizacdo’. O primeiro se refere a organizacdo do servico
publico, que compreende ndo apenas a defini¢do das condi¢des do servigo prestado
nos aspectos sociais, econdmicos, técnicos e juridicos, mas também na sua
estruturacdo quanto a qualidade, direitos e obrigacdes tanto de usudrios quanto de
prestadores do servigo, politica publica ¢ cobranga, além de inclusdo da variavel
ambiental na regulagdo. Ja as atividades de fiscalizacdo se referem ao
acompanhamento, monitoramento, controle e avaliacdo do servigo e aplicagdo de
penalidades, no sentido de garantir a utilizagdo, efetiva ou potencial, do servigo
publico. %

Uma nova tentativa de definicdo conceitual ocorreu por meio do Decreto n°® 6.017, de
17 de janeiro de 2007, que regulamentou a Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005, dispondo sobre
normas gerais de contratagdo de consorcios publicos. Nessa normativa, os termos regulagao e
fiscalizacao foram delimitados de forma bastante clara.

O art. 2°, XI do Decreto n° 6.017, de 2007, considera regulacao todo e qualquer ato,
normativo ou nao, que discipline ou organize um determinado servico publico, incluindo suas
caracteristicas, padroes de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obriga¢des dos
usuarios e dos responsaveis por sua oferta ou prestacao e fixacao e revisdo do valor de tarifas e
outros precos publicos.

Por outro lado, segundo o inciso XII do mesmo ato normativo, a fiscaliza¢do consiste
no exercicio de atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliacdo, no

sentido de garantir a utilizacdo, efetiva ou potencial, do servigo publico.

22 Conforme razdes de veto constantes da Mensagem n° 9, de 5 de janeiro de 2007.
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Desse modo, a atividade regulatéria ndo se confundiria com aquelas atividades
atinentes a fiscalizagdo dos servigos, ainda que ambas possam ser de competéncia do mesmo
orgao administrativo. Ainda assim, essas atividades poderiam estar inseridas dentro do conceito
amplo de regulagao.

No campo da propriedade industrial, ¢ importante dizer que a atuagdo do Estado ao
conceder um monopdlio instrumental a um particular, poderia demandar a regulagdo da
atividade pelo 6rgao administrativo, pelas proprias caracteristicas dessa concessao.

Segundo Denis Borges Barbosa (2008), ha um monopélio instrumental na propriedade
intelectual, uma vez que a exclusividade recai sobre um meio de exploragdo do mercado, sem
evitar que, através de outras solugdes técnicas diversas, terceiros explorem o mesmo nicho de
mercado. Nesse sentido, segundo Maia (2011), desde a primeira decisdo em 1829, para Suprema
Corte Americana, os direitos exclusivos sao entendidos como monopoélio. Pode-se dizer,
portanto, que essa € a concepc¢ao mais adotada desde entao.

Assim, apesar de a concessdo da patente ou do registro, ndo serem condi¢des para o
exercicio da atividade economica, em tese, quando ha obtencdo do monopdlio por um
determinado titular, seria retirada do mundo juridico a possibilidade de que terceiros possam se
valer dos proveitos decorrentes daquele signo distintivo ou daquela formulagdo ou produto
patenteado, que passardo a ser de titularidade de uma determinada pessoa por um periodo de
tempo.

Ao assim fazer, o Estado atuaria limitando o direito dos demais, corrigindo eventuais
falhas de mercado, regulando o mercado e evitando que o consumidor seja induzido a erro ou
confusdo.

Portanto, pode-se dizer, que o conceito de regulacdo abrange o exercicio de
competéncias que podem estar relacionadas as dimensdes de fomento, de regulamentacdo, de
monitoramento, de planejamento e ordenagdo da economia, de gerenciamento de conflitos, de
ordenacao da atividade econdmica, de outorga de servigos, dentre outras atividades que poderao
ensejar impactos em atividades economicas.

Ha que se destacar, porém, que a atuacdo do INPI na regulagdo da propriedade
industrial poderia ndo estar adstrita apenas ao ato de conceder os titulos, envolvendo
competéncias exercidas em outras fases processuais € mesmo no campo da transferéncia de

tecnologia, como veremos nos Capitulos seguintes.
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1.3 Fases da regulacgéo da propriedade industrial no Brasil

O estudo da regulacéo da propriedade industrial ainda foi pouco explorado pela doutrina
nacional, especialmente quanto a atuacdo dos Orgdos administrativos responsaveis pela
concessao de direitos de propriedade industrial.

Pode-se dizer, em traducao livre, que Andersen e Konzelmann (2008), entendem que
o desenho dos sistemas de direitos de propriedade intelectual, no que tange a conceituacao das
regras de definicdo das leis, depende dos fundamentos e dos objetos para a compreensdo da
regulacdo da propriedade intelectual.

Nesse sentido, a temética da regulacdo da propriedade industrial passa necessariamente
pelo conceito de Estado, unidade administrativa composta por um plexo de instituicdes
publicas, responsaveis por representar, organizar e atender aos interesses coletivos.

Segundo Aranha (2018), a atuacdo do Estado na regulacdo possui relagdo ndo apenas
com a defesa do mercado, mas também com o direito a igualdade de condigdes concorrenciais.

Ha que se destacar, portanto, que Estado Regulador possui uma dimensdo econdmica,
intimamente relacionada a protecdo da igualdade de mercado e a correcdo de assimetrias da
informac&o, mas possui tambem repercussdes relacionadas a dimenséo técnica e a politica.

Para Aranha (2018, p. 6), no aspecto técnico, a regulacdo engloba a capacidade que é
atribuida para os entes reguladores de editarem normas técnicas, desprovidas de qualquer
valoracdo politica. Ja no politico, a regulacdo encarna os juizos de moral juridica, relacionados
aos principios juridico-constitucionais.

Nesse sentido € que a regulacdo da propriedade industrial no aspecto politico possui
correlagdo com varios conceitos constitucionalmente dispostos, como a funcdo social da
propriedade, com especial relevancia para a atuacdo do Estado na promocéo e incentivo do
desenvolvimento cientifico, pesquisa, capacitagdo cientifica e tecnoldgica e inovacio.?

No Brasil, a regulacdo assumiu algumas fases ao longo da histéria, o que produziu
impactos diretos na regulacao da propriedade industrial.

Segundo Aranha (2018), uma primeira fase pode ser observada durante o periodo do
Brasil Col6nia (1530-1822) até o Primeiro Reinado (1822-1830), marcada por uma regulacéo
essencialmente patrimonialista, com a sua legitimidade pautada na probabilidade de

reconhecimento de uma estrutura de autoridade.

23 Conforme art. 218 da CRFB/1988.
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Segundo Sandroni (1987), patrimonialismo é o sistema politico em que os bens sociais,
a riqueza, cargos e direitos sdo entendidos como patrimonios pessoais de um chefe ou de um
governante.

Nesse momento, o Estado era entendido como propriedade privada do soberano, o que
fazia com que a regulacdo estivesse extremamente relacionada as vontades do dirigente. Nada
obstante, ainda que nesse momento a regulacao estivesse diretamente relacionada as vontades
do monarca, as suas agdes também eram socialmente reguladas, uma vez que a atuacéo estatal
esta relacionada as possibilidades de o monarca construir relagdes de poder.

N&o havia durante esse periodo uma significativa prestacdo de servicos publicos pelo
Estado, o que viria a ocorrer a partir dos esforgos relacionados a urbanizacdo do pais. Desse
modo, apenas aqueles servicos entendidos como essenciais pelo soberano seriam
desempenhados no ambito do Estado.

Nesse sentido é que, reconhecendo a relevancia da protecdo das criagdes para a
prosperidade do Estado, bem como a sua essencialidade para o fomento dos mais variados
ramos do comércio, a regulacdo da propriedade industrial encontra-se presente no cenario
nacional desde 1809.2*

Um exemplo dessa fase pode ser encontrado no Alvara de 28 de abril de 1809, primeira
norma a regular a propriedade industrial conferindo protecdo ao inventor, na qual pode ser
observado nitidamente esse carater patrimonialista na regulacao estatal. A propria redacdo da
norma se referia a vassalos, ordens e foi construida a partir de pronomes possessivos que
denotavam a relacdo estabelecida entre os bens estatais e 0 governante, em demonstracao da
autoridade do soberano sobre 0s bens e a nagéo.

Nesse primeiro momento, ainda ndo se falava na emisséo de normas técnicas e, por esse
motivo, a regulacdo da propriedade industrial que esteve vigente até 1830 foi caracterizada pelo
patrimonialismo peculiar ao momento historico.

Durante o Brasil Colonia, na maior parte dos casos, havia a concentragdo da
normatizagéo sobre as atividades reguladas no ambito do monarca.

Segundo Aranha (2018), havia uma ideia de que todas as atividades relevantes
deveriam ser submetidas a privilégio e monopolio estatal.

Durante a vigéncia do Alvara de 28 de abril de 1809 as decisdes concedendo o privilégio
ao criador eram tomadas por meio de ResolugBes®® emitidas pelo Tribunal da Real Junta do

24 Conforme ementa do Alvara de 28 de abril de 1809.

%5 530 exemplos a Resolugéo de Consulta da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegacéo de 3 de fevereiro
de 1810 (Solicitacédo de privilégio exclusivo para fabricagdo por meio de invento — foi concedido o privilégio). Resolugdo de
Consulta da Real Junta do Commercio Agricultura, Fabricas e Navegacdo de 25 de novembro de 1817 (Solicitagcdo de
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Comércio, 6rgdo que acumulava fungBes judiciais e administrativas.?® Nada obstante, a
prolacdo de decisdes concedendo direitos de propriedade industrial era realizada de forma
centralizada, uma vez que a Junta do Comeércio possuia funcdo consultiva, ndo deixando de ser
observada uma centralizacdo na emissao de tais decisoes.

Para Aranha (2018, p. 119), uma segunda fase da regulagdo ocorre a partir do Segundo
Reinado (1840-1889) até a década de 1930, o Brasil passou a regulacdo desconcentrada,
principalmente impulsionada pelo liberalismo econdémico, com a prevaléncia de uma regulacéo
normativa descentralizada, com uma consequente desregulamentacdo da atividade econémica.

Contudo, no campo da propriedade industrial, permaneceu sendo observada uma
concentracdo das atividades em torno do monarca, tanto no que tange a prolacdo de decisbes
guanto a normatizacéo, o que pode ser comprovado pela edi¢do da Lei s/n° em 28 de agosto de
1830, primeira norma a mencionar expressamente a regulacao da protecdo conferida ao criador
e, posteriormente, pelo Decreto n° 2.682, de 23 de outubro de 1875, regulando a protecéo
marcaria.

Nesse periodo, ndo apenas as normas gerais envolvendo a regulacdo da propriedade
industrial eram editadas pelo monarca, mas também os regulamentos especificando as diretrizes
para a sua aplicacdo. Um exemplo pode ser encontrado no Decreto n° 8.820, de 30 de dezembro
de 1882, que aprovou o Regulamento para execugéo da Lei n. 3.129 de 14 de outubro de 1882,
que regulava a concesséo de patentes aos autores de invengédo ou descoberta industrial.

Tanto do ponto de vista normativo, quanto do decisorio a regulacdo da propriedade
industrial observada nesse periodo manteve-se concentrada no poder central, uma vez que o
processo decisOrio era uma prerrogativa régia. As concessdes permaneciam como prerrogativas
do Imperador que delegava a autoridade ao Ministério do Império.

A partir de 1861, a regulacéo do sistema de patentes passou para a jurisdi¢cdo do recém-
criado Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Publicas. A analise dos pedidos permanecia
a cargo de instituicdes ou autoridades que atuavam como consultores e opinavam sobre a

conveniéncia e legalidade das decisdes através de pareceres. J& a regulacdo relacionada ao

privilégio exclusivo para fabricagdo por meio de invento- concedido o privilégio por 14 anos). Resolucdo do Conselho da
Real Junta de Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegagdo de 25 de agosto de 1818. (Solicitacdo de privilégio exclusivo
por 14 anos). Resolugdo de Consulta do Tribunal da Real Junta do Commercio de 4 setembro de 1820. Solicitacdo de
privilégio exclusivo do Alvara de 1809. Resolugdo de Consulta do Tribunal da Real Junta do Comércio de 2 de Julho de
1822, solicitando o privilégio exclusivo por 14 anos. Resolucao de Consulta do Tribunal da Real Junta do Comércio de 13 de
Julho de 1822, solicitando o privilégio exclusivo para uma maquina de descascar café, por 10 anos. Concedido 5 anos.
Resolucdo de Consulta do Tribunal da Real Junta do Commercio de 17 de setembro de 1822, concedido privilégio exclusivo
pelo seu melhoramento por trés anos e a isencédo de direitos por cinco anos

2% Apods a independéncia do Brasil, em 1822, o Tribunal da Real Junta do Comércio passou a se chamar Junta do Comércio,
Agricultura, Féabricas e Navegacdo, conservando as mesmas fungdes judiciais e administrativas.
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registro das marcas desde a sua criagdo foi realizada de forma descentralizada no ambito das
Juntas Comerciais.

A terceira fase da regulacdo no Brasil, surge com 0s novos auspicios relacionados ao
Estado Social, a partir dos anos 1930 até fins da década de 1980, momento em que temos um
maior controle do Estados dos servicos publicos, passando a uma fase em que a regulacdo era
concentrada, o0 que se coadunava as tendéncias nacionalistas no campo politico.

Segundo Aranha (2018), a regulacdo concentrada caracterizava-se por ser centralizada
do ponto de vista operacional e normativo.

Pode-se dizer que nesse momento a regulacdo da propriedade industrial passou por
grandes transformacdes, mas ainda assim era realizada de forma centralizada do ponto de vista
normativo e operacional no ambito da Administracdo Direta, primeiramente pela criacdo da
Diretoria Geral da Propriedade Industrial, por meio do Decreto n® 16.254, de 19 de dezembro
de 1923 e, posteriormente, por meio do Departamento Nacional da Propriedade Industrial,
criado pelo Decreto n° 22.301, de 4 de janeiro de 1933.

No aspecto normativo, a DGPI (Diretoria Geral da Propriedade Industrial, 1923-1931)%"
ndo possuia autonomia para a edicdo de normas técnicas, dependendo da participacdo do
Ministério respectivo.?® Assim, a regulagdo da propriedade industrial do ponto de vista da
normatizagdo permanecia centralizada no ambito do poder central.

Ainda na época no Departamento Nacional da Propriedade Industrial (1933-1970), a
normatizacdo era centralizada, sendo que as normas técnicas, apesar de organizadas pelo
Diretor Geral do DNPI, tinham que ser submetidas a aprovacao do Ministro. Os atos normativos
editados no &mbito do 6rgdo administrativo ndo estabeleciam condi¢des aos pedidos realizados,
sendo que a regulagcdo normativa era realizada essencialmente de forma centralizada no
Ministério.

A partir dos anos 1980, passa-se a fase do Estado Regulador, marcada pela regulacéo
estatal descentralizada e regulacdo normativa centralizada e qualificada pela delegacdo de
poderes ao ente regulador.

A transicdo para 0 modelo de Estado Regulador esta alicer¢cada no Decreto n° 200, de

25 de fevereiro de 1967 e, posteriormente, no Programa Nacional de Desburocratizagéo,

27 E importante destacar que a Diretoria Geral da Propriedade Industrial foi extinta em 1931, tendo sido absorvida pelo
Departamento Nacional da Industria que também era responsavel por regular a area de padronizagao e o controle da producéo
industrial.

28 Trata-se de interpretagdo que pode ser extraida da leitura do art. 27, 811 e §29 do Decreto n® 11.436, de 13 de janeiro de
1915 c/c art. 12 do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923.
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instituido pelo Decreto n° 83.740, de 18 de julho de 1979, dentro dos objetivos de dinamizacdo
e simplificagdo do funcionamento da Administragdo Publica Federal.

A criacdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) esta inserida dentro
desse contexto de descentralizacdo. Criado pela Lei n® 5.648, de 11 de dezembro de 1970, o
INPI é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia, que, segundo previsao
legal, possui como finalidade principal executar, no ambito nacional, as normas que regulam a
propriedade industrial, tendo em vista a sua funcgéo social, econdmica, juridica e técnica, bem
como pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e dentncia de convencdes,
tratados, convénios e Acordos sobre propriedade industrial.

Nada obstante, em que pese a previséo legal expressa da Lei n°5.648, de 11 de dezembro
de 1970, a atuacdo do INPI no campo da propriedade industrial poderia transcender a mera
execucdo dos servicos, hipotese que se pretende demonstrar ao longo deste estudo.

Por fim, convém destacar que as principais transformagdes no modelo de regulacio
adotado no Brasil ocorrem a partir da década de 1990, com o Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado, elaborado pelo entdo Ministro da Administragdo Federal e Reforma do
Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, sob o entendimento de que a reforma do Estado deve ser
compreendida “dentro do contexto da redefinicdo do papel do Estado, que deixa de ser o
responsavel direto pelo desenvolvimento econdmico e social pela via da producio de bens e

servigos, para fortalecer-se na fungdio de promotor e regulador desse desenvolvimento.”?®

1.4 Por que regular a propriedade industrial?

Dentre os motivos para a criacdo do INPI, destaca-se a necessidade verificada de que o
Estado contasse com uma entidade que fosse capaz de adotar medidas capazes de regular e
acelerar a transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores condi¢des de negociacdo e
utilizacdo de patentes, com vistas ao desenvolvimento econdmico do Pais.

Anos mais tarde, foi retirada a previsdo expressa contida na Lei n° 5.648, de 11 de
dezembro de 1970 de regulacdo da transferéncia de tecnologia, o que ndo significa dizer que o
INPI ndo atue no campo regulatorio tanto no que tange aos servicos relacionados a transferéncia
de tecnologia como na concessao de direitos de propriedade industrial, hipotese que sera melhor

elucidada nesta tese.

29 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 1995, p. 11
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Grosso modo, a regulacdo possui como fundamentos basilares a correcéo de falhas de
mercado e a garantia da livre concorréncia, sendo esse 0 contexto no qual esta alicercada a
regulacdo da propriedade industrial realizada no &mbito do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

Deve-se entender que

[...] aregulacdo da atividade econdmica tem como destinatarios tanto o empresario
quanto o consumidor, seja de producéo, seja dos servicos, donde que nenhum arranhao
sofre a liberdade da iniciativa econdmica quando atua o poder regulador do mercado
para disciplinar tanto a liberdade publica revelada na atividade econdmica quanto
a regulacdo do mercado consumidor.*°

Segundo Mello Leopardi (2008, p. 398), deve-se reconhecer que a propriedade
intelectual ndo é a antitese de concorréncia, sendo um instrumento de competicdo que, como
outros, pode ser utilizado para a busca e/ou manutencdo de posi¢cdes monopolistas. Assim, 0s
efeitos de incentivo e restricdo estdo interligados a um mesmo e Unico processo, a concorréncia.

Para Zibetti (2006), as principais teorias microecondmicas relacionadas a propriedade
intelectual sdo a teoria das falhas de mercado; teoria dos bens publicos e a das externalidades.

Em regra, as falhas de mercado podem ser ocasionadas por situacdes de monopolio e
de poder de mercado de uma empresa em relacdo as demais, situagdo em que ndo ha
concorréncia, o que pode fazer com que a empresa determine unilateralmente os precos com o
objetivo de maximizar os seus lucros, conforme exposto por Oliveira (2015).

Segundo Binenbojm (2020), nesses casos, a regulacao devera ocorrer para a garantia da
livre concorréncia ou, caso ndo seja possivel, ao menos para controlar o preco cobrado pelo
monopolista.

Uma outra hipétese que enseja falhas de mercado consiste na ocorréncia de
externalidades, que sdo efeitos benéficos ou prejudiciais que uma determinada atividade
econdmica é capaz de ensejar em terceiros ndo envolvidos naquela atividade. E importante
destacar que as externalidades séo efeitos de atividades de producdo e consumo, sendo externas
ao mercado.

O fato é que, em regra, 0s agentes que provocam externalidades ndo contabilizam os
efeitos externos no calculo dos seus custos privados, conforme apontado por Oliveira (2015, p.
579).

30 Conforme Processo n° 2002.02.01.020910-8/RJ, Desembargadora Federal Julieta Lidia Lunz, DJU-II, de 03/11/2004, fls.
100.
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Zibetti (2006) entende que as externalidades podem ser positivas e negativas, podendo
surgir entre produtores e consumidores ou entre ambos.

E possivel que as externalidades sejam negativas, nos casos em que o desempenho
regular de uma determinada atividade ocasione dnus que serdo suportados por terceiros, em
verdadeiro custo externo ou social. Um exemplo de externalidade negativa seria a poluicéo,
para Zibetti (2006).

Ha também externalidades positivas, que sdo aquelas em que uma determinada
atividade acarreta beneficios para além daqueles que participam da relacdo juridica. As
atividades que gerem externalidades positivas produzem beneficios sociais maiores do que
aquele que foi apropriado por seu produtor. Um exemplo de externalidade positiva é o
conhecimento, uma vez que o0s seus efeitos se projetam para toda a sociedade.

Nesses casos, segundo Oliveira (2015), a atuacdo do Estado por meio da regulacédo
pretenderd fazer com que o agente econémico internalize a externalidade, assumindo os custos
gerados a sociedade.

Nos casos de existéncia de externalidades positivas ou negativas, € possivel que os
recursos destinados ndo sejam suficientes e os niveis de producao e os gastos destinados ao seu
controle incorretos.

Nesse contexto, Zibetti (2006), entende que as externalidades ndo estdo, em regra,
refletidas nos precos de mercado, mas podem afetar o mercado, tornando-se uma causa de
ineficiéncia econdmica.

Segundo Oliveira (2015), uma outra hipdtese em que ocorrem as chamadas falhas de
mercado séo as hipoteses de atuacdo dos ditos bens publicos, que em sua acepgdo econdémica,
representam bens nao rivais, nos quais o consumo por um individuo ndo impede a utilizacdo do
mesmo bem ou servigo por outro consumidor e ndo exclusivos, aqueles nos quais as pessoas
ndo pagam pelo bem ou servigo.

A regulacdo da propriedade industrial esta diretamente relacionada a apropriabilidade
do conhecimento, sendo marcada pela impossibilidade de exclusdo de usuarios e auséncia de
rivalidade.

Possas (1997, p. 85-100) entende que ha diferencas entre a informac&o pura e simples e
o0 conhecimento. Para ela, a informacéo esté relacionada a “quaisquer proposi¢des devidamente
enunciadas e codificadas acerca de estados do mundo, propriedades da natureza e algoritmos”.
Para a autora, o conhecimento, por outro lado, possui uma abrangéncia mais ampla, incluindo
os referenciais daquele que receberd a informacdo, o que permitira que ela seja decodificada e

utilizada. Dessa forma, o conhecimento envolve o dominio da ciéncia, ndo apenas a ciéncia.
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Nesse contexto, a regulacédo da propriedade industrial demonstra grande relevancia, uma
vez que, segundo Nonaka (1997), no processo de inovar, as organizagdes ndo se limitam a
processarem as informacgdes de fora para dentro, mas também fomentam a criacdo de novos
conhecimentos e informacgdes de dentro para fora, ensejando uma redefini¢ao das dificuldades
e das solu¢des, numa recriagdo do seu meio.

H& uma impossibilidade de exclusdo de usuarios do acesso ao conhecimento, o qual sera
acessivel a todos, sendo impossivel ou dificil impedir o seu acesso. A auséncia de rivalidade do
conhecimento significa que a sua utilizacdo por uma pessoa nao impede que outros o utilizem.

Em regra, os bens privados possuem um custo marginal positivo, considerando o custo
beneficio para a producéo de mais de uma unidade daquele bem, com a eficiéncia sendo atingida
guando a comparacao entre o custo e o beneficio forem iguais entre si.

Isso ndo acontece caso uma empresa privada busque produzir bens publicos, uma vez
que ndo havera, nesse caso, um custo marginal positivo na producdo de mais de uma unidade,
mas sim um custo marginal igual a zero.

No plano fatico, segundo Zibetti (2006, p. 3)

[...] a provisdo publica resulta economicamente mais eficiente, pois se considera que 0s
bens publicos quando fornecidos por empresas privadas séo subutilizados, isso porque
havendo cobranca pelo seu uso, o preco cobrado dissuadird os consumidores a utiliza-
lo, ou o utilizardo sem pagar (ndo pagadores).

Desse modo, empresas privadas ndo teriam interesse no fornecimento desses bens,
motivo pelo qual cabera ao Estado fornecé-los diretamente ou subsidiar que empresas privadas
o fagam.

Ainda que haja uma maior eficiéncia na provisdo publica de determinados bens, como
o0 conhecimento, no plano fatico, isso pode nao acontecer, o que podera ensejar problemas de
provisdo de tais bens no mercado ou mesmo a existéncia de free ridings que se utilizardo
gratuitamente daquele conhecimento gerado, sem que absorvam os eventuais gastos de tempo
e recursos financeiros para a sua producéo.

Nesse sentido o conhecimento enquanto bem publico deve ser entendido como uma
falha de mercado, sendo essa uma das motivagdes para a regulacdo da propriedade industrial
pelo Estado.

A concessédo de direitos de propriedade industrial confere ao seu titular um privilégio
temporario para a utilizacdo daquele ativo, fomentando os investimentos no desenvolvimento

do conhecimento.
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Dosi (2006), em traducéo livre, entende que quanto maior a protegcdo conferida pelos
direitos de propriedade intelectual, maiores os incentivos para a realizagdo de investimentos em
inovacao e pesquisa, quanto maior, em igualdade de condices, as taxas de inovacao.

Assim, a concessdo do titulo aquele que investe tempo e recursos financeiros a obtencao
do invento ou registro, tem o potencial de conferir um diferencial competitivo, sendo uma das
principais motivagdes para a regulacdo da propriedade industrial.

O conhecimento é caracterizado pela auséncia de rivalidade e pela ndo exclusdo, de tal
forma que a sua utilizacdo por uma pessoa, ndo exclui ou inviabiliza a possibilidade de que
outras venham a utiliza-lo, o que significa dizer que o conhecimento é um bem publico
indivisivel.

Além disso, o conhecimento é cumulativo e produz externalidades positivas, ndo sendo
possivel controlar as suas modalidades de apropriacao.

Como dito anteriormente, 0 conhecimento pode ser entendido como uma externalidade
positiva a0 mercado, uma vez que fomenta a producdo de novos conhecimentos, dada a sua
cumulatividade. A andlise do custo social de producdo do conhecimento, sera realizada por
meio de uma comparacdo entre os beneficios e os custos privados.

Em regra, ainda que a producdo do conhecimento seja socialmente vantajosa, com
beneficios sociais maiores do que os custos empregados, se ndo houvesse uma forma de garantia
do retorno dos investimentos realizados, o caminho natural levaria a uma produgéo deficiente
daquele bem.

Nesse contexto, a regulacdo da propriedade industrial mediante a edi¢do de normativos
regulando o sistema e a concessdo de monopolios legais surge como uma forma de garantir o
retorno dos investimentos realizados, sendo essa uma das motivagdes para a sua existéncia.

Desse modo, as inovagdes decorrentes dos investimentos realizados pelas empresas
privadas em pesquisa e desenvolvimento (P&D) podem ser protegidas de outras empresas por
meio da concessao do direito de exclusividade, via regulacdo da propriedade industrial, o que
possibilitara que a empresa obtenha o retorno dos investimentos realizados em P&D.

De outro lado, num cenario hipotético de inexisténcia da regulagdo da propriedade
industrial, caso ndo fosse possivel a concessdo do monopdlio instrumental da patente ou do
registro, o criador ndo teria incentivo para investir em novas criacdes. Nesse contexto, seria
possivel a reproducdo por empresas que se valessem do free riding, comercializando e
produzindo produtos similares e obtendo, com isso, parte do lucro que seria auferido por aquele
que investiu em P&D.
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Um outro fundamento para a regulacio da propriedade industrial consiste no fato de
que os custos para a reproducao (transferéncia da tecnologia) sdo mais baixos do que para a sua
producao. Assim, sera necessario que o criador do conhecimento tenha um mercado amplo para
cobrir os custos dos valores investidos na inovagao para o desenvolvimento de um produto. Isso
sera viabilizado através da concessdo do monopolio instrumental pela produgdo de um
conhecimento entendido como relevante por meio da patente ou do registro.

Para Oliveira (2015), uma outra falha de mercado que fundamenta a regulacdo da
propriedade industrial é a assimetria de informacdes, que consiste no desequilibrio de
informacdes entre as partes numa determinada transacao.

Vieira da Luz (2010) destaca que a assimetria de informagdes concerne as ineficiéncias
decorrentes do processo decisério e formacéo de precos, dentro de um contexto de insuficiéncia
e/ou da indisponibilidade de informacdes.

A assimetria de informacdes poderd ser verificada ap6s ou antes da realizacdo da
transacéo.

Oliveira (2015, p. 593) entende que assimetria de informacdes ocorrida apds a transacao
é denominada de moral hazard. Um exemplo ocorreria nos contratos de seguro em que 0
proprietario de um veiculo é cuidadoso até adquirir o seguro, sendo que depois disso, passa a
ndo o ser mais.

Ha casos, contudo, que havera uma precariedade de informacGes antes da realizacdo do
negaocio juridico, hipdtese em que ocorrerd o fendmeno da selecdo adversa, sendo a hipétese de
assimetria de informaces que ocorre no campo da propriedade industrial.

Na selecdo adversa, o consumidor pode vir a ser induzido a erro quanto a procedéncia
do produto, qualidade ou caracteristicas, o que sé sera percebido apds a conclusdo do negdcio
juridico.

No campo da propriedade industrial, numa hipotese em que fosse inexistente a regulacéo
pelo Estado, ndo raros seriam 0s casos em que o consumidor seria levado a engano em razdo da
inexisténcia do sinal distintivo.

Nesse contexto, através da regulacdo da propriedade industrial, haverd uma forma de
intervencdo estatal destinada a identificacdo de um determinado produto ou servigo como sendo
proveniente de um determinado fornecedor, o que sera concretizado através do monopolio legal
concedido ao titular do sinal distintivo.

Desse modo, apesar de a concessdo do direito de propriedade industrial ndo ser uma
condicdo per si para o exercicio da atividade econdmica ou para a promog¢do da inovagao,

quando ha a obteng¢do do monopdlio instrumental por um determinado titular, retira-se do
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mundo juridico a possibilidade de que terceiros possam se valer dos proveitos decorrentes
daquele signo distintivo, indicagdo geografica e desenho industrial que tenham sido registrados
ou daquela formulagao, processo ou produto patenteado, que passarao a ser de titularidade de
uma determinada pessoa por um periodo de tempo.

Para Barbosa (2003), a natureza primaria da intervencdo do Estado na prote¢do da
propriedade intelectual ¢ evidenciada a partir da teoria das falhas de mercado.

Isso porque, segundo Zibetti (2006, p. 5),

[...] quando os mercados ndo podem resolver satisfatoriamente o problema das falhas
de mercado, torna-se necessaria a intervengdo estatal, principalmente quando envolve
problemas como: a questdo da provisdo dos bens publicos; a existéncia de informacao
imperfeita; os altos custos de transagdo; a falta de cooperagao; a falta de direitos de
propriedade industrial claramente determinados.

Nesse contexto, o surgimento da regulacdo da propriedade industrial por meio da
producdo de Regulamentos Setoriais destinados a regulamentar o conjunto de direitos de
propriedade industrial; a concessdo de monopolios instrumentais via patentes ou registros
conferindo a garantia temporaria de apropriacdo e a atuagdo coercitiva do Estado no campo da
propriedade industrial por meio da licenga compulsoria, nulidade ou caducidade, constituem-
se em importantes instrumentos publicos.

Para Zibetti (2006, p. 6), a regulacdo da propriedade industrial presta-se a corre¢ao de
desvios de eficiéncia do mercado, através da concessdao do direito de propriedade sobre bens
intangiveis via patente ou registro, nas hipdteses em que seja econdmico € necessario aqueles
que sejam afetados por tais falhas de mercado.

Em regra, o direito de propriedade privada fundamenta-se na escassez dos bens. Por
outro lado, no campo da propriedade industrial, tem-se uma escassez artificial, que possibilita
a precificacdao e mercantilizagdo do direito de propriedade sobre o conhecimento, viabilizando
lucros para os titulares do monopolio instrumental.

Por hipdtese, se o conhecimento ndo fosse um bem passivel de apropriag¢do, ndo haveria
incentivos para a sua criacdo, de forma que a escassez criada por meio da concessao da patente
ou do registro € projetada para o fomento a produgao do conhecimento.

Isso porque, tradicionalmente, um dos principais argumentos econdmicos relacionados
a regulacdo da propriedade industrial, consiste no fato de que a concessdo do titulo produz
incentivos a oferta de invengdes na sociedade, fomentando o desenvolvimento econdmico. Em
contrapartida para a sociedade, tem-se a divulgacdo dos detalhes da invencao como forma de

dissemina¢do do conhecimento. E o que se denomina de eficiéncia dindmica das patentes
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(Cabello; Povoa, 2016).

Para a divulgacdo da informacgdo tecnologica do seu invento, o titular obtém um
monopolio instrumental daquela patente, uma vez que a partir desse momento cabera apenas a
ele a decisdo quanto a utilizagdo econdmica da invengdo, ao que se denomina de ineficiéncia
estatica das patentes.

Barbosa (2003, p. 84) entende que dentro de um cenario de liberdade do mercado,

[...] o investimento na criagdo do bem intelectual seria imediatamente dissipado pela
liberdade de copia. As forgas livres do mercado fariam com que a competi¢do — e os
mais aptos nela — absorvessem imediatamente as inovagdes e as novas obras
intelectuais.

Assim, a intervencao do Estado no campo da propriedade industrial por meio da sua
regulacdo ¢ necessaria para restringir a atuacdo do mercado em livre concorréncia, inibindo
comportamentos oportunistas ¢ anticompetitivos dos agentes no mercado, uma vez que a
prote¢do conferida por meio da patente ou do registro ocorre em decorréncia de previsao legal,
ndo em virtude de um direito precedente.

Isso significa dizer que a regulagdo da propriedade industrial ocorre tanto na producdo
de Regulamentos Setoriais, quanto na propria concessao dos titulos e eventuais agdes
coercitivas do Estado em face do titular como ocorre, por exemplo, nas acdes de nulidade,
caducidade e na concessao da licenga compulsoria.

Em esséncia, a atuag¢do do Estado na regulacdo de um determinado setor fundamenta-
se, ndo apenas no interesse econdmico, mas também na necessidade de que sejam criadas
condi¢cdes propicias a manuten¢do da concorréncia, na tutela do consumidor e da atividade
empresarial. H4, ainda, razdes relacionadas ao bem-estar social, a defesa nacional e ao interesse
publico. De uma s6 vez, a regulacdo da propriedade industrial tem o conddo de atender a essa
multiplicidade de finalidades.

Desse modo, a regulagdo da propriedade industrial fundamenta-se no reconhecimento
da necessidade da intervencao estatal destinada a correcao de desvios de eficiéncia decorrentes
das falhas de mercado relacionadas a producdo do conhecimento enquanto bem publico e
externalidade positiva; na existéncia de assimetrias da informag¢ao; na necessidade de incentivar
o criador a investir na produg¢do do conhecimento por meio da concessdo do monopolio

instrumental e na protecdo do consumidor, evitando que seja levado a erro ou confusao.
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1.5 Fungdo regulatéria e funcdo regulamentar na edigdo de normas relacionadas a
propriedade industrial

A maioria da doutrina entende pela existéncia de diferencas entre a regulamentacao ¢ a
regulacdo, especialmente quanto a amplitude dos termos.

Souto (2005) entende que a fungdo regulatdria € mais ampla e decorre diretamente do
art. 174 CRFB, tragando conceitos técnicos, desprovidos de valoragdo politica, o que devera
estar previsto no ato normativo a ser implementado.

Em linhas gerais, a fungdo regulatoria esta diretamente relacionada a ordenagdo da
atividade economica, através de comandos de autoridade contidos em atos normativos editados
para regularem um determinado setor da economia, podendo ser exercida também pelo poder
legislativo ou por 6rgaos administrativos que recebam a competéncia para tal.

Bandeira de Mello (2001) entende que a funcdo regulatoria estd inserida dentre as
formas de intervencdo do Estado na economia, o que pode ocorrer de trés maneiras. Uma
primeira forma, através do poder de policia, na atuagdo como agente normativo e regulador da
atividade econdmica, exercendo desse modo, as funcdes de fiscaliza¢do e planejamento, em
consonancia com o art. 174 da Constituicdo. Uma segunda forma de expressdo da funcdo
regulatoria ocorreria através dos incentivos a iniciativa privada, fomentando a economia com
incentivos fiscais, o que também decorreria do art. 174 da CRFB. Por fim, uma terceira forma
de exercicio da fung¢ao regulatoria ocorreria nas hipoteses em que o Estado assume participagao
direta na economia, atuando como Estado empresario.

Nesse sentido, a regulacdo de atividades pelo Estado consiste numa forma dele atuar
na administragdo da economia, o que seria realizado através de uma atua¢do do Estado na
proibi¢do e condicionamento de atividades econdmicas, coordenando e fiscalizando atividades
que produzam impactos diretos na economia.

Segundo Brodbekier (2003), em sentido amplo, a fungdo regulatéria pode abranger a
atuacao do Estado na edi¢do de normas legais e regulamentares, bem como a fiscalizacao da
observancia de tais normas pelo Estado e a expedicdo de atos administrativos de carater
preventivo (por exemplo, licengas, autorizagdes, concessdes) ou repressivos (tais como multas,
invalida¢des, nulidades).

Ha autores, porém, que possuem um entendimento mais restrito para o exercicio da
fun¢do regulatoria, entendendo como atividade normativa pela qual o Estado podera
condicionar, corrigir ou alterar os parametros normais e espontaneos do mercado, o que

redundara na imposic¢ao de exigéncias ou requisitos para os agentes econdmicos.
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Para Souto (2005, p. 28), o exercicio da funcdo regulatoria deve ocorrer

[...] com equidistancia dos interesses em jogo, resultando de uma ponderacéo entre 0s
custos e os beneficios envolvidos (dai deve ser necessariamente motivada e editada,
preferencialmente, por agente independente, i.e, protegido contra as pressdes
politicas.

Em qualquer entendimento que se adote a respeito da funcao regulatoria, a atuagao do
Estado na concessao de patentes e registros, bem como nos contratos de tecnologia, poderia ser
entendida como expressao do poder regulatorio do Estado.

Primeiro porque, a atuagao do Estado no campo da propriedade industrial envolve a
edi¢do de normas legais (como € o caso da Lei n° 9.279, de 1996), bem como regulamentos
setoriais editados pelo 6rgdo administrativo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
tendo por escopo a correcao de falhas de mercado e assimetrias de informagao.

Além disso, o 6rgdo administrativo que atua no campo da propriedade industrial,
também ¢ responsavel pela expedi¢ao de atos administrativos de carater preventivo, como € o
caso das concessoes e registros que sao realizados no ambito do INPI, uma vez que podem
inibir praticas desleais. Por fim, ¢ nao menos relevante, o Instituto atua na repressao em
processos relacionados ao licenciamento compulsorio, caducidade e nulidade.

Segundo Pimentel (1999, pg. 26)

Hoje, em plena era da informagdo, a incorporagdo da tecnologia as atividades
econdmicas produz impacto na sociedade, devido aos avangos tecnologicos das
ultimas décadas — esses superaram tudo o que o homem havia acumulado ao longo da
sua existéncia no planeta em termos de conhecimentos, com toda a gama de
conseqiiéncias que transformam cotidianamente as vidas e o comportamento das
pessoas.

Nesse sentido, sob o prisma do efetivo cumprimento das normas, a atuagdo do 6rgao
administrativo na regulagdo da propriedade industrial abrange a possibilidade da imposi¢ao de
eventuais restricdes aos titulos que tenham sido concedidos pelo Estado, o que no ambito da
propriedade industrial pode ser visto por meio dos Processos Administrativos de Nulidade-
PANSs, da declaracdao de caducidade ou da concessao de licengas compulsorias que, incluem,
ainda, a atribui¢do do INPI para o arbitramento da remuneracao respec‘[iva.31

Assim, uma leitura do conceito de regulagdo estabelecido no art. 2°, XI do Decreto n°
6.017, de 2007, em cotejo com o entendimento da doutrina nacional sobre o tema, poderia

conduzir ao entendimento de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial atua no

31 Conforme art. 73, 84° da Lei n° 9.279, de 1996.
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exercicio da fun¢ao regulatoria.

Primeiro porque, o INPI edita atos normativos que disciplinam e organizam 0s servigos
relacionados a propriedade industrial, incluindo suas caracteristicas, estabelecendo condigdes e
normas técnicas para o registro ou patenteamento de direitos de propriedade industrial, por meio
da edicao de Regulamentos setoriais.

Além disso, o INPI possui atuagdo protagonista na revisdo dos valores dos precos
publicos cobrados pela prestacao dos servigos. O art. 228 da Lei n® 9.279, de 1996 traz previsao
expressa de que o valor e o processo de recolhimento serdo estabelecidos por ato do titular do
Ministério a que o Instituto estiver vinculado.

Todavia, a politica de precos ¢ conduzida no ambito do INPI, incluindo a aferi¢do dos
valores que serdo cobrados pelos servigos prestados pelo INPI, sendo que todo o procedimento
administrativo relacionado a fixacdo do valor nominal que devera ser cobrado, bem como
codigos de servigos e arrecadagdo sdo realizados no ambito do 6rgao administrativo.

Prova disso é que através da Portaria MDIC n° 39, de 07 de margo de 2014, foi
delegada ao Presidente do INPI a competéncia para fixacdo dos valores das retribui¢cdes dos
servigos, bem como para conceder, por ato proprio, reducdes de até 60% (sessenta por cento)
nos valores das retribuicdes para pessoas naturais; microempresas, microempreendedor
individual empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em lei; instituicdes de
ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como oOrgdos publicos, quando se
referirem a atos proprios, e ainda para o caso de retribuicdo relativa a pedidos, peti¢cdes e outros
servicos solicitados eletronicamente.?

Apesar da extingdo do Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos pela
Medida Provisoria n® 870, de 1° de janeiro de 2019, que posteriormente foi convertida na Lei
n° 13.844, de 18 de junho de 2019, essa delegacao continua vigente até os dias atuais uma vez
que a Portaria ME n° 516, de 24 de setembro de 2019 menciona expressamente que apenas o
Anexo a Portaria MDIC n° 39, de 7 de 2014 foi revogado.

Assim, a edi¢cdo da Portaria pelo Ministro de Estado com fulcro no art. 228 da Lei n°
9.279, de 1996 ocorrera para cumprir a formalidade decorrente da Lei de Propriedade Industrial,
especialmente no que tange a publicizacdo quanto aos valores cobrados e a institui¢cao de novos
servicos a serem prestados pelo Instituto. Porém, todo o estudo relacionado a precificacao,

descontos cabiveis e fixagdo dos pregos publicos que deverdo ser cobrados devera ficar a cargo

32 Art. 2° ¢/c art. 3° da Portaria MDIC n° 39, de 2014.
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do INPI, dada a atuacdo regulatéria do Instituto.3

Relativamente a regulamentacdo, segundo entendimento de Brodbekier (2003), o
poder regulamentar foi outorgado a administragdo publica para o exercicio de fungdes
constitucionais. Trata-se de faculdade de que dispdem os chefes do executivo para editarem
atos normativos destinados a clarificarem o conteudo da Lei sobre matérias de alcance
especifico, viabilizando a sua execugdo corretamente.

De fato, para Marrara (2013, p. 36), “a utilidade do poder regulamentar consiste em
evitar que o Legislativo, sem conhecer bem a tarefa de execucdo da lei, crie regras que
impliquem em graves problemas praticos.”

Assim, no entendimento de Carvalho Filho (2020, p. 64), o poder regulamentar, “¢
subjacente 4 Lei e pressupde a existéncia desta. E com esse enfoque que a Constituigio
autorizou o Chefe do Executivo a expedir decretos e regulamentos: viabilizar a efetiva execugao
das leis.”

Portanto, deve-se entender que a regulamentacio pressupde a existéncia de uma Lei,
ndo podendo transcender aos limites impostos pelo legislador, sob risco de invalidagdo.

Desse modo, os regulamentos sdo expedidos por autoridades politicas, em decorréncia
da competéncia prevista no art. 84, [V CRFB, tratando-se de atividade exercida por autoridade
politica sem o compromisso de neutralidade.*

E importante destacar que os atos normativos que regulamentam nio poderdo criar
direitos e obrigacdes, uma vez que, segundo postulado constitucional, ninguém ¢ obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa sendo em virtude de lei.%®

E com esse entendimento que Bandeira de Mello (2001, p. 309) define o regulamento
como o "ato geral e (de regra) abstrato, de competéncia privativa do Chefe do Poder Executivo,
expedido com a estrita finalidade de produzir as disposi¢des operacionais uniformizadoras
necessarias 'a execucdo de lei' cuja aplicagdo demande atuagdo da Administragdo Publica."

E com esse fundamento que alguns autores como Bandeira de Mello (2001) entendem
que nao ¢ possivel a edicao de regulamentos por agentes reguladores.

Assim, segundo esses autores,

[...] a funcdo regulatdria é distinta da funcéo regulamentar porque esta, nos termos da
Constituicao Brasileira, art. 84, 1V, sé pode ser exercida pelo Presidente da Republica.

33 Na ADI 3863/DF foi fixado o entendimento de que o preco pago ao INPI como retribuicio pelos servicos prestados possui
a natureza de prego publico, uma vez que ndo possuem compulsoriedade, ndo se sujeitando ao principio da legalidade estrita,
tal como ocorre com os tributos em geral.

34 Em regra, os regulamentos sdo expedidos através de Decretos. Porém, podem ser editadas Portarias, Resolucdes e
Instru¢bes Normativas que possuam comandos regulamentares.

35 Conforme art. 5°, 11 CRFB.
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Embora muito se fale na existéncia, no &mbito das agéncias reguladoras, de um ‘poder
regulamentar amplo’, essa ndo ¢ a expressdo adequada, posto que privativo do Chefe
do Poder Executivo. Ademais, enquanto o regulamento é ato informado por critérios
politicos de detalhamento da lei, a norma regulatéria explicita conceitos juridicos
indeterminados, implicitos na lei.

Essa ¢ a classica acepgao do poder regulamentar. Ha, porém, autores como Caio Tacito
(2006), que entendem que todas as entidades administrativas possuem dentre as suas
competéncias a capacidade de edicdo de regulamentos, como uma decorréncia da
descentralizacdo administrativa e da funcao reguladora prevista no art. 174 CRFB.

Assim, além de os regulamentos serem editados pelo Presidente da Republica, também
poderiam ser editados por outros entes publicos. Segundo Marrara (2013), os regulamentos
presidenciais seriam mais amplos e genéricos, contrapondo-se aos Regulamentos setoriais, uma
vez que esses sdo expedidos por entes reguladores de um setor social ou econémico.

Tendo como base esse entendimento, para Oliveira (2018), o regulamento pode ser
considerado género do qual sdo espécies o regulamento presidencial, formalizado por decreto
editado pelo chefe do executivo e o regulamento setorial, editado por outros 6rgaos ou entidades
administrativas que regulam um determinado setor econdmico ou social.

Nesse sentido, ha autores na doutrina, como Binenbojm, citado por Aragdo (2009), por
exemplo, que entendem que os Regulamentos setoriais possuiriam primazia sobre os
presidenciais, em virtude da atribuicdo de competéncias conferidas ao 6rgdo regulador para a
regulamentac¢do do setor.

Contudo, Marrara (2013) entende que ndo necessariamente os regulamentos
presidenciais seriam genéricos, sendo possivel que o Presidente da Republica opte por decidir
regulamentar dispositivos legais de forma detalhada, desde que necessario.

Isso porque, ao tratar do poder regulamentar, o art. 84 da CF ndo traz restri¢cdes a
emissao de regulamentos especificos ou técnicos pelo Presidente da Republica, ndo sendo
admissivel imaginar que o poder regulamentar setorial seja superior ao decreto regulamentar,
uma vez que esse decorre de previsdo constitucional.

Em ambos os casos, tanto os regulamentos presidenciais quanto os setoriais,
representam o detalhamento de normas gerais.

A criacdo de entidades vinculadas a Administragdo Indireta, fundamenta-se no principio
da especialidade e na descentralizagdo, sendo que, ao transferir poderes para orgdos da

administracdo publica para a edi¢do de regulamentos setoriais, o Presidente da Republica

36 Conforme Processo n° 0066927-51.2015.4.02.5101, julgado em 28/07/2016, TRF da 22 Regido, juiz Ant6nio Henrique
Correa da Silva.
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concede parte da sua competéncia constitucional naquele segmento.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial ¢ uma autarquia, sendo uma entidade
integrante da Administragao Indireta, para a qual, por for¢a de disposi¢ao expressa na Lei n°
9.279, de 1996, teriam sido concedidas competéncias para a regulagdo da Lei de Propriedade
Industrial.

Prova disso consistiria no fato de que cabe ao INPI o estabelecimento de condigdes e
normas técnicas relacionadas ao deposito do pedido de patente (art. 19 da Lei n® 9.279, de
1996), da licenga compulsoria (art. 73, §7°), do pedido de registro de desenhos industriais (art.
101 da Lei n°® 9.279, de 1996), de marcas (art. 155 da Lei n°® 9.279, de 1996), indicagdes
geograficas (art. 182, paragrafo inico da Lei n°® 9.279, de 1996) e de topografias de circuitos
integrados (art. 31 da Lei n° 11.484, de 31 de maio de 2017).

O Instituto ainda edita normas relacionadas ao exame técnico necessario ao registro dos
contratos que impliquem em transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e similares.

Varios sdo os exemplos em que se pode verificar o exercicio de competéncias atinentes
a emissdo de Regulamentos Setoriais pelo INPI, no exercicio do poder normativo na regulagao
da propriedade industrial.

Os regulamentos setoriais editados pelo INPI na regulagdo da propriedade industrial,
setor econdmico de grande relevancia para o desenvolvimento nacional, caracterizam-se por
serem bastante especificos, contemplando diretrizes relacionadas ao exame técnico.

Considerando o conceito de Regulagdo proveniente de uma interpretacdo do art. 2°, XI
do Decreto n° 6.017, de 2007, pode-se entender que sdao Regulamentos setoriais emitidos pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, os atos normativos destinados a organizagdo e
disciplina dos servicos relacionados a averbacdo e Registro de Contratos de Direitos de
Propriedade Industrial, Transferéncia de Tecnologia e Franquia Empresarial; a concessao de
patentes e a concessao de registro de desenho industrial, de indicagdo geografica, de marca, de
programa de computador e de topografia de circuitos integrados.

Ainda sao Regulamentos setoriais emitidos pelo INPI, aqueles atinentes a interposicao
de Recursos e Nulidades Administrativas, bem como aqueles atinentes aos padrdes de qualidade
na prestagao do servico publico.

Atualmente, segundo dados decorrentes da Portaria INPI/PR n°® 335, de 25 de setembro
de 2020, da Portaria INPI/PR n°® 372, de 25 de novembro de 2020 e do sitio eletronico do INPI,
ha 325 (trezentos e vinte e cinco) regulamentos setoriais que foram editados pelo Instituto
envolvendo normas relacionadas a interpretacdo da Lei n® 9.279, de 1996, bem como ao exame

técnico que sera realizado pela autarquia e aos padrdes de qualidade que devem ser observados



na prestagao do servico.

Tabela 1.1- Regulamentos setoriais editados pelo INPI e ndo revogados expressamente

Regulamentos setoriais editados pelo INPI e ndo revogados
expressamente Quantidade

Averbacéo e Registro de Contratos de Direitos de Propriedade

Industrial, Transferéncia de Tecnologia e Franquia Empresarial 7
Concesséo de Patente 128
Concessdo de registro de desenho industrial 10
Concessao de Registro de Indicacdo Geografica 8
Concessdo de registro de marca 135
Concesséo de Registro de Programa de Computador 18
Concesséo de Registro de Topografia de Circuito Integrado 6
Recursos e nulidades administrativas 8
Gestdo da qualidade dos servicos 5
Total Geral 325
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Fonte: Portaria INPI/PR n° 335, de 2020, Portaria INPI/PR n°® 372, de 2020 e home page INP1/ Elaboracao propria.

No contexto da emissdo de Regulamentos setoriais destinados a regulagdo da
propriedade industrial, o INPI ndo apenas executaria a Lei n® 9.279, de 1996, mas em muitos
momentos realiza a interpretagao aos dispositivos que nela se encontram e estabelece condigdes
a obtengao do registro ou da patente.

Nesse sentido, é importante destacar que a edi¢do de Regulamentos Setoriais com cunho
regulatério deve ser precedida de uma Avaliacdo de Impacto Regulatorio (AIR) nos termos do
art. 6° da Lei n° 13.848, de 25 de junho de 2019 c/c e o art. 5° da Lei n°® 13.874, de 20 de
setembro de 2019 c/c art. 3° Decreto n° 10.411, de 30 de junho de 2020. J& os casos em que a
AIR tenha sido dispensada em razdo da urgéncia deverdo ser objeto de Andlise de Resultado
Regulatério (ARR) no prazo de trés anos, contados da data de sua entrada em vigor.

No caso do INPI, apos a edigdo do Decreto n° 10.411, de 2020, a partir de 15 de abril
de 2021, passou a ser obrigatéria a realizacdo da Andlise de Impacto Regulatério, o que
demonstra que, em muitos casos, as normas editadas pelo INPI possuem cunho regulatério.
Nesse sentido, segundo os termos da NOTA n. 00001/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU,

editada pela Procuradoria Federal Especializada em exercicio no INPI:

[...] Importante assinalar que apesar do INPI ndo possuir natureza juridica de Agéncia
Reguladora, ele edita normas que podem, eventualmente, trazer algum impacto
regulatorio no que diz respeito a um aumento expressivo de custos para os agentes
econdmicos ou para os usuarios dos servicos prestados ou repercutir nas politicas
publicas econdmicas, o que justifica a necessidade da ado¢ao da Analise de Impacto
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Regulatorio (AIR), antes da edicdo de seus atos normativos, quando for o caso.

[...] Por todo o exposto, conclui-se que a Autarquia necessitard se adequar a
regulamentacdo trazida pelo Decreto 10.441/2020, estabelecendo um roteiro a ser
observado por todas as areas que proponham atos normativos sujeitos a AIR, com a
devida capacitacdo dos servidores ¢ ainda, estabelecer a agenda da ARR, bem como
estabelecer critérios para a escolha dos atos que serdo escolhidos para constar da
agenda da Avaliacdo do Resultado Regulatério.®

Assim, ainda que o INPI ndo possua formalmente a natureza de agéncia reguladora,
atuaria como 0rgao regulador em razao do plexo de atribuigdes conferidas pela Lei n® 9.279, de

1996.

1.6 Atividades tipicas de Estado desempenhadas pelo INPI no &mbito da regulacdo da

propriedade industrial

Desde a incorporagdo no direito nacional dos direitos de propriedade industrial as
atividades relacionadas a propriedade industrial sdo desempenhadas pelo Estado, inicialmente
pela Administracdo Direta e depois pela Administracdo Indireta, através da criacdo do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.

O INPI foi criado com a natureza juridica autarquica, possuindo personalidade juridica,
patrimdnio e receita proprios e, tal como é peculiar as autarquias, foi concebido para a execucao
de atividades tipicas da Administracdo Publica que requerem para o seu melhor funcionamento,
gestdo administrativa e financeira descentralizada.

O ordenamento juridico nacional, por meio do art. 175 da Constituicdo Federal de 1988,
previu expressamente que cabe ao Poder Publico a prestacdo de servigos publicos. E nesse
contexto que se inserem 0s servigos prestados pelo INPI, eminentemente publicos.

A natureza publica dos servicos prestados pelo INPI, atinentes a concessao de direitos
de propriedade intelectual decorre da prépria dicgdo constitucional e dos reflexos projetados no
consumidor, no mercado interno e na livre concorréncia, que conduzem a potenciais efeitos na
inovacdo e na economia.

Na ordem constitucional, a propriedade industrial foi prevista no art. 5°, XXVII da
Constituicdo Federal, sob a afirmacdo de que aos autores pertence o direito exclusivo de
utilizacdo, publicacéo ou reproducéo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo
que a lei fixar.

Nota-se que o legislador constituinte conferiu grande estatura a propriedade intelectual,

tendo sido definida no rol de direitos fundamentais.

37 O Decreto mencionado no excerto corresponde ao Decreto n® 10.411, de 2020.
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Segundo Jacques Chevallier (2017, p. 19),

[...] a nocéo de servigo publico decorre, a primeira vista, da ordem da evidéncia.
Dentro de toda sociedade encontramos um conjunto de atividades consideradas como
sendo de interesse comum e que devem, a esse titulo, ser assumidas pela coletividade:
0 servico publico evoca essa esfera das fungdes coletivas, necessarias a existéncia da
organizacdo social.

O conceito de servigo publico passou ao longo da histdria por diferentes transformacoes,
havendo grande discusséo na doutrina sobre qual a melhor definicdo a ser adotada para 0s
servigos publicos. Trata-se de expressdo equivoca.

Segundo Bandeira de Mello (2017, p. 34), o termo servi¢o publico pode possuir um
sentido subjetivo e um objetivo. Sob o prisma subjetivo, o servico publico deveria ser concebido
como um organismo publico, sendo parte do aparato estatal. Nesse prisma, para o autor seria
“uma organizacao publica de poderes e competéncias.”

Por outro lado, no sentido objetivo ou material, Laubadére, citado por Bandeira de
Mello, entende que “é a atividade exercida por uma coletividade publica tendo em vista dar
satisfagcdo a uma necessidade de interesse geral.” (Bandeira de Mello, 2017, p.35).

De fato, ha atividades que sdo de interesse de toda a coletividade, sendo eivadas de
necessidade ou indispensabilidade, o que demanda a sua prestacdo pelo Estado.

Nesse prisma, Cirne Lima, citado por Bandeira de Mello (2017, p. 35), afirma que “o
servico publico € todo servico existencial relativamente a sociedade, ou, pelo menos, assim
havido num momento, dado que por isso mesmo tem que ser prestado aos componentes daquela,
direta ou indiretamente, pelo Estado ou outra pessoa administrativa.”

Para Bandeira de Mello (2017, p. 72), a caracterizac¢do de um determinado servico como

publico demanda a concorréncia cumulativa de alguns requisitos, sendo vejamos:

[...] a) tratar-se de uma prestagdo de atividade singularmente fruivel pelos usuérios;
b) consistir em atividade material; ¢) destinar-se a satisfacdo da coletividade em geral;
d) ser reputada pelo Estado como particularmente importante para a satisfacdo de
interesses da sociedade; e) ter sido havida como insuscetivel de ser relegada tdo s6
aos empreendimentos da livre iniciativa, razdo por que a assume como pertinente a si
préprio (ainda que nem sempre com exclusividade) e f) submeté-lo a uma especifica
disciplina de direito publico.

Em cotejo as caracteristicas dos servigos publicos, pode-se afirmar que as atividades
relacionadas as atribuicdes desempenhadas pelo INPI no ambito da propriedade industrial
preenchem os requisitos para o seu pleno enquadramento ao conceito de servi¢os publicos.

Primeiramente, a sistematica relacionada a concessdao de patentes e aos registros

consiste num servico publico que € singularmente fruivel pelos usuéarios. A concessdo de uma
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patente ou de um registro para um titular confere um monopdlio temporério para a fruicdo
daquele direito de propriedade, sendo uma atividade material, uma vez que, segundo Carvalho
Filho (2010), satisfaz necessidades transindividuais de cunho essencial.

As atividades desempenhadas pelo INPI destinam-se a satisfacdo da coletividade em
geral, possuindo repercussdes na tutela do consumidor, mercado interno e na inovagéo, sendo
atividades reputadas pelo Estado como particularmente importantes a satisfacdo dos interesses
da sociedade.

Isso porque, o INPI desempenha atividades atinentes a concessdo de privilégios
temporarios aos seus titulares em relacdo a direitos de propriedade intelectual, o que significaria
dizer que, no plano fatico, o Instituto atuaria indiretamente na regulagdo do mercado e na forma
como 0s agentes econémicos se relacionardo entre si.

Nesse sentido, seria possivel compreender que as atividades desempenhadas no ambito
do INPI sujeitam os particulares a um controle do Estado sobre o exercicio da livre iniciativa.
Em muitos casos essa atuacdo podera ensejar a restricdo de direitos através da prolacdo de
decisbes com o atributo da auto executoriedade, como € o caso dos processos administrativos
envolvendo caducidades, nulidades e licencas compulsorias.

Além disso, o INPI atuaria na regulacdo da propriedade industrial ao exercer a
competéncia para o estabelecimento de condicGes para a realizacdo do pedido de patente de
invencOes e modelos de utilidade, do pedido de registro de desenhos industriais, do pedido de
registro de marcas e do registro das indicacdes geograficas, conforme previsto no art. 12,
paragrafo Unico c/c art. 19 c/c art. 101 c/c art. 155 c/c art. 182, paragrafo unico da Lei n® 9.279,
de 1996.

Ao editar tais normas técnicas, o Instituto atua na edi¢do dos chamados Regulamentos
Setoriais destinados a regular a propriedade industrial, tendo como base os comandos
estabelecidos na Lei n®9.279, de 1996.

O principal fundamento para a regulacéo setorial consiste na necessidade de atuacéo
sobre estruturas de mercado formadas por monopdlios que, em regra, serdo naturais. No &mbito
da propriedade industrial tem-se a formagéo de monopolios legais, uma vez que decorrentes da
legislacéo.

Apesar de ndo ser obrigatoria a obtencdo da patente ou do registro para a exploracao
comercial ou econémica, a obtencao do titulo confere a oponibilidade erga omnes, bem como
uma protecdo contra copias ndo autorizadas e potenciais praticas relacionadas a concorréncia

desleal.
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Os servicos relacionados & concessao da patente ou do registro podem ser entendidos
como publicos, uma vez que se prestam a regularem interesses da sociedade como um todo,
ndo sendo passiveis de delegacdo pelo Estado.

Diante dos potenciais impactos decorrentes da concessao da patente ou do registro na
defesa do consumidor, no mercado interno e na concorréncia, tais atividades séo insuscetiveis
de serem exercidas por entes privados, uma vez que conferem monopdlios temporarios, o que
sO pode ser realizado por meio de uma acdo do Estado.

Isso porque, os servigos publicos desempenhados no ambito do INPI demandam que o
agente que o pratica possua fé publica, atributo inerente ao servidor publico, uma vez que tais
atos administrativos sdo dotados de presuncdo de legitimidade e veracidade. Por esse motivo é
que os servicos desempenhados no &mbito do INPI submetem-se a uma especifica disciplina de
direito pablico.

Nesse sentido, ao contrario do que se poderia pensar, as atividades realizadas no &mbito
do INPI relacionadas a concessdo de patentes e a realizacdo de registros nao se referiam tao
somente a pura e simples execucdo, uma vez que o exame realizado ndo é adstrito apenas a
aspectos formais, envolvendo questdes materiais e substantivas.

Um exemplo disso pode ser encontrado na analise dos pedidos de patentes quanto a sua
compatibilidade com a moral, 0s bons costumes, a seguranca, a ordem e a saude publica, por
diccéo expressa do art. 18, 1 da Lei n° 9.279, de 1996.

A previsdo legal supramencionada decorre do constante do art. 27 do Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeércio, segundo o qual foi
prevista a possibilidade de que os membros considerem como ndo patenteaveis as invencgdes
cuja exploracdo em seu territdrio seja necessario evitar para proteger a ordem publica ou a
moralidade, inclusive para proteger a vida humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios
prejuizos ao meio ambiente, desde que esta determinacdo ndo seja feita apenas porque a
exploracdo € proibida por sua legislacao.

O mesmo pode ser dito em relacéo a analise realizada para o registro de marcas quanto
a contrariedade a moral e aos bons costumes ou a ofensa a honra ou imagem de pessoas, bem
como nas hipoteses que atentem contra a liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou
ideia e sentimentos dignos de respeito e veneracdo, conforme art. 124, 111 da Lei n® 9.279, de
1996.

H& uma grande carga de subjetividade na defini¢do da moral e dos bons costumes, bem

como de aspectos relacionados a protecdo ambiental, satde publica, seguranca e ordem publica.
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Trata-se de uma clausula geral prevista em varios diplomas legais, tal como ocorre com a Lei
n®9.279, de 1996.

Considerando a indeterminacdo do seu contetdo, a analise quanto ao possivel
indeferimento de um pedido com fulcro em aspectos relacionados a moral e aos bons costumes
demanda um esforgo interpretativo que ndo pode ser realizado sendo sob a égide de uma
disciplina de direito publico.

A aplicacdo dessa clausula geral como limitadora do exercicio de atos de natureza
existencial somente serd possivel quando for identificado um correspondente axiolégico na
Constituigdo, segundo Mulholland (2018, p. 3)

[...] ndo importando se determinado valor moral é compartilhado pela maioria da
sociedade ou ndo, tendo em vista que este valor moral social jamais podera receber o
figurino de um valor juridico, se ndo identificado por meio de interpretacdo
constitucional.

E por esse motivo que a analise de um pedido de patente ou registro a luz dessa clausula
aberta somente deverd ser realizada pelo Estado no exercicio da regulacéo, especialmente diante
do fato de que a atividade regulatéria abrange o estabelecimento de condicdes e limitacbes ao
exercicio de direitos, 0 que caracteriza o exercicio de tais atividades como tipicas de Estado.

Segundo Carvalho Filho (2020, p. 507), a nocdo de atividades tipicas de Estado ndo é
rigida, possuindo uma grande fluidez e sendo mutéavel no tempo e espaco. Destaca, ainda, que

[...] o legislador teve o escopo de atribuir as autarquias a execucdo de servicos
publicos de natureza social e de atividades administrativas com a exclusdo de
atividades de cunho econdmico e mercantil, estes adequados a outras pessoas
administrativas, como as sociedades de economia mista e as empresas publicas.

Portanto, segundo Oliveira (2018), ndo existe um rol claro e preciso sobre quais
atividades podem ser consideradas como tipicas de Estado, sendo este um conceito aberto e
indeterminado.

Nada obstante, por mais indeterminado que este conceito aparente ser, hd um ndcleo
duro de atividades que devem ser consideradas essencialmente como tipicas de Estado.

Exemplifica Carvalho Filho (2020, p. 507), ao dizer que:

[...J um servico de assisténcia a regies inospitas do pais ou um servico médico podem
ser normalmente prestados por autarquias, mas 0 mesmo néo se passa, por exemplo,
com a prestacdo de servigos bancérios ou de fabricacdo de produtos industriais,

atividades proprias de pessoas administrativas privadas.
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As atividades tipicas de Estado em razéo da sua esséncia eminentemente publica, ndo
sdo suscetiveis de serem prestadas por entes privados, quer em razéo do interesse publico direto
ou indireto, quer em razao da possibilidade de que a sua execucdo pela iniciativa privada seja
dotada de conflito de interesses, redundando em concorréncia desleal, com a possibilidade de
favorecimento dos maiores players em detrimento dos menores empreendedores.

Nesse passo, releva notar que as atividades desempenhadas pelo INPI podem ser
consideradas como tipicas de Estado, notadamente por envolverem a concessdo de um titulo
aos particulares, numa espécie monopolio instrumental temporario.®® Assim, ndo seria
logicamente admissivel que um particular desempenhasse tais atividades, simplesmente porque
sdo atividades inerentes ao Estado como Poder Publico, sem correspondéncia no setor
privado.*

A possibilidade de se admitir a atuacdo de particulares nessas atividades aumentaria a
probabilidade de ocorréncia de conflito de interesses ou riscos ao mercado interno, livre
concorréncia, defesa do consumidor ou seguranga nacional, considerando a natureza das
atividades prestadas pelo Instituto.

Em que pese a indeterminacdo do conceito das atividades tipicas de Estado, o melhor
entendimento deve ser o de que, em regra, nao é possivel a delegacdo a uma entidade privada
de atividades caracterizadas como tipicas de Estado.*

No contexto da Reforma Administrativa implementada pela Emenda Constitucional n°
19, de 04 de junho de 1998, foi incluido o art. 247 na CRFB/1988 que estabeleceu a necessidade
de edicdo de legislacdo especifica para regulamentar as atividades exclusivas de Estado, o que
ainda n&o foi realizado.

Nada obstante, a Lei n® 11.079, de 30 de dezembro de 2004, ao instituir normas gerais
para licitacdo e contratacdo de parcerias publico-privadas no &mbito da administracdo publica,
deixa claro no seu art. 4° quanto a indelegabilidade da funcdo de regulacéo, jurisdicional, do
exercicio do poder de policia e de outras atividades exclusivas de Estado.

A redacdo desse artigo, permite que se conclua, primeiro, que a regulacdo ndo se
confunde com o exercicio de poder de policia e, segundo, que ambas as atividades podem ser

entendidas como exclusivas de Estado. Assim, em que pese a divergéncia quanto ao exercicio

38 Conforme previsto no art. 5°, XX1X CRFB.

39 O art. 2°da Lei n° 6.184, de 11 de dezembro de 1974 define as atividades inerentes ao Estado como poder publico.

40 Conforme ADI 3829, julgamento em 11/04/2019, Relator Ministro Alexandre de Moraes, publicagdo em 17/05/2019. O
mesmo entendimento pode ser extraido do Recurso Extraordinario n® 539224, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em
22/05/2012, publicado em 18/06/2012.
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de poder de policia pelo INPI, tal ndo pode produzir reflexos sobre o entendimento quanto ao
exercicio de regulacéo pelo Instituto.

Em algumas oportunidades os Tribunais teceram manifestacdo sobre a natureza das
atividades desenvolvidas no ambito do INPI.

Um exemplo pode ser obtido em voto prolatado em sede de decis&o da liminar, no qual
0 Ministro Mauricio Correa, relatou trecho da exordial da ADI n° 2.125-7, consignando que o

INPI é uma autarquia federal a qual:

[...] compete o exercicio de fungdes exclusivas do Estado na &rea de registro de
patentes e de regulacdo da propriedade intelectual e industrial, em face da sua funcédo
social, econbmica, juridica e técnica, bem como por caber-lhe pronunciar-se sobre a
conveniéncia de assinatura, ratificacdo e denuncia de Convencdes, Tratados,
Convénios e Acordos relativos a propriedade industrial, o suprimento a revelia do
inciso Il do artigo 37 da Constituicio Federal de suas necessidades de pessoal, vulnera
os principios da moralidade, impessoalidade e publicidade a que se refere o caput do

artigo 37 da Carta Federal.**

De forma semelhante, em voto proferido em sede de medida liminar, o Ministro
Sepulveda Pertence manifestou o entendimento de que “até que a globalizagdo nos imponha
que desistamos de ter um registro nacional de propriedade industrial e o recebamos pronto, de
onde vier, a atividade do INPI é permanente.”*

Em 26 de outubro de 1999, foi editada a Lei n® 9.849, como resultado da conversdo em
lei da Medida Provisoria n° 1.887-46, de 24 de setembro de 1999. Em apertada sintese, a Lei n°
9.849, de 1999 alterou dispositivos da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, incluindo as
atividades de “analise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI”, no rol de atividades consideradas como necessidade temporaria de
excepcional interesse publico, tendo como objetivo permitir a contratacdo temporéaria de
pessoal.

Nada obstante, por meio da ADI n° 2.380-2, protocolizada em 27 de dezembro de 2000,
foram impugnados diversos dispositivos da Lei n° 9.849, de 1999, dentre os quais se encontrava
o art. 2°, VI, “c” que autorizava a contratagdo temporaria de pessoal para o exame de marcas e
patentes no INPI.

Em voto em sede de medida liminar, o Ministro Moreira Alves, Relator da ADI n° 2.380-
2, transcreveu trecho da inicial informando que por meio do referido dispositivo legal buscava-

se “permitir a contratacdo, sem limite numérico prefixado, de servidores temporarios para o

41 Conforme Relatério da ADI n° 2.215-7, do Ministro Mauricio Corréa.
42 Conforme Voto do Ministro Septlveda Pertence na liminar da ADI n° 2.215-7.
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exercicio de atividades tipicas e exclusivas de Estado desempenhadas no INPI, em suas areas
de competéncia, e a qualquer momento.”*3

Considerando as dificuldades enfrentadas pelo Instituto para prover o seu quadro de
pessoal com quantitativo suficiente de pessoal para fazer face as demandas, por meio da Portaria
INPI/PR n° 229, de 2010, prorrogada pela Portaria n® 291, de 2010, foi constituido grupo de
trabalho para a estruturacéo da carreira de especialista em propriedade intelectual do INPI. Em
relatorio produzido pelo grupo de trabalho, usando como base julgado prolatado no TRF da 22
Regido, consignou-se o seguinte:

Acrescente-se que, dentre as atividades Exclusivas de Estado exercidas pelo INPI, ha
aquelas que o sdo exclusivas dentro do préprio Estado, ndo sendo delegadas nem ao
Poder Judiciario. Trata-se da concessdo de patente no que tange a iniciativa, em que
é nula decisdo do Judiciario caso pedido de patente ndo tenha inicialmente origem no
INPI, assim como na concessdo de marca de alto renome - tarefa exclusiva do INPI
ndo so a iniciativa, como ndo podendo nem mesmo o Judiciario de decisdo do INPI
denegar.

Com esse mesmo entendimento, foi proposto o Projeto de Lei n° 463, de 2009, para
incluir no art. 89 da Lei n° 11.355, de 19 de outubro de 2006 disposicao expressa de que 0S
servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos exercem atividades exclusivas de Estado,
em razdo da necessidade de uma garantia especial para o exercicio das fungdes desempenhadas
no dmbito do Instituto, contra pressdes indevidas ou ameacas de qualquer tipo.

Nada obstante esse projeto de lei foi arquivado em razdo do final da legislatura, nos
termos do art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal, razdo pela qual a questdo
permanece indefinida até os dias atuais.

A despeito disso, defende-se o entendimento de que ao exercer regulacdo, o INPI
desempenha atividades tipicas de Estado.

Ao analisar a redacdo da Lei n°5.648, de 11 de dezembro de 1970, nos autos do Recurso
Extraordinario n° 95.382-5, ja nos anos 1980, o Ministro Oscar Corréa, manifestou o seguinte

entendimento:

Da leitura atenta desse dispositivo verifica-se a amplitude da misséo- e a gravidade e
seriedade de que se reveste — que se conferiu ao Recorrido; e de como, dentro dos
parametros legais, se inclui razoavel parcela e discricionariedade, sem a qual nédo
podera desempenha-la eficientemente.

[...] Isto tudo deflui da importancia vital da missdo que a lei lhe deferiu o
desenvolvimento econdmico no amplo e exato sentido, desenvolvimento humano,
integrado, repetimos, porque ndo se pode atingi-lo sem que seu beneficiario direto e

Gltimo — o0 homem- se desenvolva, no todo.**

43 Conforme Relatério da ADI n° 2.380-2, Ministro Moreira Alves.
44 Recurso Extraordinario n° 93.382-5 (STF).
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A discricionariedade exercida pelo INPI decorre do exercicio do poder regulamentar
para a edicdo de Regulamentos Setoriais.

Desse modo, segundo Monteiro (2019), caberia ao INPI o exercicio da
discricionariedade técnica, de sorte que as decisdes emitidas pelo INPI, desde que pautadas na
forca normativa dos Regulamentos Setoriais editados pelo préprio Instituto, seriam imunes ao
controle judicial, tendo em vista o nivel de especialidade envolvido.

Assim, numa eventual judicializacdo quanto a uma decisao prolatada pelo INPI, o
judiciario verificara a existéncia de alguma irregularidade administrativa que culmine em vicios
no ato administrativo, o que sera realizado nos limites do plano de validade do ato
administrativo, a partir da analise quanto a adequacao dos critérios de competéncia, finalidade
e forma em relacdo a Lei n® 9.279, de 1996 e demais atos normativos editados pelo INPI.

O exercicio da discricionariedade técnica esta diretamente relacionado aos Orgaos
publicos que exercem regulacdo. Segundo Alessi (1970), nesses casos, a avaliagdo da situacéo
concreta demanda a utilizacdo de critérios técnicos.

Assim, a discricionariedade técnica ndo se confunde com a classica discricionariedade
administrativa, transcendendo a pura e simples analise da conveniéncia e oportunidade. Trata-
se de situacdo que deriva da necessidade fatica de que determinadas decisdes administrativas
possuam um elevado grau de especializacdo, o que demanda que a autoridade prolatora possua
competéncia legal e técnica para a analise dos pedidos, com liberdade técnica para decidir.

Um outro exemplo de atuacdo do INPI no qual encontramos a atividade regulatéria,
pode ser encontrada na atuacdo do Instituto no &mbito do registro dos contratos que impliquem
em transferéncia de tecnologia, atividade que produz efeitos diretos na regulacdo do mercado
interno, além de possuir interface nas remessas de royalties ao exterior, conforme previsto
expressamente na Lei n® 4.131, de 3 de setembro de 1962.4

Além disso, a atuacdo do INPI no licenciamento compulsorio de patentes e na licenca
compulsoria de topografias de circuitos integrados, provoca uma limitagcdo aos direitos de
propriedade dos titulares, numa atuacdo marcada pelo exercicio de regulagcdo no ambito do
INPI.

E nesse ponto que as atividades desempenhadas pelo INPI, por serem dotadas de

tamanha especialidade, constituem-se em tipicas de Estado, caracterizando-se pela regulagéo

45 Segundo o art. 11 da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, ainda vigente e plenamente aplicavel, os pedidos de registro
de contrato, para efeito de transferéncias financeiras para pagamento de royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de
indUstria e comércio ou outros titulos da mesma espécie, serdo instruidos com certiddo probatéria da assisténcia e vigéncia,
no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de
documento habil probatério de que eles ndo caducaram no Pais de origem.



63

da propriedade industrial e produzindo efeitos no mercado interno e na livre da concorréncia,

bem como na defesa do consumidor e nos incentivos & inovacao.

1.7 Jurisprudéncia dos Tribunais sobre a regulacao da propriedade industrial

A possivel atuacdo do INPI no &mbito da regulacéo da propriedade industrial € um tema
que foi pouco explorado na doutrina nacional, por muitas vezes sendo tratado exclusivamente
com base numa interpretacéo literal da Lei n®5.648, de 11 de dezembro de 1970.

Para alguns, como a Lei n° 5.648, de 1970 menciona expressamente que cabe ao INPI
executar, no &mbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, isso significaria
que ndo caberia ao Instituto o exercicio da regulacdo em propriedade Industrial. Um outro
argumento utilizado consiste no fato de que ndo caberia ao INPI a fiscalizacdo de direitos de
propriedade industrial e, por esse motivo, o Instituto ndo exerceria poder de policia e regulacao.
Contudo, como ja visto anteriormente, 0s conceitos de poder de policia, regulacéo e fiscalizacdo
ndo se confundem.

A despeito desses entendimentos, em algumas oportunidades os Tribunais se
manifestaram sobre o exercicio de regulacdo e fiscalizacdo pelo INPI.

Em 16 de fevereiro de 2017, o STJ (Superior Tribunal de Justica), em sede de Recurso
Especial, sob a relatoria do Ministro Francisco Galvao, ao tratar da averbacéo de contratos de
tecnologia, consignou expressamente a possibilidade do INPI “intervir no ambito negocial de
transferéncia de tecnologia, diante de sua missdo constitucional e infraconstitucional de
regulamentacdo das atividades atinentes a propriedade industrial. "

A interpretacdo decorrente desse dispositivo, conduz ao entendimento de que cabe ao
INPI a edicdo dos chamados Regulamentos Setoriais, 0s quais sdo editados por entidades
reguladoras, entendimento ja consolidado no ambito da jurisprudéncia®’.

Como dito nas se¢des anteriores, classicamente, uma leitura do art. 84 da CRFB levava
ao entendimento literal de que o poder regulamentar estaria adstrito ao chefe do poder executivo
por meio da edicdo de Decretos, numa interpretacdo que desconsidera a grande relevancia de
uma interpretacdo sistematica do ordenamento juridico.

Para Binenbojm (2006), em que pese a lei ser por esséncia a principal fonte e o direito
administrativo ser extremamente constitucionalizado, cada vez mais 0s regulamentos

apresentam-se como a mais importante fonte do direito administrativo, especialmente

46 Recurso Especial n° 1.200.528 - RJ (2010/0122089-1).
47 Conforme ADI n° 4874/DF, julgamento 01 de dezembro de 2018, publicagdo em 01 de dezembro de 2019.
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considerando que a maior parte das normas envolvendo essa matéria sdo esparsas e ndo se
encontram sistematizadas.

Assim, numa interpretacdo ampla, deve-se entender que o poder regulamentar ndo esta
adstrito a chefia do poder executivo, também sendo exercido por entidades administrativas no
exercicio de poder normativo, o que é realizado por meio da edicdo dos chamados
Regulamentos Setoriais.

O poder normativo € mais amplo, abrange o poder regulamentar, podendo ser adotado
por qualquer autoridade. Por outro lado, o poder regulamentar é utilizado especificamente para
a elaboracéo de regulamentos para a fiel execucao das leis.

E nesse contexto que se insere o INPI. As normas editadas pelo Instituto prestam-se a
fiel execucdo da Lei n®9.279, de 1996, estabelecendo condicdes ao pedido, diretrizes e normas
técnicas relacionadas ao exame.

Sobre o exercicio de regulacdo pelo INPI, em 28 de junho de 2016, a Quarta Turma do
STJ, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomao, em sede de Recurso Especial, destacou-
se que a atuacdo do INPI em processos judiciais de nulidade é obrigatoria, ainda que ndo tenha

sido o autor da acdo. 1sso porque,

[...] o intuito da norma, ao prever a intervencdo da autarquia, foi, para além do
interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse publico,
impessoal, representado pelo INPI na execugdo, fiscalizacdo e regulacdo da
propriedade industrial.*

Assim, a intervencdo do INPI ndo dependera da existéncia de algum vicio no processo
administrativo de nulidade, sendo obrigatéria em qualquer caso, ainda que na condi¢do de
assistente especial, forma de intervencao sui generis, com absoluta presuncgéo de interesse no
feito.*®

Ao assim entender, o STJ caminha para o entendimento de que o INPI ndo atuaria téo
somente na execu¢do, mas também na regulacéo e na fiscalizagdo da propriedade industrial.

No Recurso Especial n® 1775812, de relatoria do Ministro Aurélio Belizze, da Terceira
Turma do STJ, julgado em 19 de marco de 2019, publicado no DJe de 22 de margo de 2019,
em sede de preliminar, consignou a intervencao obrigatdria do INPI em sede de agdes de
nulidade, como decorréncia do art. 175 da Lei n® 9.279, de 1996.

48 REsp 1264644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomdo, Quarta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 09/08/2016.

4 Esse entendimento também tem sido adotado também no Ambito de decisGes prolatadas por juizes de primeira instancia.
Um exemplo pode ser encontrado na sentenca prolatada no Processo n° 0032388-54.2018.4.02.5101, em 26 de junho de
2018, pelo juiz federal da 252 VVara Federal do Rio de Janeiro, Dr. Eduardo André Brandéo de Brito Fernandes para
manifestar o seu entendimento de que o INPI deveria intervir obrigatoriamente no feito “uma vez que atua para além do
interesse dos particulares, na preservacdo do interesse publico na execucao e regulagdo da propriedade industrial. ”
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Segundo o precitado Acérdao,

[...] a legitimidade processual do INPI tem carater sui generis, uma vez que sua
atuacdo é obrigatéria em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a
protecdo da concorréncia e dos consumidores, e ndo a defesa de interesse individual
da instituicdo.

De fato, como demonstrado nas secGes anteriores, a atuacdo do INPI no ambito da
regulagdo da propriedade industrial decorre, em linhas gerais, da necessidade de assegurar a
livre concorréncia, evitando praticas comerciais abusivas; para a protecao do mercado interno,
entendido como patriménio nacional pelo art. 219 da CRFB e para a defesa do consumidor, um
dos principios gerais da atividade econdmica (art. 170, V CRFB).

Mais recentemente, em 26 de novembro de 2019, em discusséo sobre a natureza da
atuacdo do INPI no ambito do Recurso Especial n° 1460516/ES, sob a Relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti, a Quarta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao
RESP nos termos do voto da Relatora, entendendo pela possibilidade de intervencdo do INPI

no processo, ao dizer, grifo nosso, que

[...] ndo h& que se falar em auséncia de interesse da autarquia em opor embargos
infringentes, eis que, embora por lei deva intervir no feito, sua atuacdo nédo fica
vinculada ao litisconsércio material com o réu, dado que o sentido de sua participacdo
no processo € o de preservar o interesse publico, impessoal, a cargo do INPI na
execucdo, fiscalizacdo e regulacdo da propriedade industrial (Lei 9.279/96, arts.
173 e 175).%

O mesmo entendimento, pode ser encontrado no REsp 1494306/RJ, sob a relatoria do
Ministro Luis Felipe Salom&o, em julgamento da Quarta Turma, realizado em 07 de novembro
de 2019, que por unanimidade, negou provimento ao Recurso Especial com base no voto do

Relator, segundo o qual entendeu-se que

A  definicio da qualidade da intervencdo do INPI na acdo de
nulidade de registro de marca perpassa pela analise da causa de
pedir, sempre levando em conta que a pretensdo em comento encarta,
principalmente, 0 interesse  publico, impessoal, de fiscalizacdo e
regulacéo da propriedade industrial, com o0 necessario estimulo ao
desenvolvimento  tecnolégico e  econdmico do pais, assegurando-se a
livre iniciativa, a observancia da funcdo social da propriedade e a
protecdo do mercado consumidor.®?

50 RESP 1775812/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019.
51 RESP 1460516/ES, Rel. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019.
52 RESP 1494306/RJ, Rel. Luis Felipe Salom&o, Quarta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 18/12/2019.


https://modeloinicial.com.br/lei/LPI/lei-propriedade-industrial
https://modeloinicial.com.br/lei/LPI/lei-propriedade-industrial/art-173
https://modeloinicial.com.br/lei/LPI/lei-propriedade-industrial/art-173
https://modeloinicial.com.br/lei/LPI/lei-propriedade-industrial/art-175
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O entendimento de que a atuacdo do INPI decorre do interesse publico, impessoal, de
fiscalizacdo e de regulacdo da propriedade industrial leva a inafastavel conclusdo de que a
intervencdo do INPI ocorrera para a defesa da legalidade do ato administrativo, sendo
indiferente quem venha a sair vencedor no feito. Por isso é que, a atuacdo do INPI transcendera
apenas 0s casos em que haja a alegacdo de vicios no procedimento administrativo, tendo uma
natureza de assisténcia especial. Essa seria uma decorréncia da atuagdo do INPI na regulacédo
da propriedade industrial.

Nesse sentido, no ambito do Tribunal Regional Federal da 22 Regido, na Apelacédo Civel
n° 0132001-52.2015.4.02.5101, de relatoria do desembargador federal Marcello Ferreira de
Souza Granado, a Segunda Turma Especializada do TRF da 2% Regido, deu provimento a
apelacdo nos termos do relatorio e voto, o qual adotou o entendimento constante do REsp
1494306/RJ, acerca da posicdo processual do INPI, entendendo que a autarquia atua na
condicdo de assistente especial, sob o fundamento de que tal envolve o interesse publico
impessoal, de fiscalizacdo e regulacdo da propriedade industrial.

No mesmo sentido dos entendimentos do STJ anteriormente mencionados, na Apelacédo
n°® 0014700-55.2013.4.02.5101, interposta perante 0 TRF da 22 Regido, julgada em 14 de
setembro de 2020, novamente em sede de acdo de nulidade, porém, dessa vez de patente, a 22
Turma do TRF consignou que a intervencdo do INPI no feito desta natureza é obrigatéria em
razdo da atuacdo do Instituto na regulacdo da propriedade industrial.

Assim, manifestou o entendimento de que

[...] o INPI, quando ndo for autor, intervira obrigatoriamente no feito, sob pena de
nulidade, visando preservar o interesse publico, impessoal, representado pela
autarquia na execucdo, fiscalizacéo e regulagdo da propriedade industrial.>

Em consulta aos sitios eletronicos dos cinco Tribunais Regionais Federais existentes no
Brasil, foi possivel encontrar em trés deles julgados relacionando a atuacdo do INPI as
atividades de execucéo, fiscalizagéo e regulacdo da propriedade industrial.

Nesse sentido, foram localizados julgados nos sitios eletrdnicos dos Tribunais Regionais
Federais da 22, 32 e 42 regides, nos quais a decisdo do STJ no ambito do Recurso Especial n°
1460516/ES, foi utilizada para fundamentar a participacdo do INPI nos feitos, tendo como base
0 entendimento de que a autarquia atua na execucéo, fiscalizacdo e regulacdo da propriedade

industrial, a saber:

53 Apelagdo n° 0014700-55.2013.4.02.5101, TRF 22 Regido, julgamento em 14/09/2020.
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Tabela 1.2 — Exemplos de julgados mencionando o exercicio das fungdes de execucdo,

fiscalizacéo e regulagéo da propriedade industrial pelo INPI.

Processo n° Data julgamento | Tribunal
0089445-98.2016.4.02.5101 20/05/2020 | TRF 2
0132887-85.2014.4.02.5101 27/03/2018 | TRF 2
0116938-84.2015.4.02.5101 02/03/2018 | TRF 2
0086961-47.2015.4.02.5101 19/12/2017 | TRF 2
0159274-40.2014.4.02.5101 30/11/2017 [ TRF 2
0075068-59.2015.4.02.5101 17/07/2017 | TRF 2
0007488-46.2014.4.02.5101 29/05/2017 [ TRF 2
0160045-18.2014.4.02.5101 06/03/2017 [ TRF 2
0019859-93.2012.4.03.6100 06/04/2021 | TRF 3
0003847-74.2003.4.03.6114 14/09/2020 | TRF 3
5001530-36.2017.4.03.0000 09/10/2019 | TRF 3
5013928-77.2012.4.04.7205/SC 01/02/2017 | TRF 4

Fonte: Elaboragdo propria.

Com esse mesmo entendimento, no Acordo de Cooperacdo Técnica firmado entre o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o Instituto Federal do Espirito Santo — IFES, cujo
extrato foi publicado no dia 29 de abril de 2021 no Diario Oficial da Unido, Edicdo: 79, Secdo:
3, pagina 37, previu-se que o INPI é uma autarquia que tem como funcéo principal a regulacéo
dos direitos e obrigacGes oriundas da propriedade industrial, além da disseminacdo e
capacitacdo das pessoas sobre a propriedade industrial, através da atuacdo nos ecossistemas
nacional e regionais de inovagdo, estimulando a realizacdo de novos negdcios envolvendo a
tematica da propriedade industrial.

Em que pese o supracitado, essa matéria ainda foi pouco estudada pela doutrina

nacional, motivo pelo qual o presente estudo se prestara a aprofundar o tema.

1.8 Consideracdes finais

O presente capitulo teve por objetivo fornecer um panorama sobre 0s principais

conceitos envolvendo a regulacdo no &mbito da propriedade industrial, passando pelo estudo
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das fases da regulacdo da propriedade industrial no Brasil, bem como pela apresentacdo das
principais diferengas entre as fungdes regulatoria e regulamentar.

Além disso, foram trazidas as principais consideracfes atinentes a motivacdo para a
regulacao da propriedade industrial, destacando-se, em sintese, que a atuagao nesse campo esta
diretamente relacionada a atuacdo do Estado voltada aos incentivos as inovagdes tecnoldgicas;
a protecdo do mercado interno, entendido como patriménio nacional e a protecdo do
consumidor, tendo como fito evitar a concorréncia desleal e eventuais praticas abusivas.

Considerando o rol de atribuicdes desempenhadas no ambito do INPI e a sua atuagdo no
campo da regulacdo da propriedade industrial, pretendeu-se realizar uma analise do
enquadramento das atividades desenvolvidas no &mbito do Instituto como tipicas de Estado,
especialmente diante das competéncias atinentes a regulacéo.

Por fim, realizou-se um apanhado de uma série de julgados dos Tribunais Regionais
Federais do Brasil e do Superior Tribunal de Justica, que demonstram um amadurecimento da
compreensdo do tema, a partir do entendimento de que o INPI desempenha fungdes de
execucdo, fiscalizacdo e regulacdo da propriedade industrial.

N&o raro, o legislador utiliza-se de termos pouco precisos, 0 que parece ter ocorrido na
redacdo da Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, ao mencionar que o INPI possui por finalidade principal executar as
normas que regulam a propriedade industrial.

Como visto ao longo deste Capitulo, entendimento corroborado por varios Tribunais, o
rol de competéncias desempenhadas pelo INPI ndo se referiria apenas e tdo somente a execucao
de normas que regulam a propriedade industrial, atuando, em verdade, em muitos momentos,
na regulacdo da propriedade industrial, o que sera visto de forma mais detalhada nos préximos
Capitulos deste estudo.

Fixado o entendimento de que o INPI atua nos dias atuais no campo da regulacédo da
propriedade industrial, & importante compreender como chegamos até o0 momento atual o que
passa, invariavelmente, por uma analise do arcabouco normativo regulatério anterior a criacao
do INPI e posterior & criacdo do Instituto.

E importante que se destagque que mesmo antes da criacio do INPI, os 6rg&os e estruturas
administrativas que atuavam no campo da propriedade industrial exerciam, em alguma medida,
a regulacéo.

Desse modo, no Capitulo 2 trataremos especificamente da regulacdo da propriedade
industrial antes da criacdo do INPI, realizando uma pesquisa no sitio eletrénico do Planalto e

nos documentos historicos do acervo da Camara dos Deputados, 0 que nos permitird
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compreender o status atual da regulacdo da propriedade industrial no Brasil e construir uma
base de dados com as principais normas envolvendo a regulagéo da propriedade industrial, com

vistas a um estudo sobre a regulacdo da propriedade industrial.
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2. REGULACAO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ANTES DA CRIACAO DO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

2.1 Consideragdes iniciais

A analise da regulagdo em propriedade industrial ndo pode ser realizada de forma
dissociada do contexto historico que nos trouxe até o momento atual.

Partindo da premissa de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial exerceria
regulacdo nos dias atuais, tal como demonstrado no Capitulo 1, entendimento que foi localizado
na jurisprudéncia do STJ e pela maior parte dos Tribunais Regionais Federais, no presente
Capitulo sera realizada uma andlise da produ¢do normativa envolvendo a propriedade industrial
até o final do periodo de vigéncia da Constitui¢ao de 1946.

A atuacdo dos 6rgaos administrativos no campo da propriedade industrial pode ser
dividida no periodo anterior e posterior a criagao do INPIL.

A criagdo do INPIL, por meio da Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, da-se logo
apods o inicio da vigéncia da Constituicdo de 1967, posteriormente modificada pela Emenda
Constitucional n° 01, de 17 de outubro de 1969.

Neste Capitulo, sera realizada uma analise da producdo normativa envolvendo a
propriedade industrial até a vigéncia da Constituicdo de 1967, por meio de uma abordagem do
arcabouco regulatdrio anterior a vigéncia da Constituicao da Republica Federativa do Brasil de
1967, o que permitird uma compreensao sobre a atuagdo das estruturas administrativas entao
vigentes no ambito da regulagdo da propriedade industrial.

Para tal, sera realizado um estudo sobre o surgimento das primeiras normas envolvendo
a regulacdo da propriedade industrial, bem como sobre o arcabougo normativo encontrado
durante o periodo de vigéncia das Constituicoes de 1824; 1891; 1934; 1937 e 1946.

O periodo compreendido apds o inicio da vigéncia da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil de 1967, no qual tem-se a criacdo do INPI, serd objeto de estudo do

Capitulo 3.

2.2 Dados utilizados e parametros adotados

Para a realizagdo da andlise do arcabouco regulatorio relacionado a propriedade
industrial, foi realizada uma pesquisa no Acervo da Camara dos Deputados e do Planalto, tendo
sido localizadas 466 (quatrocentos e sessenta ¢ seis normas) versando sobre a propriedade

industrial, de forma direta ou indireta, conforme dados da tabela abaixo:
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Tabela 2.1- Quantitativo de atos com conteudo normativo x Ordem constituinte

Ordem Constitucional Total Geral

Anterior a 12 Constituicéo 1
Constituicdo Politica do Império do Brazil (1824) 23
Constituicao da Republica dos Estados Unidos do Brasil (1891) 54
Constituicao da Republica dos Estados Unidos do Brasil (1934) 3
Constituicdo dos Estados Unidos do Brasil (1946) 64
Constituicdo dos Estados Unidos do Brasil (1937) 30
Constituicao da Republica Federativa do Brasil (1967) 56
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil (1988) 235
Total Geral 466

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracdo propria.

A pesquisa no acervo da Camara dos Deputados foi realizada para as normas editadas
entre 1809 até 2000, uma vez que o sitio eletronico s6 fornece dados consolidados até o ano de
2000. Assim, de 2001 até 2020, os dados foram localizados a partir do sitio eletrénico do
Planalto, com a sistematiza¢do de quarenta paginas eletronicas.

Foram utilizados como critérios de busca algumas palavras-chave usualmente
encontradas em normativas versando sobre o tema, quais sejam: propriedade industrial,
patentes, propriedade intelectual, privilégio, marcas, inventor e invento. A partir de 1970, ano
da criacdo do INPI, também foram buscadas eventuais normas que contassem com o acrografo
INPIL

A realizacdo das buscas, permitiu a extracdo de um banco de dados com as normas
editadas no ambito Federal que impactaram na regulacdo da propriedade industrial, de forma

direta ou indireta, o que viabilizou o estudo panoramico do histdrico da regulagao.

2.3 Do surgimento das primeiras normas envolvendo a regulacdo da propriedade industrial ao
periodo de vigéncia da Constituicdo de 1824

O Alvara de 28 de abril de 1809, editado por D. Jodo VI, constitui-se numa das primeiras
normas envolvendo a regulacdo da propriedade industrial, especificamente no campo

patentario, possibilitando a concessao de privilégio aos inventores por quatorze anos, o que
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estava condicionado a apresentacdo de um plano & Real Junta do Comeércio que, reconhecendo
a veracidade e fundamento, concederia o privilégio exclusivo ao titular do invento.>*

A época da edicdo do Alvara de 28 de abril de 1809, o Brasil ainda nio havia se
constituido enquanto Estado-nacdo, sendo uma coldnia de Portugal. Assim a aplicacdo dessa
normativa derivou de uma tentativa civilizatéria, buscando o estabelecimento de compensagdes
as perdas dos fabricantes e negociantes portugueses com a reabertura dos portos no Brasil.*®
H4, contudo, autores que associam a aplicacdo dessa normativa no ambito nacional a esforgos
desenvolvimentistas.>®

Para Barbosa (2002), essa normativa surge apds a chegada da familia real portuguesa ao
Brasil, dentro de um contexto de reforma patrimonial do Estado. A deciséo pela transferéncia
da Corte portuguesa para o Brasil ocorreu no epicentro das guerras napolebnicas. Meirelles
(2015), salienta que partir da vinda da familia real para o Brasil, novos rituais ditos civilizados
passaram a fazer parte do cotidiano da cidade.

Desse modo, mais do que se constituir na primeira iniciativa de uma normativa voltada
a protecao das invencdes, o Alvara de 28 de abril de 1809, pode ser entendido como a primeira
norma nacional estabelecendo alguma regulacdo da propriedade industrial. Ndo havia ainda
neste momento a noc¢ao do sistema de propriedade industrial, tal como concebida atualmente.

Através da concessao do privilégio, conferia-se a protecdo por um periodo de quatorze
anos, sendo determinada a publicacdo da invencéo, para que apés findo esse prazo, toda a nagao
pudesse gozar do fruto dela.®” Trata-se de um instrumento que foi utilizado para expansio das

atividades fabris na coldnia.

54 Segundo o inciso VI do Alvara de 28 de abril de 1809 “sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de
alguma nova machina, e invencgdo nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor
pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste
caso apresentem o plano do seu novo invento a real junta do commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento
delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse
prazo toda a nagdo goze do fructo dessa invencdo. ordeno outrosim, que se faca uma exacta revisdo dos que se acham
actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegacéo,
ou sem bem fundadas raz6es obtiveram semelhantes concessdes.”

55 Deve-se destacar que do ponto de vista fatico, o projeto econémico portugués no Brasil no inicio do século XI1X n&o era
industrialista nem desenvolvimentista, sendo agrarista e escravista, aplicavel a sociedade nobilidrquica. Isso produz inegaveis
efeitos em varios aspectos, incluindo no inicio da regulagdo da propriedade industrial.

5 Segundo Barbosa, 2002, o Alvara de 28 de abril de 1809 colocaria o Brasil como uma das quatro primeiras nagdes no mundo
a possuir uma legislacéo sobre o tema, sendo possivelmente o primeiro Plano de Desenvolvimento Econémico do Brasil.

57 Segundo os incisos II e III “ii. todas as manufacturas nacionaes serdo isentas de pagar direitos alguns na sua exportagio
para fora dos meus estados, e todas as do reino serdo isentas de os pagar por entrada nos meus dominios do brazil, e em
quaesquer outros, ficando s6 seus donos obrigados a verificar com certiddes e clarezas competentes, que as mercadorias sdo
de manufacturas portugueza, e indicar a fabrica donde sahiram. iii. todos os fardamentos das minhas tropas serdo comprados
as fabricas nacionaes do reino, e &s que se houverem de estabelecer no brazil, quando os cabedaes que hoje teem melhor
emprego na cultura das terras, puderem ser applicados s artes com mais vantagem; e nao se poderdo para este fim comprar
manufacturas estrangeiras, sendo no caso de ndo terem as do reino e brazil com que supprir a necessidade publica. e ao
presidente do meu real erario hei por muito recommendado, que procure sempre com promptos pagamentos auxiliar 0s
fabricantes dos meus estados, a fim de que possam supprir o fornecimento dos meus exercitos, e se promova por este meio a
extensdo e augmento da industria nacional.”
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Essa primeira normativa ndo regulava exclusivamente a propriedade industrial, sendo
uma norma com objetivos desenvolvimentistas que utilizava a protecdo das invencfes como
uma forma de fomentar a industria local. Esse ato pretendia conferir estimulos a industria,
através dos incentivos fiscais, do financiamento a producéao, das compras governamentais e dos
incentivos a inovacdo, objetivando, com isso, trazer industrias para o Brasil.

A regulacéo da propriedade industrial decorrente do Alvara de 28 de abril de 1809 teve
como aspecto basilar a introdugdo de novas tecnologias no Brasil e o estimulo a industria local,
tendo sido utilizada a patente como um dos instrumentos do Estado para isso.

Com a independéncia do Brasil em 1822, inaugurou-se uma ordem constitucional no
Brasil, com a primeira Constituicdo sendo promulgada em 25 de marco de 1824, a Constituicao
Politica do Império do Brasil.

A Constituicdo Politica do Império de 1824, representou um grande avanco para o Brasil

sendo que, segundo Nogueira (2012, p. 9)

Examinada sob o aspecto de sua eficicia, considerada a partir de sua vigéncia, a
Constituicao brasileira de 1824 foi a de maior duracgio das sete que tivemos. Ao ser
revogada pelo governo republicano, em 1889, depois de 65 anos, era a segunda
Constituicao escrita mais antiga do mundo, superada apenas pela dos Estados Unidos.

Esse modelo constitucional foi marcado pela previsdo da inviolabilidade dos direitos
civis e politicos dos cidadaos brasileiros, tendo como base a liberdade, a seguranca individual
e a propriedade. Nada obstante, a despeito disso, convivia com o poder moderador concedido
ao Imperador “como chefe supremo da nago.”>®

Relativamente a propriedade industrial, a propriedade das invenc¢des foi garantida em
plano constitucional ja na primeira ordem constitucional brasileira que, também assegurou o
privilégio exclusivo temporério, bem como o ressarcimento pela perda, em caso de
vulgarizagdo.*

Nota-se que na Constituicdo Politica do Império de 1824 foi prevista uma alternativa a
protecdo das criacOes intelectuais e tecnologicas, ao contrario de exclusivamente ser utilizada
a restricdo a concorréncia através da concessao da patente ou da marca.

Nesse ponto, a regulacdo da propriedade industrial no @mbito constitucional, segundo

Cretella Junior (1998, p. 403),

58 Conforme art. 98 da Constituigdo Politica do Império do Brasil (1824).
59 Conforme art. 179, XXV da Constituicdo Politica do Império do Brasil (1824).
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[...] desde o Império, determinava que a lei lhes assegurasse privilégio exclusivo e
temporario, ou remuneracdo, como ressarcimento da perda que hajam de sofrer por
sua vulgarizagdo (Constituicdo de 1824, art. 179, inc.26), ou entéo, na Republica, o
privilégio seria concedido pelo Congresso, consistindo em prémio razoavel, quando
houvesse conveniéncia de vulgariza-lo (Constituicdo de 1934, art.113, inc. 13, e de
1946, art. 141, § 17), determinaram os constituintes de 1934 e de 1946, omitindo-se,
neste particular, a Carta de 1937, a de 1967, a de 1969 e a 1988.

Segundo Malavota (2006, p. 76), a Constituigéo de 1824

[...] garantia a manutencdo dos fundamentos estabelecidos pelo Alvara de 1809,
destacando o direito do inventor de ser ressarcido em caso de violacdo de sua
propriedade, conceito que ndo fazia parte do estatuto joanino, mas que era respeitado
desde os primeiros privilégios coloniais.

Para o estudo das normas envolvendo a regulacdo da propriedade industrial, foi

realizada uma pesquisa no acervo dos documentos histéricos do Planalto e do Senado Federal

durante o periodo de vigéncia da Constituicdo de 1824, resultando na localizacdo de 23 (vinte

e trés) atos com forca normativa versando direta ou indiretamente sobre a propriedade

industrial, conforme dados do Quadro 2.1, em anexo e Grafico 2.1.

Gréfico 2.1- Producdo Normativa durante a vigéncia da Constituicdo de 1824.

N2 de Normas/Ano

1830

1838

1844 1861 1868 1875 1882 1883 1884 1887 1888 1850 1891 1892

Fonte: Camara dos Deputados/Elaboracéo prdpria.

A Constituicdo de 1824 esteve vigente entre 25 de marco de 1824 e 24 de fevereiro de

1891, periodo no qual dentre os vinte e trés atos normativos editados versando sobre a

propriedade industrial, dezesseis deles versavam sobre aspectos essenciais dos direitos de

propriedade industrial, 0 que demonstra que quase 70% (setenta) por cento das normas

versavam sobre aspectos materiais do direito.

Tal derivaria, nesse primeiro momento, de uma menor sistematizacdo e harmonizacao

da regulacdo dos direitos de propriedade industrial. As modificaces nos atos normativos eram
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decorrentes de acontecimentos empiricos e necessidades verificadas pelo governo, ndo havendo
ainda um direito de propriedade industrial estruturado.

No periodo compreendido entre 1824 e 1830, ainda continuou vigente o Alvara de 28
de abril de 1809, sendo que os privilégios eram concedidos com base na aplica¢do dessa norma
combinada com o art. 179 da Constituicdo de 1824, dispositivo que teve uma inspiragdo na
Constituicdo norte-americana.

Nada obstante, apesar de a normativa permanecer a mesma, a autoridade prolatora das
decisdes conferindo privilégios patentarios, passou a ser o Imperador Constitucional.®

O art. 179, XXVI da Constituicdo de 1824 demandava que fosse elaborada uma lei
especifica regulamentando a matéria, o que s6 veio a ocorrer dois anos mais tarde.

A partir de 1830, o sistema regulatério da propriedade industrial sofre alteracbes em
virtude da edicdo da Lei s/n°® em 28 de agosto de 1830 dispondo sobre a possibilidade de
concessdo de privilégio ao que descobrisse, inventasse ou melhorasse uma industria Gtil, bem
como um prémio para aquele que introduzisse uma industria estrangeira, regulando a sua
concessdo. 5t

Por meio da Lei s/n° em 28 de agosto de 1830, inspirada na lei patentaria francesa de
1791, passou-se a assegurar ao descobridor ou inventor a propriedade e 0 uso exclusivo da sua
descoberta ou invencdo.%? Ainda, as patentes seriam concedidas conforme a qualidade da
descoberta ou da invencao, pelo periodo de cinco até vinte anos, sendo ressalvado que um prazo
maior s poderia ser concedido pela Lei.®

Apesar de ja haver a possibilidade de concessdo de privilégio no Brasil desde 1809 em
razdo da invencdo, ndo havia antes disso associacdo expressa na legislagdo entre 0 monopdlio
concedido pela patente e o direito de propriedade.

No momento em que a regulacgdo da propriedade industrial passa a estar associada a um

direito de propriedade em virtude da concessdo de um titulo sobre um direito de propriedade

60 Exemplifica-se com o Decreto de 10 de janeiro de 1825 — concedeu privilégio por 14 anos para balanca hidraulica
aplicavel a pilGes e serra. Foi concedida com fulcro no art. 179, 826 da Constituicdo do Império de 1824. Disponivel na
coletanea de Decretos, Cartas Imperiais e Alvaras de 1823 do site da Camara dos Deputados. Outro exemplo é o Alvara da
Mesa do Desembargo do Pago, Em 09 de junho de 1827. Concesséo de privilégio por dez anos para obra. Disponivel na
coletanea de Decisdes de 1827. Também séo exemplos: a Carta Imperial de 18 de novembro de 1830 — concedendo a
propriedade e uso exclusivo por 10 (dez) anos do alambique de destilacdo, de que é inventor. Carta Imperial de 26 de
novembro de 1830 — concedendo o uso exclusivo por 20 (vinte) de uma moenda de engenho de moer cana de que é inventor.
Carta Imperial de 14 de dezembro de 1830 — Concedendo a propriedade e uso exclusivo por 10 anos de uma maquina para a
locéo do ouro. Carta Imperial de 29 de dezembro de 1830 — Concede a propriedade e uso exclusivo da colegédo cronoldgica e
sistematica da legislacdo da Fazenda e seu apéndice. Carta Imperial de 30 de dezembro de 1830 — Concedendo o privilégio
por 10 anos da propriedade e uso exclusivo de uma cadeira de rodas de sua invenc¢do. Disponivel na coletanea de atos do
Poder Executivo de 1830.

61 Conforme ementa da Lei de 28 de agosto de 1830.

62 Conforme art. 1° da Lei de 28 de agosto de 1830.

63 Segundo previsto no art. 5° da Lei de 28 de agosto de 1830.
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imaterial, todas as faculdades inerentes a tal direito passam a ser relacionados a concesséo do
privilégio. Assim, aquele que recebesse do Estado aquele titulo passaria a ter o direito de usar,
dispor e reaver de quem quer que injustamente a possuisse.

Nada obstante, em que pese tanto a Constituicdo de 1824, quanto a Lei de Patentes de
1830 terem consagrado o direito de propriedade do inventor sobre o resultado do seu trabalho,
no plano fatico, essa nocdo moderna da patente enquanto direito de propriedade permanecia
convivendo com a caracteristica da patente enquanto uma prerrogativa régia. Pode-se dizer,
desse modo, que na experiéncia luso-brasileira formou-se um sistema hibrido, combinando
conceitos liberais e do antigo regime.

A regulacéo estabelecida pela Lei de 28 de agosto de 1830 buscou o desenvolvimento
de tecnologia local, ao conferir monopdlio apenas para o inventor. Assim, ja nesse periodo, a
concessao do monopolio conferindo o direito de uso exclusivo da invencgdo, constituia-se em
importante instrumento de politica publica destinado a incentivar de forma precursora a
inovacao.

Essa é a primeira vez na historia nacional que o legislador mencionou expressamente
tratar-se de um normativo destinado a regulacdo da concessao de privilégio para aquele que
descobrisse, inventasse ou melhorasse uma industria Util. Havia a previsao legal expressa de
que as patentes fossem concedidas conforme a qualidade da descoberta ou invencdo, pelo
periodo de até 20 (vinte) anos, sendo que havia a possibilidade de concessdo de um prazo
superior pela Lei.®

Nesse periodo, as coOpias auténticas das patentes concedidas aos descobridores ou
inventores eram arquivadas na Secdo de Histdria do Arquivo Publico, pois ndo havia um 6rgédo
administrativo com competéncia para a pratica dos diversos atos atrelados e decorrentes da
concessdo de direitos de propriedade industrial.®°

A partir da independéncia do Brasil, as patentes passaram a ser concedidas pelo
Imperador, antes disso as decisdes eram prolatadas pelo rei de Portugal sendo que, em ambos
0s casos, a Junta do Comércio permaneceu atuando como instancia interveniente.®

Em 1844, contudo, pode ser encontrada uma das primeiras tentativas de centralizacdo
dos expedientes envolvendo a concessdo de patentes por meio da criagdo de uma estrutura
propria. Através do Decreto n° 346, de 30 de marco de 1844, que regulamentou a Secretaria de

Estado do Império, foi criada a Secéo de Estatistica da Populacdo, de Inddstria e Comeércio, a

64 Conforme previsto no art. 5° da Lei de 28 de Agosto de 1830.

% Trata-se de previsdo do Regulamento n° 2, de 2 de janeiro de 1838.

6 Um exemplo pode ser encontrado na Carta Imperial de 20 de agosto de 1831, concedendo a propriedade e o uso exclusivo
por um periodo de 10 anos de um carro de trés rodas. In Atos do Poder Executivo de 1831, p. 41.



7

qual competia todo o expediente relativo a concesséo de patentes de invencdo e ao prémio que
fosse pago aquele que introduzisse uma industria ainda ndo conhecida no Império.

A partir da criacdo da Secretaria de Estado do Império, em 1844, o pedido passou a ser
apresentado na Secéo do Conselho de Estado dos Negocios do Império, sendo que a concessdo
da patente era realizada pelo Conselheiro de Estado, Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Império, em virtude de delegacdo de
competéncia do Imperador. Durante esse periodo, passaram pela Secretaria figuras publicas de
grande relevo nacional, tais como o Visconde de Mont’Alegre; Francisco Gongalves Martins,
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz; Marqués de Olinda e Jodo de Almeida Pereira Filho.®’

Ainda por delegacéo de competéncia do Imperador, a autoridade prolatora das decisdes
passou a ser o Conselheiro de Estado, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Comércio e Obras Publicas, em 1861, ap0s alteracdes na estrutura administrativa.5®

Em que pese as delegacGes de competéncia concedidas pelo Imperador, permanecia a
sua atribuicdo legal para a prética dos atos relacionados a concessdo de patentes.

Durante a vigéncia da Lei de 28 de Agosto de 1830 havia a possibilidade de que fosse
cessada a protecdo patentaria, mas isso dependia da prova de que o titular faltou ou omitiu com
a verdade, ocultando matéria essencial na exposicao ou declaracdo que fez para a obtencao da
patente; se o titular ndo pusesse em pratica a invencao ou descoberta dentro do prazo de dois
anos depois de concedida a patente; se 0 género manufaturado ou fabricado fosse reconhecido
como nocivo ao publico ou contrario as Leis e se o descobridor ou inventor tivesse obtido pela
mesma descoberta ou invencdo patente em pais estrangeiro.5°

Até esse momento, a regulacdo da propriedade industrial era expressada principalmente
pelas leis editadas pelo poder central e pela concessao de privilégios de patentes. Além disso,
surge o arcabouco para a atividade fiscalizatoria do Estado no &mbito da propriedade industrial,
através do estabelecimento da perda do direito de propriedade, forma de penalizagdo daquele
gue ndo seguisse ao constante da Lei de 28 de agosto de 1830, o que era realizado no @mbito
da Administracdo Direta por uma decisdo do governo.™

67 Sdo exemplos de decisdes tomadas pelas autoridades mencionadas: o Decreto n® 643, de 19 de outubro de 1849 — Concede
o privilégio exclusivo para utilizagdo de uma maquina de invengdo para moer cana. Decreto n° 645, de 27 de outubro de 1849
— Concede o privilégio exclusivo por oito anos para construcdo de maquina de despolpar café e extrair suco para fazer
aguardente, vinagre e agUcar. Decreto n° 659, de 5 de dezembro de 1849 — Concede o privilégio exclusivo por oito anos.
Decreto n° 660, de 5 de dezembro de 1849 — Concede o privilégio exclusivo por dez anos para constru¢do de um modelo de
piano. In Atos do Poder Executivo de 1849, pgs. 184, 186, 216 e 217.

% Foi editado 0 Decreto n° 2.748, de 16 de fevereiro de 1861, reorganizando administrativamente a Secretaria que passou a se
chamar Secretaria de Estado dos Negdcios da Agricultura, Comércio e Obras Publica.

69 Conforme previsto no art. 10 da Lei de 28 de agosto de 1830.

0 Conforme art. 11 da Lei de 28 de agosto de 1830.
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Ao contréario do que ocorreu com a protecdo patentaria, que passou por uma evolugdo
ao longo do tempo, tal ndo ocorreu no campo marcario. A prote¢cdo marcaria aparece pela
primeira vez na legislacdo nacional a partir do Decreto n° 2.682, de 23 de outubro de 1875, que
regulou o direito do fabricante e do negociante marcarem os produtos de sua manufatura e de
Seu comercio.

Segundo Barbosa (2002), o nascimento da prote¢do marcaria no Brasil esta intimamente
relacionado a contrafacdo. Em 1874, a empresa Meuron & Comp. apresentou um procedimento
criminal em face da empresa Moreia & Cia sob a alegacdo de que a sua marca de fabrica Aréa
Preta estaria sendo alvo de imitacdo pelo concorrente, com intuito de levar o consumidor a erro
ou confusdo.

Nada obstante, nessa época, ndo havia previsao legal capaz de embasar ao solicitado
pelo requerente e tampouco havia previsdo legal para o crime de contrafacdo da marca.

Até esse momento, a legislagdo nacional se atinha apenas a protecdo patentéaria e a
Constituicdo de 1824 sequer mencionava a protecdo marcéria. Havia uma completa lacuna legal
dentro do tema, para Barbosa (2002).

Foi nesse contexto que, apds o caso concreto supracitado, percebeu-se a necessidade de
edicdo de uma lei nacional regulando a prote¢do marcaria, o que culminou na edi¢do do Decreto
n® 2.682, de 23 outubro de 1875, regulando o direito que o fabricante e 0 negociante possuiam
de marcarem os produtos da sua manufatura e do seu comércio.

Por meio dessa normativa, reconheceu-se a qualquer fabricante e negociante o direito
de marcarem os produtos da sua manufatura e do seu comércio com sinais que 0s tornassem
distintos daqueles de qualquer outra procedéncia. Desse modo, a marca poderia consistir no
nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distintiva, no da firma ou raz&o social ou em
quaisquer outras denominagOes, emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos, relevos,
involucros de toda espécie que pudessem distinguir os produtos da fabrica ou os objetos de
comércio.”

A edicdo dessa norma, ao regular a prote¢cdo marcaria, buscou solucionar problemas
atinentes a concorréncia desleal, aproveitamento parasitario, contrafacdo de marcas, falsa
indicacdo de origem ou procedéncia, dentre outros.

Assim, ao contrario do escopo da primeira norma envolvendo a protecéo patentaria, que

era voltada ao desenvolvimento das manufaturas nacionais, a primeira norma versando sobre a

1 Art. 1° do Decreto 2.682, de 23 outubro de 1875.
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protecdo marcéria surgiu com escopo eminentemente patrimonialista, tendo sido impulsionada
por préticas envolvendo a concorréncia desleal que ja eram observadas no cenério nacional.

Passou a ser essencial regular a protecdo das marcas. E para que o titular desse direito
pudesse se valer da protecéo conferida pelo Decreto n° 2.682, de 23 outubro de 1875, o registro
tornou-se condigéo essencial. Segundo o art. 2° do Decreto n° 2.682, de 23 outubro de 1875,
um titular ndo poderia reivindicar a propriedade exclusiva da marca, sem que previamente
tivesse obtido o registro no Tribunal ou Conservatoria do Comércio do seu domicilio, com a
necessaria publicacdo do registro no jornal em que fossem publicados os atos oficiais.

Assim, a concesséo do registro de marcas era realizada pelo Oficial do Tribunal ou
Conservatoria do Comércio, a quem competia consignar informacdes relevantes acerca do dia
e hora da apresentagdo do pedido, nome do proprietario e do procurador, dentre outras.’?

Os Tribunais do Comércio’, entdo existentes, exerciam a jurisdicdo administrativa e
algumas atribuicBes inerentes a jurisdicdo contenciosa ou voluntaria™, sendo que algumas
dessas competéncias foram repassadas aos juizes de Direito pelo Decreto n° 6.385, de 30 de
novembro de 1876, especialmente aquelas relacionadas a jurisdi¢do voluntaria e administrativa
que era desempenhada pelos Tribunais e Conservatdrias de Comércio.”

Nesse contexto € que a concessao do registro marcério foi repassada para esses 6rgaos,
com importancia impar no cenario nacional. As Juntas Comerciais entdo existentes possuiam
dentre as suas competéncias, as atribuicdes mencionadas no Regulamento n® 738, de 25 de
novembro de 1850; no Decreto n° 1.597, do 1° de maio de 1855 e demais disposi¢es em vigor.

Isso significa que, ainda que algumas das atribuicdes referentes a jurisdicdo voluntaria
e contenciosa tenham sido repassadas aos Juizes de Direito pelo Decreto n° 6.385, de 30 de
novembro de 1876, parte dos processos que até entdo eram decididos pelos Tribunais de

72 Segundo o art. 4° do Decreto n° 2.682, de 23 outubro de 1875, o registro seria feito pela ordem da apresentagéo,
certificando o Oficial o dia e o horéario da apresentagdo, que deveria conter a data da apresentagéo do modelo, 0 nome do
proprietario da marca e do procurador que houver solicitado o registro, bem como a profissdo do proprietario, seu domicilio e
0 género de indUstria a que a marca se destina. Todas estas declaracdes serdo feitas na nota lancada no exemplar restituido ao
dono do modelo.

30s Tribunais do Comércio foram extintos pelo Decreto n° 2.662, de 9 de outubro de 1875.

74 Conforme previsto no Decreto n° 1.597, de 1° de maio de 1855. Assim, os Tribunais do Comércio até entdo exerciam
funcdes que, posteriormente, foram repassadas aos Juizes de Direito, quais sejam: a) resolver sobre a reabilitacdo dos falidos;
b) concediam ou denegavam moratdria; c) nomeavam administradores e fiscais de herangas em determinados casos; d)
destituiam os liquidantes das sociedades mercantis dissolvidas em determinados casos e €) obrigavam os trapicheiros e
administradores de armazéns a assinarem o termo do fiel depositario nas comarcas fora das sedes de Juntas e inspetorias
comerciais. Trata-se de interpretacdo do que se extrai do art. 1° do Decreto n° 2.662, de 9 de outubro de 1875 c/c Decreto n°
1.597, de 1° de maio de 1855.

5 0 art. 6° do Decreto n° 6.384, de 30 de novembro de 1876 trouxe como disposicdo expressa que ficariam pertencendo as
Juntas Comerciais e todas as atribuices administrativas dos Tribunais de Comércio, excetuadas aquelas que pelo Decreto n°
6.385 passaram a ser conferidas aos Juizes de Direito. Ja segundo o art. 3° do Decreto n° 6.385, de 30 de novembro de 1876, a
jurisdicdo voluntaria e administrativa dos atuais Tribunais e Conservatoérias de Comércio, foi repassada aos Juizes de Direito.
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Comeércio foram repassados para as recém criadas Juntas Comerciais, que conservaram funcées
inerentes a jurisdigdo administrativa, voluntaria e contenciosa.”®

Tratava-se, portanto, de um 6rgao sem paralelo nos dias atuais. Nos dias atuais, o rol de
competéncias das Juntas Comerciais ¢ bem mais enxuto’’, talvez muito em funcio do
crescimento do volume de registro de empresas mercantis ao longo dos anos, bem como da
necessidade de descentralizagdo das atividades, com vistas a ampliacdo da eficiéncia.”®

Ainda nesse periodo, destaca-se que em Conferéncia Diplomatica ocorrida em Paris em
1880 foram intensificadas as negociac6es para a Convencédo da Unido de Paris (CUP), iniciadas
anos antes, com vistas a criacdo de instrumentos direcionados a protecdo da propriedade
industrial, a qual s6 veio a ser aprovada em conferéncia convocada em 06 de marco de 1883. O
texto da Convencdo de Paris entrou em vigor um més apds o deposito dos instrumentos de
ratificacdo, em 07 de julho de 1883.

A CUP é o primeiro Tratado Internacional sobre propriedade industrial, objetivando
alguma harmonizacéo da regulagéo da propriedade industrial, o que fez com que, para Malavota
(2006, p. 91) se tornasse 0 “elemento balizador das relagoes entre agentes econémicos no
comércio internacional.”

Em linhas gerais, o objetivo precipuo desse Tratado Internacional foi a construgdo de
uma norma regulando de forma uniforme a propriedade industrial, o que se mostrou inviavel
em virtude do contexto politico-econdmico do final do século X1X, marcado por uma intensa
rivalidade entre as principais poténcias industriais do periodo.

Em 14 de outubro de 1882, foi editada a Lei n® 3.129, regulando a concessao de patentes
aos autores de invencdo ou descoberta industrial, garantindo a propriedade e o0 uso exclusivo ao
autor de qualquer invengéo ou descoberta que tenha obtido a concess@o de uma patente.

Em que pese a entrada em vigor da Convencao de Paris posteriormente & edi¢do da Lei

n®3.129, de 1882, a norma brasileira desde a sua edi¢ao buscou um aperfeicoamento dos fluxos

76 Trata-se de interpretagdo sistematica do art. 6° do Decreto n° 6.384, de 30 de novembro de 1876 c/c Decreto n® 737, de 25
de novembro de 1850 c/c Decreto n° 1.597, de 1° de maio de 1855.

7 Segundo o art. 8° c/c art. 32 da Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1994, dispondo sobre o registro de empresas mercantis
e atividades afins, dentre as atribui¢des das Juntas Comerciais atuais, destacam-se matricula e seu cancelamento: dos
leiloeiros, tradutores publicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais; o arquivamento: a)
dos documentos relativos a constituicéo, alteracéo, dissolucéo e extingdo de firmas mercantis individuais, sociedades
mercantis e cooperativas, b) dos atos relativos a consorcio e grupo de sociedade de que trata a Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 e c) dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, d) das
declaragdes de microempresa, €) de atos ou documentos que, por determinacao legal, sejam atribuidos ao Registro Publico de
Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que possam interessar a0 empresario e as empresas mercantis e a
autenticacao dos instrumentos de escrituragdo das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na
forma de lei propria.

8 No Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispde sobre a organizacdo da Administracdo Federal, estabelece
diretrizes para a Reforma Administrativa e da outras providéncias, a descentralizacdo das atividades foi prevista como um
dos principios fundamentais da Administragao Federal.
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tecnoldgicos internacionais, o que fez com que nédo tenha havido a necessidade de adaptacGes
a Lei n®3.129, de 1882 em virtude da CUP.

Segundo Barbosa (2002, p. 3), “o resultado foi imediato: enquanto nos oito anos finais
da lei de 1830 foram concedidos 434 privilégios (33% de estrangeiros em 1882, nos oito anos
da lei de 1882 o foram 1 mil (66% de estrangeiros em 1889).”

Malavota (2006, p. 80), salienta que foram varias as mudancas decorrentes dessa
normativa no sistema de privilégios, “tanto no que concerne aos direitos reconhecidos aos
inventores quanto as formalidades processuais dos pedidos de privilégios —, 0 abandono da
pratica do exame prévio (exceto para produtos alimentares, quimicos e farmacéuticos).”

Nesse contexto, a regulacdo decorrente da concessdo patentaria, por disposicao legal
expressa, era realizada pelo Poder Executivo, sendo que o privilégio exclusivo da invencao
principal so6 vigoraria por até 15 (quinze) anos e o do melhoramento da invencéo concedido ao
seu autor, terminaria a0 mesmo tempo que aquele.”

Nada obstante, havia a possibilidade de que a patente fosse desapropriada se, durante o
privilégio, houvesse a necessidade ou utilidade publica que exigissem a vulgarizacdo da
invencéo ou o seu uso exclusivo pelo Estado, apos as formalidades legais.®°

Essa normativa pode ser entendida como um marco da regulacdo e fiscalizacdo no
ambito da propriedade industrial no Brasil, prevendo pela primeira vez na historia a figura da a
nulidade e a caducidade em matéria patentaria, como causas para a perda da patente.®! Tratam-
se de duas importantes de regulacdo da propriedade industrial, em sentido amplo, como
demonstrado no Capitulo 1.

No plano fatico, a declaracdo de uma nulidade ou de uma caducidade sdo dotadas de
auto executoriedade, decorrendo do poder conferido ao Estado para acompanhar, controlar e
avaliar a concessdo dos direitos de propriedade industrial, 0 que podera importar na supressao
dos direitos anteriormente concedidos, correspondendo numa expressdo do exercicio de
regulacéo da propriedade industrial, em sentido amplo.82 No modelo instituido no ordenamento
juridico brasileiro, em regra, as competéncias fiscalizatdrias sdo exercidas pela mesma entidade

administrativa que exerce regulacéo.®

79 Segundo o art 1°, §3°da Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882, a patente seria concedida pelo Poder Executivo, depois de
preenchidas as formalidades nela prescritas e nos regulamentos. Ja o art. 1°, 84° diz que o privilégio exclusivo da invencdo
principal s6 vigoraria por até 15 anos e o do melhoramento da inven¢&o concedido ao seu autor terminaria a0 mesmo tempo
que aquele.

8 Trata-se de previsdo do art. 1°, 84° do Decreto n® 3.129, de 1882.

81 Conforme art. 5° da Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882.

82 Segundo o art. 2°, XI do Decreto n° 6.017, de 2017, a fiscalizagdo consiste no exercicio de atividades de acompanhamento,
monitoramento, controle ou avaliagdo, no sentido de garantir a utilizacéo, efetiva ou potencial, do servico publico.

83 Conforme art. 17 da Lei n° 13.848, de 25 de junho de 2019.
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Nesse momento, a caducidade da patente era declarada pelo Ministro e Secretério de
Estado dos Negdcios da Agricultura, Comércio e Obras Pablicas, com recurso ao Conselho de
Estado, ao passo em que a nulidade era declarada apenas por sentenca do Juizo Comercial da
Capital do Império.®*

Por previséo legal, a nulidade da patente poderia ser declarada quando a sua concesséo
tivesse infringido as condigdes para o seu enquadramento como invencdo ou descoberta; se 0
titular tivesse faltado a verdade ou ocultado matéria essencial no relatorio descritivo da
invencdo ou quanto ao seu objeto ou modo de usé-la; se a denominacdo da invencdo tivesse
uma finalidade fraudulenta, diversa do seu objeto real e se 0 melhoramento néo tivesse relagdo
indispensavel com a inddstria principal e pudesse constituir industria separada ou se tivesse
havido pretericdo da preferéncia estabelecida pela legislacéo.®

Ja a caducidade seria declarada caso o titular ndo fizesse uso efetivo da invencao, dentro
de trés anos contados da data da patente; interrompesse o0 uso efetivo da invencao por mais de
um ano, salvo motivo maior reconhecido pelo governo, em audiéncia da Se¢éo do Conselho do
Estado; ndo realizasse o pagamento da anuidade dentro dos prazos legais; pela ndo constituicao
de procurador habilitado perante o governo ou o juizo, caso residente fora do império; havendo
renlncia expressa da patente; cessando por qualquer causa a patente ou titulo estrangeiro sobre
a invengdo, também patenteada no territério nacional e/ou se tivesse expirado o prazo da
patente.%®

Tanto a nulidade quanto a caducidade importam na supressao de direitos, decorrendo,
portanto, do poder fiscalizatério do Estado, considerando que poderdo ser declaradas em razédo
da n&o utilizago efetiva da patente.

Havia ainda a previsdo do pagamento de multa para aqueles que fossem considerados
infratores do privilégio. Trata-se de expressdo de que a intencdo do legislador era de que a
propriedade industrial fosse objeto de fiscalizagdo, 0 que nesse momento acontecia de forma
centralizada no Ministério.®’

Nessa época ainda ndo se falava em nulidade ou caducidade da marca. A legislagédo
entdo vigente sobre a protecdo marcéria atinha-se a impossibilidade de que aquele que nao
registrasse a sua marca se valesse de qualquer tipo de a¢do criminal proposta em face de suposta

usurpacio ou imitagdo fraudulenta.®

8 Conforme art. 5° da Lei n® 3.129, de 14 de outubro de 1882.

8 Conforme art. 5°, §1° da Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882.

8 Conforme art. 5°, §2° da Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882.

87 O art. 6° da Lei n® 3.129, de 14 de outubro de 1882 descreve as hipoteses em que pode ser considerada a existéncia de uma
infracdo a um privilégio.

8 E 0 que se depreende do art. 5° do Decreto n° 2.682, de 23 de outubro de 1875.
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Assim, nesse momento, a atividade reguladora do Estado no campo marcério atinha-se
a normatizacéo e a concessio do registro.®

Em 30 de dezembro de 1882, foi aprovado o Decreto n° 8.820, regulamentando a
execucdo da Lei n® 3.129, trazendo normas procedimentais relacionadas ao exame dos pedidos
de patente e esclarecendo conceitos relevantes para a interpretacdo da Lei n° 3.129, de 14 de
outubro de 1882. Guardadas as devidas propor¢Oes, essa normativa corresponderia nos dias
atuais aos Regulamentos Setoriais que sdo emitidos no ambito do INPI.

Nesse regulamento, havia previsbes relacionadas a extin¢do dos privilégios, com
disposic¢des especificas tratando da nulidade e caducidade dos privilégios, clarificando o &mbito
de aplicacdo da atividade regulatoria. Nesse momento, as decisdes sobre as declaragdes de
nulidade eram tomadas no &mbito do Juizo Comercial da Capital do Império, conforme previsto
no art. 5°, 83° da Lei n® 3.129, de 14 de outubro de 1882 c/c art. 56 do Decreto n° 8.820, de 30
de dezembro de 1882. J4 a caducidade deveria ser declarada pelo Ministro e Secretario de
Estado dos Negdcios da Agricultura, Comércio e Obras Publicas, nos termos do art. 5°, §4° da
Lei n® 3.129, de 14 de outubro de 1882 c/c art. 59 do Decreto n° 8.820, de 30 de dezembro de
1882.

Convém destacar, porém, que em ambos 0s casos a atuacdo da Secretaria de Estado dos
Negécios da Agricultura, Comércio e Obras Publicas se dava unicamente no campo
administrativo, a decisdo nesses casos ficava a cargo do juizo correspondente ou do Ministério
respectivo. Isso significa dizer que a regulacdo da propriedade industrial no campo patentario
realizada no ambito do 6rgdo administrativo, ainda que ja fosse exercida em alguma medida,
possuia grandes limitacfes na sua atuacdo e era extremamente centralizada no Ministério
respectivo.

Em que pese o0s avangos no campo da regulacdo por meio da instituicdo das figuras da
nulidade e da caducidade, numa ruptura em relacéo a legislacéo anterior, a normativa aboliu o
exame prévio, salvo para os pedidos que envolvessem produtos quimicos, farmacéuticos e
alimenticios.*® Segundo Malavota (2021), foi adotado nesse periodo um regime de livre
concessao, através do qual a analise do pedido era limitada a aspectos especificos. Ndo havia o
exame prévio, uma importante ferramenta da regulacdo da propriedade industrial.

Vaérios foram os problemas decorrentes do regime de livre concessdo em razdo das
constantes irregularidades verificadas em patentes em vigor. Malavota (2021), descreve que 0

regime de livre concessdo ensejou seguidos apontamentos nos relatorios ministeriais quanto as

8 Trata-se de previsdo dos arts. 6° e 7° do Decreto n° 2.682, de 23 de outubro de 1975.
9 Conforme art. 3°, §2° da Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882.
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consequéncias advindas da concessao de patentes ilegais, fosse por auséncia de novidade, falsa
alegacdo de autoria ou outros motivos. O regime da livre concessdo so findou em 1923, com a
criacdo da Diretoria Geral da Propriedade Industrial e o estabelecimento de uma nova legislacédo
atinente a regulacdo de patentes e marcas.

A Lei n° 2.682, de 23 de outubro de 1875, versando sobre a protecdo marcaria, nao
possuia um Regulamento. Porém, em razdo das dificuldades encontradas para a aplicacdo dessa
legislacdo, foi publicada a Decisdo n° 57, de 16 de abril de 1883°%, emitida pelo Imperador,
respondendo a diversos questionamentos formulados sobre a execuc¢do do art. 11 da Lei n°
2.682, de 23 de outubro de 1875, que autorizou a apreensao e depdsito de produtos com marcas
contrafeitas ou imitadas. A publicacdo desse ato foi realizada pelo Presidente da Junta
Comercial da Corte, através do Ministério dos Negodcios da Agricultura, Comércio e Obras
Publicas.

Isso significa que no campo marcério, a regulacdo era exercida diretamente pelo
Imperador, com o suporte da Junta Comercial. Havia, portanto, limitagdo no exercicio da
regulacao pelo 6rgao administrativo entdo responsavel pela concessao do titulo marcério.

Se a entrada em vigor da Convencéo da Unido de Paris ndo produziu maiores reflexos
em virtude da Lei n® 3.129, de 1882 ja ter sido decorrente de um processo de desenvolvimento
ocorrido desde 1809, a mesma situacdo nao pode ser dita com relacdo a protecdo marcéria, que
teve a sua primeira lei editada somente em 1875.

Em 14 de outubro de 1887, foi publicado o Decreto n° 3.346, revisando a Lei de Marcas
de 1875, estabelecendo vedacdes e condicGes a serem observadas para o registro da marca.
Nessa normativa, foi estabelecida pela primeira vez no campo marcério de forma expressa a
possibilidade de propositura de acdo para a declaracdo de nulidade do registro marcério,
conforme previsto no seu art. 11.%2

A atuacdo regulatdéria também abrangia a aplica¢do de multas pelo juiz do comércio para
aquele que sem a autorizacdo competente utilizasse na marca de inddstria ou de comercio,
armas, brasdes ou distintivos publicos ou oficiais nacionais ou estrangeiros, bem como para

aquele que vendesse ou expusesse a venda mercadorias ou produtos com tais marcas.

91 DecisOes de 1883, pg. 54.

92Segundo o art. 11, “nem a falta da interposi¢do do recurso, nem o seu indeferimento, dirime o direito que a outrem assista,
na forma do artigo antecedente, de propor a acdo: 1° Para ser declarada a nulidade do registro feito contra o que determina o
art. 8%, 2° Para obrigar o concorrente que tenha direito a nome idéntico ou semelhante a modifica-lo por forma que seja
impossivel erro ou confuséo (art. 8° n. 6°, parte final). Esta agdo cabe somente a quem provar posse anterior da marca ou
nome para uso comercial ou industrial, embora ndo o tenha registrado, e prescreve assim como a referente ao art. 8°, ns. 2°, 3°
e 4°, 1? parte, si ndo forem intentadas até seis meses depois do registro da marca.”
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Havia também a possibilidade de imposicdo de multas para aquele que utilizasse de
marca que ofendesse ao decoro publico ou que contivesse falta indicagdo de localidade ou
estabelecimento que néo fosse o da procedéncia da mercadoria ou produto sendo que, também
poderia ser aplicavel a multa para aquele que vendesse ou expusesse a venda produtos ou
mercadorias nessas condicdes.*

Em 31 de dezembro de 1887, foi aprovado o Decreto n°® 9.828, regulamentando a
execucdo da Lei n° 3.346, de 14 de outubro de 1884°%, no qual foram especificadas normas
procedimentais relacionadas ao registro marcario, estabelecendo que o registro deveria ser
realizado na Junta ou Inspetoria Comercial, ao passo em que do registro negando ou admitindo
0 registro da marca de industria e de comércio, poderia ser interposto agravo com efeito
suspensivo para a Relacio do distrito.*®

Com solidificacdo de normas versando especificamente sobre a protecdo patentaria e
marcaria, o Brasil, ainda Imperial naquela época, ao promulgar o Codigo Penal do Império, por
meio do Decreto n® 847, de 11 de outubro de 1890, trouxe previsdes expressas quanto a
possibilidade de enquadramento no crime de injuria para aquele que utilizasse de marca de
fabrica ou comércio que contivesse ofensa pessoal ou expusesse a venda objetos revestidos de
marcas ofensivas.

Essa ndo foi, porém, a Unica previsdo. O Capitulo V do Cédigo Penal de 1890, Decreto
n® 847, de 11 de outubro de 1890, intitulado “Dos Crimes contra a Propriedade Literaria,
Artistica, Industrial e Comercial”, contou com trés se¢des versando sobre a violagdo dos direitos
da propriedade literaria e artistica (arts. 342 até 350); da violacdo dos direitos de patentes de
invencdes e descobertas (arts. 351 e 352) e violacdo dos direitos de marcas de fabricas e de
comércio (arts. 353 até 355). Essas foram as principais bases para as previsdes de penas
criminais existentes até os dias atuais no ambito da pratica de delitos contra a propriedade
industrial.

As normas que se sucederam, pré-Constituicdo de 1891, ndo representaram grandes
alteracdes no sistema regulatorio entdo utilizado que, em sintese, foi marcado pela imputacao
de multas para aqueles que infringissem disposi¢oes legais relacionadas a protecdo da patente
ou da marca; aplicacdo de penalidades criminais, com a indenizacdo para o dano causado,
estabelecimento de condi¢bes para a concessdo e registro centralizado na expedicdo de
regulamentos diretamente pelo chefe de Estado, com o auxilio do Ministério correspondente.

9 Conforme redacdo do art. 15 do Decreto n° 3.346, de 14 de outubro de 1887.

% Ha divergéncia na descricdo da espécie normativa utilizada. Em algumas publicagdes, o Decreto n°® 3.346, de 14 de outubro
consta nomeado como Lei. E 0 que acontece na ementa do Decreto n° 9.828, de 31 de dezembro de 1887.

% Essa interpretacdo pode ser extraida da leitura do art. 2° ¢/c art. 22 do Decreto n° 9.828, de 31 de dezembro de 1887.
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Durante esse periodo, passou a haver a possibilidade de instauracdo de a¢6es de nulidade e de
caducidade, que nesse momento eram decididas, respectivamente, pelo juizo e pelo Ministro.
Em linhas gerais, verifica-se que o inicio da protecdo patentaria e marcéaria decorreu da
demanda de incentivo em politicas desenvolvimentistas e com vistas a coibir praticas abusivas.
Ainda que a regulacdo da propriedade industrial fosse bastante incipiente nesse primeiro
momento, as principais bases do sistema regulatdrio da propriedade industrial, que se encontra

vigente até os dias atuais, surgiram nesse momento histérico.

2.4 A Regulacéo da propriedade industrial durante a vigéncia das Constituicdes de 1891 e 1934.

O periodo republicano foi inaugurado com a proclamacdo da republica em 15 de
novembro de 1889. Esse novo momento histérico, além de trazer inimeras mudancgas no plano
politico, também trouxe transformacdes nas normativas até entdo editadas.

Durante o periodo de vigéncia da Constituicdo de 1891, de 24 de fevereiro de 1891 até
16 de julho de 1934, foram localizadas 54 (cinquenta e quatro) normas versando sobre a
propriedade industrial, de forma direta ou indireta, conforme dados do Quadro 2.2, em anexo e
do Grafico 2.2.

Gréfico 2.2 — Producdo Normativa durante a vigéncia da Constituicdo de 1891.
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Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracéo prépria.

Dos dados acima, depreende-se uma relativa estabilidade na edicdo de normas
relacionadas a propriedade industrial, com alguns picos, mas mantendo-se a predominancia pela
edicdo de normas relacionadas a aspectos materiais do direito de propriedade industrial.

Trata-se de um momento historico, em que ainda era observado um esfor¢co mundial

voltado a regulacéo da propriedade industrial, 0 que talvez tenha sido a causa para uma maior
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predomindncia de normas envolvendo aspectos materiais da propriedade industrial, em
detrimento do aperfeicoamento da organizacdo das estruturas administrativas internas.

Na Constituicdo de 1891, a protecdo a propriedade industrial foi prevista no Titulo 1V,
Dos cidadaos brasileiros, Secao Il, Declaracdo de Direitos, que em seu art. 72, trouxe a previsao
de que os inventos industriais pertenceriam aos seus autores, aos quais ficaria garantido por lei
um privilegio temporério ou seria concedido pelo Congresso um prémio razoavel, quando
houvesse a conveniéncia de vulgarizar o invento. Tambeém foi assegurada a propriedade das
marcas de fabrica e garantido aos autores de obras literarias e artisticas o direito exclusivo de
reproduzi-las pela impressa ou por qualquer outro processo mecanico.%

Nota-se que a ordem constituinte ao regular a protecdo da propriedade industrial,
forneceu a possibilidade de obter um privilégio temporario ou a obtencdo de um prémio
razoavel, caso fosse de interesse do governo aquele invento.

A primeira norma desse periodo de grande relevo é o Decreto n® 2.747, de 17 de
dezembro de 1897, aprovando o regulamento concernente ao registro internacional das marcas
de fabrica e comércio. Anos antes, 0 Decreto n° 9.233, de 28 de junho de 1884, promulgando a
Convencdo da Unido de Paris, pavimentou o caminho para o reconhecimento de pedidos
realizados no exterior no Brasil e de pedidos brasileiros no exterior.

Posteriormente, através do Decreto n° 984, de 9 de janeiro de 1903, foram aprovados 0s
Atos Adicionais de 14 de dezembro de 1900, concernentes, respectivamente, a protecdo
internacional da propriedade industrial ao registro internacional das marcas de fabrica ou de
comeércio.

Uma nova revisdo da legislacdao dispondo sobre a protecdo marcéria ocorre atraves da
Lei n° 1.236, de 24 de setembro de 1904°%, regulamentada pelo Decreto n° 5.424, de 10 de
janeiro de 1905.

No campo regulatorio, além de estabelecer condic¢Bes para o registro, a Lei n° 1.236, de
24 de setembro de 1904, regulamentada pelo Decreto n°5.424, de 10 de janeiro de 1905, previu
a possibilidade de aplicacao de san¢des penais, multas e indenizacdes pelos danos causados por
aquele que violasse as suas disposi¢Oes. Havia, outrossim, a possibilidade de que fosse

declarada a nulidade do registro de marca.®

% Conforme art. 72, 8825 e 26 da Constitui¢do de 1881 da Republica dos Estados Unidos do Brasil.

97 Os registros ora se referem a normativa como Lei, ora como Decreto. A ementa do Decreto n° 5.424, de 10 de janeiro de
1905, refere-se como sendo da espécie normativa Lei, ao passo em que o seu predmbulo menciona como decreto.

% Trata-se de entendimento que pode ser extraido da leitura do art. 36 c/c art. 39 c/c art. 40 c/c art. 41 do Decreto n° 5.424, de
10 de janeiro de 1905.



88

E nesse periodo que temos pela primeira vez na histdria a centralizagdo num tnico 6rgéo
administrativo das atividades envolvendo a regulacdo da propriedade industrial, por meio da
criacdo da Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI) no Ministério da Agricultura,
IndUstria e Comércio através do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923%°. Essa estrutura
administrativa recém-criada ficou responsavel pelas atividades relacionadas as patentes de
invencdo e marcas de fabrica e comércio.

A centralizagdo das atividades por meio da criacdo da DGPI*® demonstrou-se uma
necessidade pratica, além de ter derivado de uma exigéncia da Convencao da Unido de Paris,
de 1883, da qual o Brasil é signatario originario. Pela redacdo do art. 12 da CUP, os paises da
Unido assumiram o compromisso de estabelecimento de uma reparti¢do central tratando sobre
patentes de invencdo, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais e marcas de
fabrica ou de comércio. Contudo, a despeito disso, o Brasil ficou gquarenta anos sem o
estabelecimento de um 6rgdo centralizando referidos expedientes.

Segundo o Decreto n® 16.264, de 19 de dezembro de 1923, a Diretoria Geral da
Propriedade Industrial teria a seu cargo a concessdo de privilégios de invencéo; o registro de
marcas de industria e de comércio; o exame e encaminhamento dos pedidos daqueles que, tendo
marca registrada, quiserem gozar da protecédo legal nos paises que com o Brasil fazem parte de
convencdes internacionais e o arquivamento das marcas inscritas nos registros internacionais
com as competentes notificagdes.

Essa normativa ndo tratou apenas da organizacdo administrativa do DGPI*
estabelecendo também algumas condicdes para a concessao da patente e o registro da marca'®?,
sendo que as demais normativas tratando sobre o tema encontram-se elencadas no Quadro 2.2,
em anexo.

A partir da criagdo da DGPI tem-se o fim do regime de livre concesséo que havia sido
instituido em 1882, sendo atribuida a competéncia para o 6rgdo oficial de PI para a realizagdo
dos exames prévios, 0 que se constituia em importante ferramenta regulatéria sendo utilizada

no ambito da Diretoria.

9 Segundo o art. 1° do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923, fica criada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial,
a qual terd a seu cargo os servigos de patentes de invencdo e de marcas de indUstria e comércio, ora organizados, tudo de
acordo com o regulamento em anexo ao Decreto..

100 Até entdo, os servicos atinentes ao registro de marcas eram realizados pela Junta Comercial, a0 passo em que a concessao
das patentes era realizada no ambito do Ministério da IndUstria, Viacdo e Obras Publicas.

101 Conforme previsGes constantes do art. 3° e segs do Decreto n® 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

102 Os arts. 32 até 40 do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923 estabelecem condiges para a concessdo de patentes,
elucidando conceitos aplicaveis ao exame. Os arts. 41 até 46 tratam especificamente das regras que deveriam ser observadas
para a realizacdo dos pedidos de privilégios de invengdo. Os arts. 47 até 49 referem-se a expedicdo e o registro das patentes.
Os arts. 50 até 58 versam sobre as taxas e anuidades das patentes de invencédo. Os arts. 78 até 87 tratam das vedacdes e
garantias ao registro marcario, ao passo em que os arts. 88 até 107 versam sobre o registro, arquivamento e transferéncia das
marcas, ao passo em que os arts. 108 até 113 referem-se as taxas e emolumentos de marcas de indistria e de comércio.
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Apesar do avango na utilizacdo da ferramenta do exame prévio na regulacdo da
propriedade industrial, permanecia a competéncia do Ministério para o estabelecimento das

normas técnicas de examel®

, 40 passo em que as condi¢cdes necessarias a concessdo patente ou
registro eram dispostas expressamente na Lei editada pelo Chefe do poder executivo, o que
tornava a atuacdo da DGPI no campo regulatério bastante limitada .1%4

O Decreto n° 16.264, de 1923, também trouxe disposi¢Oes legais relacionadas a
desapropriacao e possibilidade de restri¢cbes das patentes de invengdo. Em caso de comprovacao
de que o fornecimento dos produtos seria insuficiente para as exigéncias do emprego ou
consumo, havia a possibilidade da imposicdo de restrices aos privilégios a uma zona
determinada por ato do poder executivo, com a aprovacao do legislativo.1% Em ambos os casos,
tem-se uma evidéncia do exercicio do poder regulatorio e fiscalizatério no ambito da
propriedade industrial, sendo que a atuacdo da DGPI era adstrita a concessdo do privilégio ou
autorizacdo para o cancelamento, ndo se exaurindo no &mbito do 6rgdo administrativo. Assim,
a Diretoria Geral da Propriedade Industrial ndo centralizava todos os atos administrativos
relacionados a regulacdo da propriedade industrial, sendo boa parte deles realizados no ambito
do Ministério.

Nesse sentido, caso demonstrada a falsidade dos documentos apresentados, o registro
poderia ser cancelado mediante despacho do Diretor Geral da Propriedade Industrial, com a
possibilidade de recurso para o Ministro da Agricultura, Industria e Comércio, Ministério ao
qual estava vinculada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial.X%®

Contudo, a eventual desapropriacdo da patente em caso de necessidade publica ou para
0 uso exclusivo do governo poderia ocorrer, desde que observadas determinadas condic¢des
legais. 1%’

A desapropriacdo da patente, bem como a eventual restricdo do privilégio ou a
declaracdo de nulidade de patentes e de registros de marcas ndo eram realizados no ambito do
orgdo administrativo, sendo que a atuacdo da Diretoria Geral da Propriedade Industrial estava
limitada aos casos em que fosse verificada a falsidade documental. Assim, até entdo, ndo havia
uma atuacgdo regulatoria do 6rgdo administrativo que importasse na fiscalizacdo e eventual
supresséo de direitos, salvo nos casos de declaragcdo de caducidade de marcas, atividade que se

reveste de autoexecutoriedade.

103 Trata-se de interpretacdo que pode ser extraida da leitura do art. 27, 811 e §29 do Decreto n° 11.436, de 13 de janeiro de
1915 c/c art. 12 do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

104 A época a norma que previa tais condicdes era o Decreto n® 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

105 Segundo previsdo expressa do art. 67 do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

108 Conforme previsto nos art. 63 c/c art. 64 do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

107 £ o que esta previsto no art. 66 do Decreto n® 16.264, de 19 de dezembro de 1923.
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Até entdo, a declaragdo de nulidade de marcas de inddstria e comércio e de patentes
eram realizadas por meio de acdo judicial processada na Justica Federal, seguindo o rito
sumario.1%8

A caducidade da patente era declarada por Portaria do Ministro da Agricultura, Inddstria
e Comércio, com a possibilidade de recurso para 0 mesmo Ministro.1% Porém, a ndo utilizagéo
efetiva era comprovada perante a DGPI. Desse modo, a atuacdo regulatoria da DGPI na
fiscalizacdo da utilizacao efetiva da patente era limitada a afericdo das provas apresentadas para
a caducidade, sendo que o ato administrativo era emitido no ambito do Ministério da
Agricultura, Industria e Comércio, ao qual era vinculada a DGPI.

Por outro lado, a caducidade da marca de inddstria ou comércio era declarada por
despacho do Diretor Geral da Propriedade Industrial, com a possibilidade de interposicdo de
recurso para o Ministério da Agricultura, IndGstria e Comércio.**

Assim, a DGPI tinha atuacéao regulatoria na fiscalizacdo do uso efetivo da marca, o que
poderia ensejar a caducidade do registro da marca, o que era realizado em primeira instancia
pelo Diretor Geral da DGPI. No entanto, a esfera administrativa ndo era exaurida no ambito da
Diretoria, sendo possivel recurso ao Ministério.

Um outro exemplo da atuacdo regulatéria que pode ser encontrado no Decreto n° 16.264,
de 19 de dezembro de 1923, consiste na possibilidade de aplicacdo de multas aqueles que
infringissem as suas disposicoes.

No Capitulo VII do Decreto n° 16.264, de 1923 houve a previsdo da aplicacdo de
penalidades para aqueles que violassem direitos legitimos dos titulares de marcas ou patentes,
com a possibilidade de imposicdo de multa isoladamente, ou cumulativamente com a pena
privativa de liberdade.

Outra previsdo que merece destaque consiste no fato de que 0s recursos que,
eventualmente, fossem apresentados a DGPI, deveriam preceder de oitiva do Conselho Superior
do Comércio e da IndUstria, importante estrutura criada em 19231

O Conselho Superior do Comércio e Industrial foi uma estrutura colegiada destinada ao
assessoramento a Presidéncia da Republica em diversos temas, dentre os quais sobre a
propriedade industrial. Segundo Malavota, 2021, o Conselho era presidido pelo Ministro da

Agricultura, Industria e Comeércio, sendo composto por quarenta membros, dentre

108 Conforme art. 69 c/c art. 114, §1° do Decreto n® 16.264, de 19 de dezembro de 1923.
109 Conforme art. 71 do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

110 Conforme art. 115 do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

111 Conforme art. 32 do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923.
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representantes de diversos 6rgaos do governo, bem como de entidades empresariais e
especialistas escolhidos pelo Ministério.

A existéncia desse Conselho, demonstra que ao encaminhar a decisdo dos recursos ao
Ministério, ndo havia um exaurimento da esfera administrativa no ambito da DNPI, o demonstra
uma significativa limitacdo no exercicio da regulacdo da propriedade industrial pelo 6rgéo
administrativo.

Todas as normas supracitadas demonstram que nessa primeira tentativa de centralizacao
da propriedade industrial num Unico 6rgdo administrativo, buscou-se conferir a DGPI uma
grande relevancia dentro do contexto da regulacao da propriedade industrial, uma vez que cabia
a ele o registro da marca e a concesséo da patente, bem como atuacgao preponderante nas agoes
de caducidade de patentes ou marcas e nas hipoteses de comprovacdo da falsidade dos
documentos apresentados a obtencdo da titularidade do direito.

Contudo, nesse primeiro momento, a regulacao das normas gerais e técnicas tratando da
protecdo patentaria e marcaria era realizada principalmente por meio da edi¢do de atos no
ambito do governo federal.

Além disso, as ac¢Oes de nulidade e as desapropriacdes ndo eram processadas no ambito
do 6rgdo administrativo. De forma semelhante, a declaracdo da caducidade ndo se exauria no
ambito da DGPI, havendo a necessidade de emissdo da Portaria no &mbito do Ministério
declarando a caducidade no caso da patente. Em todos os casos, havia a possibilidade de
interposicdo de recurso para o Ministério ao qual estava vinculada a Diretoria.

Assim, ainda que nesse primeiro momento ja se observasse uma atuacdo do 6rgdo
administrativo no campo regulatério, essa atuacdo nao possuia a abrangéncia que passou a ter
nos anos subsequentes.

Em 1930, a DGPI passou a estar vinculada ao Ministério do Trabalho Industria e
Comércio, conforme se depreende pelo art. 5° do Decreto n° 19.433, de 26 de novembro de
1930.

Ainda assim, a DGPI continuou com uma atuagéo limitada no campo regulatorio. Um
exemplo disso pode ser encontrado na edicdo do Decreto n° 21.248, de 5 de abril de 1932,
editado pelo entdo Presidente da Republica, Getulio Vargas, versando sobre a possibilidade de
pagamento de anuidades de patentes de invencdo com atraso, com 0 pagamento das multas
correspondentes.

O quadro abaixo sistematiza as principais competéncias regulatérias da Diretoria Geral
da Propriedade Industrial, em sentido amplo.
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Quadro 2.3. Competéncias regulatorias da DGPI

Estrutura administrativa Diretoria Geral da Propriedade Industrial
Previséo Legal Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923
Patentes Concesséo de privilégios de invencao.
Marcas Registro de marcas de indistria e de comércio.
Protecéo internacional e 0 exame e encaminhamento dos pedidos daqueles que, tendo

marca registrada, quiserem gozar da protecdo legal nos paises

Tratados Internacionais : L ;e
que com o Brasil fazem parte de convencdes internacionais.

Repressao a concorréncia

desleal Sem previsdo.

Marcas: comprovacao do uso efetivo na DGPI e declarada por
Declaracio de Caducidade despacho do Diretor da DGPI. Recurso para o Ministerio.

Patentes: comprovacdo do uso efetivo perante a DGPI e
declarada por Portaria do Ministro. Recurso no Ministério.
Declaracéo de Nulidade Mediante aco judicial.

L Realizada em caso de necessidade publica que exigisse a
Desapropriacao vulgarizacdo da invencdo ou o seu uso exclusivo pelo governo,
sendo realizada por ele e ndo no ambito da DGPI.

(CEMEREITM D 0 [ HIw e Por despacho do Diretor Geral da DGPI pela falsidade

marcas e de patentes documental, com recurso ao Ministério.

Edicio de Regulamentos Mediante interlocucdo do Ministério e os regulamentos emitidos
por Decretos editados pelo poder executivo.

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracdo propria.

Em 04 de fevereiro de 1931, no bojo de uma nova organizagdo administrativa do
Ministério do Trabalho, Industria e Comércio, por meio do Decreto n° 19.667, foi extinta a
Diretoria Geral da Propriedade Industrial, sendo que as atividades por ela desenvolvidas
passaram a ser executadas pelo recém-criado Departamento Nacional da Industria.

Ocorre, porém, que essa tentativa de tornar um Departamento responsavel por todas as
atribuicoes relacionadas ao exame de marcas e patentes, alem de outras atribui¢cbes nao
pertinentes a essas atividades ndo se mostrou adequada. Prova disso é que apenas dois anos
depois o governo federal recriou uma estrutura administrativa especifica para a analise da
concessao de patentes e o registro de marcas.

Foi assim que, em 04 de janeiro de 1933, por meio do Decreto n° 22.301, de 4 de janeiro
de 1933, foi criado o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que teve o seu
regulamento aprovado alguns meses mais tarde através do Decreto n° 22.989, de 26 de julho de
1933.

O Regulamento do recém-criado Departamento Nacional da Propriedade Industrial,

nessa época vinculado ao Ministério do Trabalho, Industria e Comércio, ampliou o exercicio
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das competéncias regulatdrias pelo 6rgdo administrativo, em relacdo aquelas que eram

desempenhadas pela Diretoria Geral da Propriedade Industrial.

O Quadro 2.4 elenca as principais competéncias regulatorias do DNPI, em sentido

amplo, conforme segue:

Quadro 2.4 — Competéncias regulatérias do DNPI

Estrutura administrativa

Departamento Nacional da Propriedade Industrial

Previsédo Legal

Decreto n° 22.989, de 26 de julho de 1933.

Competéncia para a anélise da concessdo de patentes de invencéo,

Patentes de melhoramento, de modelo de utilidade, de desenho ou modelo
industrial e garantia de prioridade.
Competéncia para a anélise do pedido de registro de marcas de
Marcas indUstria e de comércio, nome de estabelecimentos, insignias e

emblemas.

Protecdo internacional e
Tratados Internacionais

Competéncia para a execucdo das convencdes internacionais, de que
o0 Brasil fizesse parte, concernentes a protecdo da propriedade
industrial, na conformidade das leis que as promulgarem e seus
regulamentos.

desleal

Repressao a concorréncia

Competéncia para a repressdo a concorréncia desleal, dentro da
esfera de atribuigdes.

Declaracéo de Caducidade

Declarada pelo Diretor do DNPI, com recurso ao Conselho de
Recursos da Propriedade Industrial.

Declaracéo de Nulidade

Mediante acéo judicial.

Desapropriagdo

A partir do Regimento Interno do DNPI de 1946 (Decreto n°
20.536, de 26 de janeiro de 1946), o DNPI passa a ter atuagdo no
exame de eventuais desapropriacdes de patentes e licencas
obrigatorias.

Cancelamento do registro
de marcas e de patentes

Por despacho do Diretor do DNPI, com recurso ao Conselho de
Recursos da Propriedade Industrial.

Edicdo de Regulamentos

Diretor Geral poderia propor ao Ministério a reforma de dispositivos
do regulamento do DNPI, bem como das Leis e dos regulamentos
concernentes a protecdo da propriedade industrial.

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboragao propria.

Nota-se que a criacdo do DNPI ampliou o escopo da atuacdo do 6rgao administrativo

dentro da regulacéo da propriedade industrial. Dentre as atribui¢cGes que eram de competéncia

da DGPI, ndo havia a concesséo de patentes de melhoramento, de modelo de utilidade, de

desenho ou de modelo industrial. Também passou a ser de competéncia do DNPI o registro ndo

apenas de marcas de industria e comércio, mas também dos nomes de estabelecimentos,

insignias e emblemas.
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Uma das principais mudangas em relagdo ao modelo administrativo anteriormente
adotado, consistia na competéncia do DNPI para a execucdo das Convencgdes Internacionais.

A competéncia atinente a execucdo das Convencdes Internacionais em matéria de
propriedade industrial conferiu uma maior proeminéncia do 6rgdo administrativo dentro do
contexto da regulagéo da propriedade industrial, mas, ainda assim, era uma atuacdo limitada
em referéncia a existente nos dias atuais.

Outro avanco que pode ser percebido é que a partir do DNPI temos a atua¢do no campo
da concorréncia desleal. Caberia ao 6rgdo administrativo, dentro das suas atribuicbes, a
repressao a concorréncia desleal.

Dentre as normativas localizadas na pesquisa realizada nos arquivos historicos da
Camara dos Deputados, destaca-se o Decreto n° 24.507, de 29 de junho de 1934, aprovando o
regulamento para a concessdo de patentes de desenho ou modelo industrial e para a repressédo a
concorréncia desleal, além do registro do nome comercial e do titulo de estabelecimento.

Nessa normativa, foram previstas expressamente quais condutas poderiam ser
configuradas como atos de concorréncia desleal, que seriam puniveis civil e criminalmente,
sendo que foi estabelecida a competéncia para o Diretor do DNPI reprimir atos comprovados
de concorréncia desleal. N&do havia um maior detalhamento sobre como deveria dar-se essa
repressdo, o que conferia, em tese ao DNPI, uma competéncia bastante ampla.

As normas técnicas relacionadas ao exame dos pedidos submetidos ao DNPI eram
organizadas pelo Diretor Geral do DNPI, mas tinham que ser submetidas a aprovacdo do
Ministro do Trabalho, Industria e Comércio. Havia, outrossim, a possibilidade de que o Diretor
Geral propusesse ao Ministro do Trabalho, Industria e Comércio a reforma de dispositivos do
Regimento do DNPI, bem como das Leis e dos regulamentos concernentes a protecdo da
propriedade industrial.}'? Era um avanco, ainda que timido, dentro da atuacdo do 6rgdo
administrativo na regulacdo da propriedade industrial, uma vez que nesse momento ainda ndo
cabia a entidade administrativa a edicdo de Regulamentos Setoriais, tal como observado nos
dias atuais.

Ao contrario da norma dispondo sobre a DGPI, o Decreto n° 22.989, de 26 de julho de
1933 ateve-se & estrutura administrativa do DNPI, incluindo disposicdes relacionadas ao seu
pessoal e funcionamento. Isso porque as disposicdes que eram aplicaveis a DGPI, consignadas
pelo Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923 continuaram em boa parte validas, com a

ressalva dos artigos que traziam previsfes atinentes as competéncias da Diretoria, ao seu

112 Segundo o previsto no art. 4°, V11 e XI1I do Decreto n° 22.989, de 26 de julho de 1933.
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pessoal, quanto a oitiva do Conselho Superior de Comércio e Industria, bem como quanto ao
expediente e vencimentos.!

E importante destacar, ainda, que com a regulamentacdo do DNPI, por meio do Decreto
n°® 22.989, de 26 de junho de 1933, foi previsto expressamente o exercicio da fungédo de agente
oficial de propriedade industrial como sendo um oficio publico, em virtude da nomeagao do
Ministro do Trabalho, Industria e Comércio, o que ocorreria apés a realizagdo de provas de
habilitacdo. Havia a competéncia expressa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial
ndo apenas para a regulacdo do exercicio dessas atividades, mas também a fiscalizacdo do
servico dos agentes oficiais de propriedade industrial 14

Isso significa que a criacdo do DNPI representou avangos dentro do contexto de atuagéo
do 6rgdo administrativo na regulacao da propriedade industrial, mas, ainda assim, boa parte das
disposicdes a ele aplicaveis continuavam a ser as mesmas adotadas a época da DGPI.

Continuaram a ser aplicados ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial as
disposi¢des atinentes a competéncia para decidir recursos as disposi¢des do Decreto n® 16.264,
de 19 de dezembro de 1923, o que significava dizer que dos despachos do Diretor seria possivel
a interposicdo de recurso para o Ministro do Trabalho, Industria e Comércio.!*® Ndo havia,
portanto, o exaurimento da esfera administrativa no &mbito do DNPI, tal como ocorre nos dias
atuais.

Em 06 de junho de 1934, por meio do Decreto n® 24.670, de 11 de julho de 1934, foi
criado o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial para o julgamento dos recursos
interpostos em face dos atos proferidos pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

O Conselho de Recursos da Propriedade Industrial era um 6rgéao colegiado, constituido
pelos diretores gerais da Diretoria Geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministério
do Trabalho, Industria e Comércio, dos Departamento Nacional da Propriedade Industrial e da
Industria e Comércio do Instituto Nacional de Tecnologia e um Auditor, tendo por Presidente
efetivo 0 Ministro do Trabalho Indstria e Comércio.!!®

Segundo a ABAPI (2014), a criacdo dessa estrutura administrativa derivou de uma
necessidade pratica, diante do fato de que os recursos das decisdes do Departamento Nacional

da Propriedade Industrial deveriam ser decididos no &mbito do Ministério.

113 Segundo o art. 59 do Decreto n° 22.989, de 26 de julho de 1933, ficam revogadas as disposi¢des constantes dos artigos 1°
a 31,127,128, e 131 a 135, do regulamento aprovado pelo decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

114 Conforme art. 4°, V do Decreto n° 22.989, de 26 de julho de 1933.

115 Conforme art. 45 c/c art. 60 c/c art. 71, paragrafo Unico c/c art. 104 do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

116 Conforme art. 1° do Decreto n° 24.670, de 11 de julho de 1934.
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A solucdo encontrada, a época, foi a criacdo de um 6rgdo colegiado que contasse com
técnicos no tema, sendo que as decisdes eram tomadas pela maioria de votos dos membros
presentes, cabendo ao Presidente efetivo o voto de qualidade.**’

Era um contexto em que a administracao federal ainda era bastante centralizada, o que
justificava, talvez, a criagdo de uma estrutura administrativa sobre o tema. Essa tendéncia
centralizadora até entdo observada limitava a atuagdo do 6rgdo administrativo no campo da
regulacdo da propriedade industrial, como demonstrado acima.

Segundo Malavota (2006), o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial era
presidido pelo proprio Diretor do DNPI, em funcéo de delegacdo de competéncia conferida pelo
Ministro do Trabalho, Industria e Comércio. A estrutura do Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial dispds de uma complexa dinamica, contando com a participacao de
representantes de outros 6rgdos do governo, advogados e agentes da propriedade industrial, o
que tornava o processo decisorio bastante complexo. Ainda assim, havia um protagonismo do
DNPI no processo decisdrio, considerando o seu carater eminentemente técnico.

Nesse interregno, em 16 de julho de 1934, foi promulgada a Constituicdo Brasileira de
1934, como uma das consequéncias diretas da Revolucdo Constitucionalista de 1932 e, por esse
motivo, essa ordem constituinte caracterizou-se como progressista, além de confirmar o
federalismo.

Durante o breve periodo em que esteve vigente a Constituicdo de 1934, apenas trés anos,
so foram localizados trés atos normativos editados com o tema propriedade industrial, conforme

Grafico 2.3 e Quadro 2.5, em anexo.

Gréfico 2.3 — Producdo normativa consoante pertinéncia tematica (C. 1881 e C. 1934)

Normas por Area Temética

Direito de PI Organizagdo Administrativa
m Constitui¢do da Repiblica dos Estados 31 23
Unidos do Brasil (1891)
Constituicdo da Republica dos Estados 3 0

Unidos do Brasil (1934)

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracdo propria.

17 Conforme art. 12 do Decreto n° 24.670, de 11 de julho de 1934.
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Todo o supracitado permite que se conclua que durante a vigéncia da Constituigéo de
1881 e Constituicdo de 1934, os 6rgdos administrativos responsaveis pela analise dos pedidos
de concessdo e registro de direitos de propriedade industrial exerciam em alguma medida a
regulacdo da propriedade industrial, porém a sua atuacao era bastante limitada e extremamente
centralizada no &mbito do Ministério supervisor.

A Constituicdo de 1934 esteve vigente de 16 de julho de 1934 até 10 de novembro de
1937, tendo sido prevista a tutela da propriedade industrial no seu Capitulo Il, que tratava dos
Direitos e das Garantias individuais, em seu art. 113, item 18, prevendo que 0s inventos
industriais pertenceriam aos seus autores, aos quais a lei garantiria o privilégio temporario ou
concederia justo prémio, quando a sua vulgarizacdo fosse de interesse da coletividade.

Essa previsdo comprova que ainda que a propriedade industrial passasse a ser vista com
a ideia de pertencimento inerente ao direito de propriedade, ja nesse periodo, essa ndo era uma
concepgdo absoluta, sendo possivel que o Estado indenizasse o inventor caso aquela invencéao
possuisse algum interesse coletivo, assim entendido pelo governo.

A figura 2.1 fornece uma sintese das principais competéncias regulatorias, em sentido

amplo, no ambito da propriedade industrial.

Figura 2.1 — Sintese das competéncias regulatérias desempenhadas no &mbito da DGPI (1923-
1931).

— Concessdo de privilégios de invengao

— Registro de marcas de industria e de comércio
Diretoria Geral da
Propriedade —
Industrial

— Cancelamento do registro: despacho Diretor Geral

Caducidade marcas: despacho Diretor.

Caducidade patente: comprovagdo uso efetivo DGPI.
Declarada por Portaria do Ministro.

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracéo propria.
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2.5 A codificacdo da propriedade industrial e as ordens constituintes de 1937 e 1946

Utilizando dos parametros elencados no item 1 deste Capitulo, durante as Constituicdes
de 1937 e 1946, foram localizadas 92 (noventa e dois) atos normativos versando direta ou

indiretamente sobre a propriedade industrial, conforme o Gréfico 2.4 e Quadro 2.5, em anexo.

Gréfico 2.4 — Producdo normativa consoante pertinéncia tematica (C. 1937 e C. 1946)

Normas por Area Tematica

. | [
DEfega»da. Direito de PI Org.ar.nza;a.o Penal Tributdrio
Concorréncia Administrativa
M Constituicdo dos Estados Unidos do Brasil
(1937) 1 12 13 2 2
Constituicdo dos Estados Unidos do Brasil
(1946) 3 24 12 0 25

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboragéo propria.

Nota-se uma relativa proeminéncia na edicdo de normas relacionadas aos aspectos
materiais dos direitos de propriedade industrial, além de uma expansao das normas relacionadas
a aspectos tributarios, com a obrigatoriedade de que o DNPI fornecesse informacdes sobre 0s
registros de patentes de invencgdo e de marcas, compreendidos como rendimentos tributaveis
para fins de imposto de renda.®

E possivel perceber, ainda, a existéncia de um quantitativo de normas relacionadas a
organizacdo administrativa praticamente equivalente nas duas ordens constitucionais, sendo um
volume relativamente baixo para um periodo temporal de quase 30 (trinta) anos, 0 que parece
conduzir ao entendimento de que ndo havia nesse momento uma preocupacdo voltada a
melhoria das estruturas operacionais administrativas.

A Constituicdo de 1937 esteve vigente entre 10 de novembro de 1937 e 17 de setembro

de 1946, tendo sido prevista a tutela da propriedade industrial no seu art. 16, especialmente no

118 Conforme art. 6°, g c/c art. 113 do Decreto-Lei n® 4.178, de 13 de margo de 1942.
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que concerne ao estabelecimento da competéncia privativa da Uniéo para legislar sobre o direito
de autor, bem como sobre privilégios de invento e sobre a protecdo aos modelos, marcas e
outras designagdes de mercadorias.'*®

Essa ordem constituinte inovou em relacdo a Constituicdo de 1934, ao trazer
expressamente a competéncia da Unido para legislar sobre matérias relacionadas a propriedade
industrial, ndo sendo assegurada expressamente a propriedade das marcas de inddstria e 0s
privilégios para os autores de inventos industriais.

Ao assim fazer, o legislador constituinte de 1937 néo estabeleceu balizas relacionadas a
propriedade industrial, o que deveria ser realizado por meio de regulamentos editados pela
Unido, conferindo grande margem para a atuacdo do legislador na regulacdo da propriedade
industrial.

Durante a vigéncia da Constituicdo de 1937, tivemos a primeira codificacdo envolvendo
a propriedade industrial, através da edi¢do do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945,
responsavel por regular os direitos e obrigagdes concernentes a propriedade industrial,
conforme Quadro 2.5, em anexo.

Barbosa (2002) caracteriza o Cadigo de 1945 como uma excelente peca legislativa, com
uma sofisticacdo técnica bastante superior em relacédo a toda a legislacdo que o antecedeu.

Dentre as normativas editadas nesse periodo, € importante destacar que em 7 de outubro
de 1940, por meio do Decreto n° 2.680, houve uma tentativa de reorganizacao do Conselho de
Recursos da Propriedade Industrial, criado durante o periodo anterior, numa tentativa de
melhorar a capacidade operacional do Conselho, que tinha como competéncia a analise dos
Recursos interpostos em face das decisdes proferidas pelo DNPI.

Na obra “Propriedade Industrial: 50 anos de historia”, editada pela Associagdo
Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, ABAPI (2014, p. 73) destacou-se que “foi no
fim da década de 1940 que o Conselho de Recursos comecou a apresentar problemas. Ao lado
das discussdes éticas, que sempre surgiam, a principal questdo era a morosidade na apreciagdo
dos problemas.”

Além disso, destacou-se que

Os problemas enfrentados pelo Conselho de Recursos da Propriedade Industrial
também foram tema do famoso Memorial enviado ao presidente Juscelino
Kubitschek, em 1957. O documento destacou as deficiéncias do Conselho, “a quem
cabe o julgamento de todos os recursos interpostos das decisdes definitivas do diretor
do Departamento Nacional da Propriedade Industrial”’. O Memorial fazia ainda as
seguintes observagdes: “O Conselho reunia-se duas vezes por semana para analisar
quatro processos, no entanto geralmente apenas um era avaliado. Inevitavelmente, os

119 Segundo interpretagdo que pode ser extraida do art. 16, XX e XXI da Constituigéo de 1937.
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processos se acumulavam”. O texto finalizava de forma arrasadora: “Basta que se diga
que presentemente estdo sendo julgados recursos interpostos ha mais de dez anos
atras.

O Conselho de Recursos da Propriedade Industrial vigorou durante o final do periodo
de vigéncia da Constituicdo de 1891 e durante a vigéncia da Constituicdo de 1934, estendendo-
se pelas ordens constitucionais subsequentes (1937 e 1946), quando vem a ser extinto pela Lei
n® 4.048, de 29 de dezembro de 1961, diante da ndo superacdo das dificuldades relacionadas a
morosidade nas decisdes dos Recursos interpostos em face das decisdes do DNPI.

Esse Conselho acabou sendo recriado pelo Cadigo da Propriedade Industrial de 1967,
sendo igualmente previsto no Codigo da Propriedade Industrial de 1969, para ser extinto
definitivamente por meio do Cddigo da Propriedade Industrial de 1971.12

Segundo a ABAPI (2014), a existéncia de uma estrutura administrativa colegiada para
a decisdo de recursos mostrou-se ineficiente. Primeiro, em razdo das discussdes éticas
envolvendo o Conselho e, segundo, talvez mais relevante, porque os recursos se avolumavam.

Nessa época, encontrava-se vigente o Decreto n® 6.387, de 7 de outubro de 1940, que
aprovou o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, editado pelo
Presidente da Republica, que previu para o DNPI a finalidade de promocdo e execucdo da
propriedade industrial. Isso corrobora o entendimento de que ndo foi conferido ao
Departamento um rol de atribuicdes unicamente relacionadas a execu¢do da propriedade
industrial, envolvendo também a promocdo da propriedade industrial e o seu aspecto
regulatorio.

Pode-se notar que o DNPI, ja naquela época exercia, em alguma medida, a regulacéo da
propriedade industrial.

Primeiro porque, o Departamento possuia estruturas administrativas responsaveis pelo
exame dos pedidos de concesséo de patentes de invencdo, melhoramento, modelo de utilidade,
desenho ou modelo industria e dos pedidos de registro de marcas de inddstria ou de comércio.
Como visto no Capitulo 1, a concessdo do monopélio instrumental para um determinado titular
reveste-se em ato tipicamente regulatorio.

Nesse periodo, a declaracdo de nulidade deveria ser processada e julgada segundo o
domicilio do réu, no Distrito Federal, nos Territorios e nas Capitais dos Estados pelo juiz
competente para conhecer dos feitos da Fazenda Pdblica, em que fosse interessada a Unido

Federal, com recurso para o Supremo Tribunal Federal.*?! Nesse momento, n&o havia a previso

120 Conforme interpretagdo que pode ser extraida do art. 127 da Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
121 E o que esta previsto no art. 87 c/c art. 157 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945 (Codigo da Propriedade
Industrial).
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expressa do processo administrativo de nulidade'??, motivo pelo qual a atuagio do DNPI dava-
se caso fossem solicitados subsidios em sede judicial.

O DNPI analisava os processos envolvendo caducidade e a comprovacdo do uso efetivo
pelo titular, cabendo ao Diretor do Departamento a declaracdo de caducidade ou do
cancelamento do registro de marcas e de patentes.?®

Segundo Morgado (2018, p. 108), “como a caducidade refere-se ao exercicio do direito,
este instituto encontra seu fundamento nas necessarias certeza e seguranca juridicas e na
ordem publica.” A ndo utilizacdo que enseja a caducidade deve ser decorrente do resultado de
uma conduta do titular, competindo-lhe justificar no &mbito dos processos administrativos
destinados a tal.

A necessidade da utilizacdo efetiva do registro ou da patente dentro de um periodo de
tempo decorre da necessidade de garantia da livre concorréncia, bem como da seguranca e
estabilidade das relacGes juridicas.

Desse modo, no &mbito da propriedade industrial, a declaragéo da caducidade produz
efeitos no mercado interno e na livre concorréncia, de sorte que a atuacdo do Estado ao fazer
cessar um direito de propriedade em razdo do ndo uso efetivo, reveste-se de carater regulatério.

Para Morgado (2018, p. 102) ha fatos juridicos que ndo dependem da atuacdo humana,

destacando-se que

O decurso do tempo pode ser causa de aquisi¢do ou extingdo de direitos. No primeiro
caso, temos a usucapido, ou a prescri¢do aquisitiva. No outro, a prescri¢éo extintiva e
a caducidade ou decadéncia, como é tratada no Codigo Civil brasileiro.

Como dito, a declaracdo da caducidade em sede administrativa tem o condédo de gerar
efeitos no mercado e na livre concorréncia. Nesse contexto, a atuagcdo do DNPI na declaragédo
da caducidade de um registro de marca ou de uma patente, reveste-se de caracteristicas inerentes
a funcdo regulatoria. Trata-se de atividade comumente realizada no &mbito das entidades que
atuam na regulacdo de atividades econdmicas'?, exatamente porque ao atuar dentro dessa
esfera a entidade gera uma limitagdo de um direito de propriedade.

O Codigo de Propriedade Industrial de 1945, trouxe previsdo expressa de que 0 uSO
efetivo deveria ser provado perante o DNPI, sendo que a declaragdo da caducidade seria

realizada por despacho do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.*?®

122 O processo administrativo de nulidade encontra-se atualmente previsto nos arts. 50 até 55 da Lei 9.279, de 14 de maio de
1996.

123 Conforme art. 8°, a c/c art. 11 Decreto n° 6.387, de 7 de outubro de 1940.

124 S50 exemplos: Resolucdo ANATEL n° 589, de 7 de maio de 2012; Resolucdo Normativa ANS n° 440, de 13 de dezembro
de 2018; Resolugdo ANTAQ n° 3259, de 30 de janeiro de 2014; Decreto n° 9.587, de 27 de novembro de 2018 (ANM);
Resolucdo Normativa ANEEL n° 896, de 17 de novembro de 2020; Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (ANAC).

125 Conforme art. 77 c/c art. 79 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945.
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Outro exemplo de atuacdo do DNPI especificamente na regulacdo do mercado, consistiu
na possibilidade que Ihe foi conferida pelo Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945 de
que fossem propostas as alterages necessarias na classificagdo e no cliché.!?®

O cliché tipogréafico deveria reproduzir fielmente o desenho ou a gravura da marca,
nome comercial, titulo, insignia e expresséo ou sinal de propaganda, conforme fosse o caso.?’
Ao permitir pela primeira vez que o Departamento propusesse alteragdes necessarias na
classificacdo do registro de marca e no cliché, conferiu-se a entidade o exercicio de atividade
regulatoria.

Relativamente a classificacdo do privilégio, segundo Macedo (2000) esta presta-se a
identificacdo do conteudo técnico de um documento de patente ou outra invencao, facilitando
0 acesso do potencial usuario as informac@es nele contidas.

Ja na época da Diretoria Geral da Propriedade Industrial havia a previsdo de uma
Classificacdo nacional de artigos ou produtos, conforme anexo ao Decreto n° 16.264, de 19 de
dezembro de 1923. No entanto, ndo havia disposi¢do expressa sobre a possibilidade de que
fosse proposta a alteracdo dessa classificacdo ou cliché pelo 6rgdo administrativo. Segundo o
art. 89, 81° do Decreto n°® 16.264, de 19 de dezembro de 1923, cabia ao requerente a declaragdo
sobre a classe ou as classes de produtos ou artigos a que a marca se destinava, conforme a
classificacdo adotada pelo regulamento constante do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de
1923.

O Regimento Interno vigente na época da edicdo do Cddigo da Propriedade Industrial
de 1945, decorrente do Decreto n° 6.387, de 7 de outubro de 1940, trazia previsdo expressa de
unidades administrativas responsaveis por dirimir questdes que fossem suscitadas sobre a
classificacdo dos produtos para fins de registro de marcas, bem como a classificacdo e
organizacéo da nomenclatura dos produtos e artigos.?

Havia, ainda, a previsdo expressa no CPI de 1945 de que, em caso de divida quanto a
natureza da invencao ou se 0 exame técnico revelasse que o pedido nao poderia ser concedido
como modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, mas sim como privilégio de invengéo
ou vice-versa, 0 Diretor do DNPI determinaria a apresentacdo de um novo relatério que
classificasse devidamente a invencao. Essa modificacdo também poderia ser realizada em sede

recursal, caso fosse apresentado um novo pedido.*?®

126 Conforme depreende-se da leitura do art. 126, §2°, 111 c/c art. 131, §2° do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945.
127 Segundo previsto no art. 126, §3° do Decreto-Lei n® 7.903, de 27 de agosto de 1945.

128 Conforme art. 9° c/c art. 12 do Decreto n° 6.387, de 7 de outubro de 1940.

129 Segundo o previsto no art. 32, caput e paragrafo tnico do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945.
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O Cadigo de Propriedade Industrial de 1945 também trouxe a previsdo do exercicio de
regulacdo pelo DNPI ao prever expressamente a possibilidade de que o Departamento
concedesse licenca de exploracdo para terceiros, caso o inventor, nos dois anos que se
seguissem a concessdo da patente ndo explorasse de modo efetivo o objeto do invento no
territorio nacional ou depois disso tivesse interrompido o uso por tempo superior a dois anos
consecutivos, sem justificar as causas de sua inag&o.**°

Para a concessao dessa licenca de exploracdo, foi estabelecida a competéncia para que
o DNPI ordenasse investigacOes, pericias e colhesse informagdes, bem como praticasse tudo o
que fosse necessario ao esclarecimento da situacdo da patente e da idoneidade daquele que
pretendesse a concessdo da licenga. !

Ressalta-se que essa concessao de licenca para exploracéo dependia exclusivamente de
decisdo do Diretor do DNPI, que decidia tendo em vista o laudo do perito e os demais elementos
constantes do processo. Contudo, caso o titular da patente ainda demonstrasse inconformismo,
poderia recorrer administrativamente ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial ou
judicialmente, hipotese que ndo ensejaria a suspensdo dos efeitos do despacho concessivo da
licenca de exploracdo.*3?

Em que pese a legislagéo ter facultado ao Departamento a possibilidade de concesséo
dessa licenca para exploracdo em virtude da néo utilizacdo pelo inventor, conferindo um plexo
de atribuicBes regulatdrias, resta ddvida quanto a efetividade ou exequibilidade pratica de tais
instrumentos, especialmente diante da pouca relevancia historicamente atribuida aos direitos de
propriedade industrial.

Desse modo, apesar de o DNPI exercer, em alguma medida, fungdes regulatorias, ainda
assim era uma atuacdo limitada. Um exemplo disso, consiste no fato de que, caso houvesse
simultaneidade de depdsitos, com existéncia de duvida sobre 0 uso ou posse da marca, nome
comercial, titulo de estabelecimento, insignia e expressdo ou sinal de propaganda, o Diretor do
Departamento determinava que 0s interessados resolvessem a questdo perante 0 juizo
competente, somente procedendo ao registro na conformidade dos julgados. Ainda que seja
possivel a judicializacdo, em caso de inconformismo, essa previsao legal demonstra que o DNPI
ndo exauria na esfera administrativa eventuais discussoes sobre a titularidade da marca, o que

demonstra uma atuacdo limitada no campo da regulagio.'*

130 Conforme art. 53 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945.

131 Segundo o art. 53, §2° do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945.

1382 E o que se depreende da leitura do art. 56, paragrafo Ginico c/c art. 58 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945.
133 Conforme previsto no art. 136, 4° do Decreto-Lei n® 7.903, de 27 de agosto de 1945.



104

Relativamente a edicdo de normas técnicas pelo DNPI, o CPIl de 1945 ndo previa
expressamente a possibilidade do estabelecimento de condigOes pela entidade administrativa,
com o que eventuais atos editados eram limitados a instrucdes destinadas a execucao das
disposicdes do Decreto n° 7.903, de 27 de agosto de 1945.

Prova disso é que o art. 18 do CPI de 1945, trouxe previsao expressa de que quando se
tratasse de pedido de modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, os relatérios, desenhos
ou amostras seriam regulados de acordo com as instrucBes aprovadas pelo Ministro do
Trabalho, Industria e Comércio, Ministério ao qual o DNPI encontrava-se vinculado.

Ainda nos anos 1940, em decorréncia do Codigo de Propriedade Industrial de 1945 e,
posteriormente, da sua alteracdo pelo Decreto-Lei n° 8.481, de 17 de dezembro de 1945, por
meio do Decreto-Lei n® 8.933, de 26 de janeiro de 1946, o DNPI passou a contar com uma nova
estrutura regimental.

Em comparacao a estrutura regimental anterior ao Codigo de Propriedade Industrial de
1945, a nova estrutura do DNPI, passou a ter dentre as suas finalidades, ndo apenas promover
e executar a propriedade industrial, na forma da legislacdo em vigor e dos Tratados e
convencgdes de que o Brasil fizesse parte, mas também a promocdo do aproveitamento das
invencdes pela industria nacional, através dos 6rgaos publicos relacionados e dos particulares
representativos dos seus interesses.

O Quadro 2.6 sistematiza algumas das principais modificagdes encontradas na atuacéo
do DNPI antes e apds o CPI de 1945, conforme segue:



Quadro 2.6 — Regimento Interno DNPI antes CP1 1945 e ap6s CPI 1945

Regimento Interno DNPI antes

Reestruturacdo do DNPI ap6s | Regimento do DNPI nos anos

CPI 1945 CPI 1945 1960.
Decreto n° 6.387, de 7 de Decreto-Lei n° 8.933, de 26 de Decreto n° 50.585, de 13 de maio
outubro de 1940. janeiro de 1946. de 1961.

Subordinado diretamente ao
Ministro do Trabalho, Inddstria e
Comércio.

Orgéo integrante do Ministério
do Trabalho, IndUstria e
Comércio diretamente
subordinado ao Ministro de
Estado.

Orgéo integrante do Ministério
da Industria e do Comeércio,
diretamente subordinado ao

Ministro de Estado

Promover e executar, nos termos
da legislacdo em vigor e nos das
convengdes internacionais ou
tratados a que o Brasil esteja
ligado, a protecéo da propriedade
industrial, em todo o sentido de
sua acepcao juridica e social.

Promover e executar, na forma da legislacdo em vigor e no dos
tratados e convengdes a que o Brasil esteja ligado, a protecdo da
Propriedade Industrial, em sua funcdo econdmica e juridica,
garantindo os direitos daqueles que contribuem para melhor
aproveitamento ou distribuicdo da riqueza, mantendo a lealdade da
concorréncia no comércio e na industria e estimulando a iniciativa
individual, no espirito criador e inventivo;

NA

Promover o aproveitamento das invencdes pela indUstria nacional,
através dos 6rgdos publicos com a mesma relacionados e dos
particulares representativos dos seus interesses, servindo de
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intermediario entre ele e o inventor.

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracéo propria.

Em linhas gerais, nota-se que a estrutura regimental pensada para entrar em vigor ap6s
0 CPI de 1945, conferiu ao DNPI um rol de finalidades que muito mais se assemelha com aquele
que é peculiar aos 6rgdos publicos que atuam na regulacdo. 1sso porque ao estabelecer dentre
as finalidades do DNPI a manutencdo da lealdade da concorréncia no comércio e na industria
ou, ainda, a promocao do aproveitamento das invengdes pela industria nacional, conferiu um
papel de protagonismo nas politicas publicas regulatorias dentro do tema.

Ainda assim, na pratica, o DNPI ndo atingiu plenamente aos objetivos almejados. Em
gue pese 0 DNPI poder ser entendido como um centro decisorio, Malavota (2006) entende que
durante os seus quase 40 (quarenta) anos de existéncia, 0 Departamento teve um baixo grau de
influéncia dentro da estrutura burocratica do Estado, especialmente em razdo da pouca
relevancia conferida aos direitos de propriedade industrial.

Apesar disso, foi conferido um rol de atribui¢des bastante amplo para um 6rgéo que, em
tese, deveria apenas executar a propriedade industrial. Ndo parecia ser essa a intencdo do

legislador. O DNPI, ja nesse periodo, exercia em alguma medida o que hoje se entende por



106

regulacdo da propriedade industrial, embora essa atuacéo ainda fosse bastante limitada e com
pouco destaque nacional.

Segundo Malavota (2006), o Departamento ainda sofria com uma precéria estrutura
administrativa, sendo submetido a graves restricbes orcamentarias, que tinham como
consequéncia uma flagrante ineficiéncia.

Em que pese, na pratica, 0 DNPI pouco exercer do seu papel de entidade reguladora,
sendo visto como um 6rgdo com pouca expressao no cenario nacional, assistiu-se, com o passar
dos anos, a um aumento na legislacdo infraconstitucional do rol de atribuicfes tipicamente
regulatorias conferidas a entidade responsavel pela concessdo de direitos de propriedade
industrial.

Uma atividade tipicamente relacionada a regulacdo da propriedade industrial consiste
na competéncia da entidade para a edi¢do de normas técnicas. Com a publicacdo do novo
Regimento Interno por meio do Decreto n® 20.536, de 26 de janeiro de 1946, o Diretor Geral
passou a ter competéncia ndo apenas para editar instrucdes de servi¢co, como era previsto no
Regimento Interno editado pelo Decreto n° 6.387, de 7 de outubro de 1940, mas também para
editar portarias, instrucdes e ordens de servico.

Nesse momento, ainda que de forma incipiente, 0 DNPI passa a ter competéncia para
uma atuacdo mais protagonista na edigdo de normas técnicas relacionadas ao exame. Para isso,
foram criadas estruturas administrativas destinadas a essa fun¢do. Contudo, na pratica, o DNPI
ainda ndo exercia plenamente o seu papel relacionado a edi¢do de normas técnicas, tal como é
peculiar as entidades reguladoras.

Nada obstante, apds o CPI de 1945 e a nova estrutura regimental estabelecida pelo
Decreto n° 20.536, de 26 de janeiro de 1946, passa a haver previsdo expressa da competéncia
para a expedigdo de instruges ou normas que facilitassem o entendimento e a aplicacdo das
leis em vigor ou que solucionassem questdes de carater geral, relativas ao campo de acéo da
Divisdo de Privilégios. Ainda ndo se pode dizer que naquela altura do DNPI editasse normas
técnicas tal como o INPI realiza nos dias atuais, mas era um comego.***

O Departamento Nacional da Propriedade Industrial também recebeu competéncias
tipicamente regulatorias para atuacdo na repressdo dos atos manifestamente comprovados de

concorréncia desleal, sempre que possivel através da recusa de protecdo legal, bem como

134 530 exemplos as competéncias conferidas a Segdo e Orientagdo e Coordenagéo e aos Chefes de Segdo. Conforme art. 17, |
c/c art 24, 11 e VV do Decreto n° 20.536, de 20 de janeiro de 1946.
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quando examinava pedidos de cancelamento de patentes, licencas para exploragdo
obrigatdria®®® e desapropriacdo de patentes.!3®

De fato, a possibilidade de atuacdo ativa do DNPI no processo de desapropriacdo de
patentes, conferia ao Departamento uma competéncia regulatoria. Carvalho Filho (2020, p. 888)
entende que a desapropriacdo é uma intervencao do Estado na propriedade, segundo a qual o
“Poder Publico transfere para si a propriedade de terceiro, por razdes de utilidade publica ou de
interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenizagdo”.

Nesse passo, para Carvalho Filho (2020, p. 892),

[...] como regra, a desapropriacéo pode ter por objeto qualquer bem mével ou imdvel
dotado de valoragdo patrimonial. E com esse teor que se pauta o art. 2° do Decreto-
Lei n°® 3.365, de 1941, no qual se encontra consignado que “todos os bens podem ser
desapropriados pelas entidades da federagdo”. Deve-se, por conseguinte, incluir nessa
expressao 0s bens mdveis ou imdveis, corpéreos ou incorporeos. Em razdo dessa
amplitude, sdo desapropridveis agdes, cotas ou direitos relativos ao capital de pessoas
juridicas.

Assim, ainda que a declaracdo da desapropriacao fosse efetivada por ato do Presidente
da Republica, havia a competéncia do DNPI para examinar e emitir parecer sobre as hipdteses
de desapropriacOes e cancelamentos de patentes, 0 que conferia ao Departamento uma certa
influéncia sobre a conveniéncia do ato administrativo que viria a ser ao final celebrado.

Ainda que a emissdo em si do ato de desapropriacdo ndo ficasse a cargo do DNPI, o
Orgdo tinha atuacdo na intervencdo no direito de propriedade de um determinado titular. 1sso
porque, o Parecer emitido pela Comissdo, possuia grande relevancia para a declaracéo de que
aquele invento era de interesse nacional, o que, por via de consequéncia, poderia levar a
limitacdo daquele direito de propriedade.

Um momento historico relevante na regulacdo da propriedade industrial desse periodo
pode ser encontrado na edicdo da Constituicdo dos Estados Unidos do Brasil de 1946,
promulgada em 18 de setembro de 1946 e vigente até 14 de mar¢o de 1967. Nela foi consignado
gue os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantiria o privilégio
temporario, sendo possivel, ainda, a concessao de justo prémio, se a vulgarizacdo conviesse a
coletividade. Além disso, foi assegurada a propriedade das marcas de industria e de comércio

e o direito dos autores de obras literarias, artisticas ou cientificas.’

135 A licenca obrigatdria, apds a Lei n® 9.279, de 1996, licenca compulsdria, consiste numa forma de limitagdo na propriedade
privada, possuindo aspectos relacionados ao exercicio de atividade fiscalizatdria pelo Estado, uma vez que a deciséo é dotada
de autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionariedade. Ao conferir ao DNPI competéncia para a pratica de atos
relacionados a essa forma de supressédo do direito de propriedade, esta se atribuindo competéncia relacionada ao exercicio de
regulacdo, em seu sentido amplo, ao Departamento.

136 Conforme art. 18, 111 c/c art. 22, XXIV do Decreto n° 20.536, de 20 de janeiro de 1946.

137 Segundo previsto no art. 141, §817, 18 e 19 da Constituicdo dos Estados Unidos do Brasil de 1946.
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Houve grande mudanga no tratamento da propriedade industrial na Constituicdo de
1946, em relacdo a Constituicdo de 1937.

Na Constituicdo de 1937, a ordem constituinte limitava-se a mencionar a competéncia
privativa da Unido para legislar sobre tais matérias, remetendo a questdo exclusivamente ao
tratamento infraconstitucional. Por outro lado, na Constituigdo de 1946 as balizas da regulagéo
da propriedade industrial foram inseridas novamente na Lei Maior, tal como ocorre desde a
primeira Constituicdo Brasileira, de 1824, com a previsdo expressa do direito ao monopélio
instrumental como uma decorréncia da titularidade dos direitos de propriedade industrial.

Alguns meses depois do inicio da vigéncia da nova ordem constituinte, foi editado o
Decreto n° 23.067, de 12 de maio de 1947, que alterou o Regimento Interno do DNPI aprovado
pelo Decreto n° 20.536, de 26 de janeiro de 1946, sem que, contudo, fossem trazidas muitas
alteracdes que impactassem na regulacdo da propriedade industrial.

O periodo de vigéncia da Constituicdo de 1946 € marcado pelo surgimento de uma
legislacdo tributéaria e cambial que produzira impactos na regulacdo da propriedade industrial,
culminando com a cria¢do do INPI em 1970, ja sob a égide da Constituicdo de 1967.

Como mencionado no Capitulo 1, esse periodo foi marcado por uma politica industrial
caracterizada pela substituicdo de importacdes, o que colaborou para a existéncia de um déficit
comercial decorrente do comércio de tecnologia. Nesse contexto, 0 governo brasileiro editou
toda uma legislacdo cambiéria e tributéria tendo como fito exercer alguma regulacao sobre as
transacdes comerciais envolvendo a transferéncia de tecnologia.

Assim, em 30 de dezembro de 1958, foi editada a Portaria n°® 436 estabelecendo
percentuais maximos para cada setor industrial para a deducédo de royalties pela exploracéo de
marcas e patentes, de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, numa
tentativa de estabelecer alguma regulacdo das remessas de divisas ao exterior.

Com o mesmo objetivo, em 03 de setembro de 1962, foi editada a Lein®4.131, de 1962,
disciplinado a aplicacdo do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e a Leli
n°4.137, de 10 de setembro de 1962, regulando a repressdo ao abuso econémico. Todas essas
leis infraconstitucionais, voltaram-se a uma postura estatal mais direcionada a regulagdo das
transagdes comerciais de tecnologia, com importantes impactos na regulacdo da propriedade
industrial.

Nesse periodo, destaca-se, ainda, 0 Decreto n° 50.585, de 13 de maio de 1961, que trouxe
uma nova previsdo de estrutura regimental para o Departamento Nacional da Propriedade
Industrial, o qual passou a estar vinculado ao Ministério da Industria e do Comércio.
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Com a nova estrutura constante do Decreto n° 50.585, de 13 de maio e 1961, o DNPI
continuou competente para a expedicdo de instrugdes ou normas que facilitassem o
entendimento e aplicacao das leis em vigor ou solucionassem questdes de carater geral relativas
ao campo de acéo da Divisio de Privilégios**®, havendo também a possibilidade de emissdo de
Portarias, Instrugdes e ordens de servico pelo Diretor Geral.!3®

N&o havia, ainda nesse momento, autonomia para a edi¢cdo de normas técnicas pelo
Orgdo administrativo como a que passou a ser verificada apos a criacdo do INPI, sendo que os
atos expedidos no ambito do DNPI buscavam viabilizar as analises dos pedidos realizados
perante o érgdo administrativo.

O fim desse periodo foi marcado por uma tentativa de criacdo do Fundo da Propriedade
Industrial, por meio da promulgacdo da Lei n° 4.936, de 17 de marco de 1966, destinado a
manutencdo do DNPI, o qual consistia numa tentativa de aumentar a eficiéncia dos servicos
técnicos e administrativos referentes a protecéo da propriedade industrial.

Esse fundo era composto pelos valores recebidos em razdo do recebimento das taxas,
anuidades, multas e contribuicGes cobradas pelo Departamento Nacional da Propriedade
Industrial; outras dotacGes or¢camentarias especificas ou créditos especiais; juros de depositos
bancarios do Fundo da Propriedade Industrial ou de opera¢des financeiras por ele realizadas e
outras receitas que forem destinadas ou que resultassem das atividades do DNPI.

A aplicacdo dos recursos do Fundo da Propriedade Industrial foi regulamentada pelo
Decreto n° 58.793, de 12 de julho de 1966.

Nada obstante, apesar de criado e regulamentado, o Fundo da Propriedade Industrial
jamais chegou a sair do papel, uma vez que a Lei de Selos, Lei n®5.134, de 20 de novembro de
1966, suprimiu tal possibilidade de aumento.

A ABAPI (2014, p. 78), ao tratar sobre a necessidade de dinamizac&o dos servigos do

DNPI nos anos 1960, destacou que

No ano anterior, a entidade ja havia proposto a criacdo de um Fundo da Propriedade
Industrial para dotar o DNPI de maiores recursos, possibilitando seu reaparelhamento.
O governo foi sensivel e em margo de 1966 criou o Fundo da Propriedade Industrial.
Mas, em outubro daquele ano, suprimiu a Lei de Selos. O aumento esperado néo se
realizou.

Contudo, no final dos anos 1960, a crise no DNPI atinge o seu apogeu, conforme
descrito pela ABAPI (2014, p. 79), uma vez que

138 Conforme art. 19, I c/c art. 27, 11 e V c/c art. 28, 11 e V do Decreto n® 50.585, de 13 de maio e 1961.
139 Conforme art. 25, V11 do Decreto n° 50.585, de 13 de maio de 1961.
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De acordo com os dados do balango, em 1967 foram pedidos 53.647 registros de
marcas e expedidos apenas 22.114 registros. Diferenga de 31.533. A informagdo néo
considerou o ndmero de pedidos indeferidos, mas certamente essas ocorréncias ndo
alterariam substancialmente a grande defasagem verificada entre a demanda e o ritmo
de trabalho do DNPI.

Mais grave era o acimulo de processos dos anos anteriores. Em 1967 estavam sendo
despachados processos de fins de 1962. Ou seja: um pedido de marca demorava
cerca de cinco anos para ser obtido. Havia um acimulo de 227.000 processos em
tramitacdo.

Para Malavota (2006), a década de 1960 foi marcada pela defesa da necessidade de que
fosse reformulado o DNPI, especialmente em virtude das graves restricbes orcamentarias
enfrentadas pelo Departamento, que culminavam numa grande ineficiéncia produtiva e
administrativa do érgéo.

Os proximos anos foram marcados por profundas transformacgdes histdricas, que
produziram impactos no modelo de regulagdo da propriedade industrial adotado no Brasil,
especialmente apo6s a criagdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A Figura 2.2 elenca as principais atribuicdes no campo da regulacdo desempenhadas

pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, em sentido amplo.

Figura 2.2— Sintese das competéncias regulatérias desempenhadas no ambito do DNPI (1933-
1970).

Concessdo de patentes de inveng¢do, de melhoramento, de modelo de
utilidade, de desenho ou modelo industrial e garantia de prioridade.

Registro de marcas de industria e de comércio, nome de estabelecimentos,
insignias e emblemas.

— Repressdo da concorréncia desleal, dentro da esfera de atribuicGes.

— Declaragao de caducidade de registro de marcas e patentes.

Departamento
Nacional da Desapropriag6es de patentes, por meio de atuagdo na comissao designada
Propriedade — para produgdo de parecer.
Industrial Possibilidade de proposi¢do ao Ministério da reforma de dispositivos do

regulamento do DNPI, bem como das Leis e dos regulamentos concernentes
a protecdo da propriedade industrial.

— Proposta de alteracdo da classificagdo ou cliché pelo DNPI.

— Licengas obrigatdrias

Elaborar normas que facitassem o entendimento e a aplicagdo das leis em
vigor ou que solucionassem questdes de carater geral.

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboragéo propria.

Em que pese a previsdo expressa de algumas competéncias com tracos tipicamente
regulatérios, em sentido amplo, ainda assim, os direitos de propriedade industrial eram
relegados a segundo plano, ndo sendo possivel afirmar que a existéncia de tais competéncias

tenha correspondido no plano fatico a um aumento da relevancia da estrutura administrativa
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competente, a época, 0 DNPI. Néo foi possivel localizar dados relacionados a quantitativos de
licencas obrigatdrias deferidos, bem como quanto a efetividade da atuacdo do 6rgdo na
repressao a concorréncia desleal. Apesar disso, ja nesse periodo, surgem os primeiros elementos

que viriam a consolidar a posterior atuacéo do INPI na regulacéo da propriedade industrial.

2.6 Dados consolidados sobre a producao normativa do periodo

O Gréfico 2.5 sinaliza a producdo normativa nacional versando sobre a propriedade

industrial, tendo como base os parametros definidos na sec¢do 1 deste Capitulo.

Gréfico 2.5 — Normas por periodo constitucional, antes de 1967.

Normas por Periodo Constitucional

|| I[

ANTERIOR A 12 Constituicdo Constituicdo Constitui¢do Constituicdo Constituicdo
CONSTITUICAO (1824) (1891) (1934) (1937) (1946)

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracdo propria.

Nota-se a observancia de uma maior proeminéncia na edicdo de normas relacionadas a
regulacdo dos direitos de propriedade industrial na Constituicao de 1891 e na de 1946.

Em parte, esse fendbmeno pode ser explicado pelo longo periodo de vigéncia desses
diplomas em relagdo aos demais. A Constituicdo de 1891 esteve vigente por sessenta e sete
anos e a 1946 por vinte e um anos. Porém, ndo apenas o fator temporal pode ser creditado para
essa maior producdo normativa.

De fato, fatores politico-econémicos tiveram grande relevancia para a edicdo de atos
normativos relacionados a propriedade industrial. Além disso, a paulatina expansdo na
participacdo do Brasil em Acordos Internacionais versando sobre a propriedade industrial
colaboraram decisivamente para tal.

Outro fenbmeno que merece destaque consiste na verificagdo de que a maior parte da

producdo normativa com repercussdes na regulacdo da propriedade industrial produzida nesse



112

periodo envolveu aspectos materiais dos direitos de propriedade industrial, muito em funcdo da
inexisténcia de uma harmonizacéo internacional e da predominancia de normas esparsas sobre
0 tema.

O Grafico 2.6 consiste numa demonstracdo percentual da producdo normativa
envolvendo a regulacéo da propriedade industrial no periodo anterior a Constitui¢do de 1967 e,

consequentemente, antes da criagdo do INPI.

Gréfico 2.6 — Demonstracdo percentual de normas conforme a pertinéncia tematica.

Produgao Normativa
Defesada
Concorréncia
4
2,3%

Penal

1,7%

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracéo propria.

Relativamente aos atos com algum comando normativo envolvendo a regulacdo da
propriedade industrial editados antes da Constituicdo de 1967, observou-se uma maior
predominancia dos Decretos-Leis e Decretos, tal como demonstrado no Gréafico 2.7, os quais
eram responsaveis por parte das questdes envolvendo a regulacdo da propriedade industrial que

passaram a ser tratados pelos Regulamentos Setoriais editados pelo INPI ap6s 1970.
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Gréfico 2.7 — Percentual de atos com comandos normativos editados antes da Constituicdo de
1967.

Regulamento  Alvara
Portaria 1

Decisao
2
1,1%

Decreto Legislativo
3
1,7%

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboragéo propria.

Por fim, destaca-se que a analise das Constituicdes vigentes durante esse periodo
permitiu a compreensdo de que, ressalvado o texto da Constitui¢do de 1937, que previu apenas
a competéncia privativa da Unido para legislar sobre a matéria, todas as ordens constitucionais
do periodo garantiram expressamente o direito ao monopdlio instrumental em razdo da

titularidade dos direitos de propriedade industrial.

2.7 Consideragdes finais

O periodo compreendido pelo inicio da regulacdo da propriedade industrial no Brasil,
mesmo antes da primeira ordem constituinte, pode ser caracterizado pela existéncia das
primeiras normas que fundamentaram todo o arcabouco regulatério existente nos dias atuais.

Relativamente ao exercicio de competéncias tipicamente regulatdrias, em sentido
amplo, pelas estruturas administrativas entdo existentes, pode-se destacar uma atuagdo
incipiente e bastante centralizada no &mbito do Ministério.

Ainda assim, algumas das atribuicdes conferidas a Diretoria Geral da Propriedade
Industrial e, posteriormente, ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial possuiam
uma interface diretamente relacionada com a regulacdo da propriedade industrial, 0 que nos
permite dizer que, ainda que tais estruturas ndo fossem dotadas das condi¢fes necessarias,
exerciam em alguma medida a regulacéo da propriedade industrial, conforme demonstrado nas
Figuras 2.1 e 2.2 deste Capitulo.
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No proximo Capitulo veremos como se deu a regulacao da propriedade industrial apos
a criagdo do INPI, iniciando pela ordem constituinte de 1967, que inaugura um novo momento

historico.
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3. A REGULACAO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APOS A CRIACAO DO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

3.1 Considerac0es iniciais

No Capitulo anterior tratamos da regulacdo da propriedade industrial até a Constituicdo
de 1946, a qual esteve vigente até o dia 14 de mar¢o de 1967. A partir do dia 15 de margo de
1967, inaugura-se uma nova ordem constitucional e com ela, alguns anos mais tarde, tem-se a
criagédo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial por meio da edigcdo da Lei n° 5.648, de
dezembro de 1970.

Seguindo a mesma metodologia adotada no Capitulo anterior, sera realizado um
apanhado da producdo normativa envolvendo a regulacéo da propriedade industrial editada em
ambito federal apds a vigéncia da Constituicdo de 1967 e durante a Constituicao de 1988.

Para tal, foram agrupados os dados da pesquisa mencionada no Capitulo 2, a qual foi
realizada no acervo da Camara dos Deputados e do Planalto, proporcionando um entendimento
sobre como se deu a regulacdo da propriedade industrial ao longo do tempo.

Desse modo, o presente capitulo realizara um estudo sobre os principais aspectos
envolvendo a regulagdo da propriedade industrial durante a Constituicdo de 1967 e,
posteriormente, a Constituicdo de 1988. Sdo marcos relevantes desse periodo a criagdo do INPI,
em 1970; a adesdo do Brasil ao Acordo TRIPS, em 1994; a edicdo de trés Cddigos da
Propriedade Industrial, em 1967, 1969 e 1971 e, mais recentemente, da Lei da Propriedade
Industrial, Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996.

3.2 A regulacdo da propriedade industrial durante o periodo militar e a criacdo do INPI

O momento histoérico vivido nos anos 1960 é extremamente turbulento, passando pela
instauragdo do regime militar a partir de 1° de abril de 1964 e pela subsequente edigéo de varios
Atos Institucionais.

No plano econémico, em fins da década de 1950 e inicio da década de 1960,
especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), observa-se um esforgo
desenvolvimentista, com a realizagdo de uma série de investimentos em producgéo de energia,
industrias de base e transporte.

As turbuléncias enfrentadas na politica, que culminaram na instauracdo do regime

militar, mudaram os rumos econdmicos, com a implementac¢do em 1964 no governo de Castelo
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Branco, do Programa de Acdo Econdmica do Governo (PAEG), que segundo Assuncéo (2010,

p. 2) tinha como

[...] principal objetivo a reestruturacdo da estabilidade macroecondmica do pais e a
retomada da trajetéria de crescimento, o programa teve efeitos importantes, mas nem
por isso € uma unanimidade em termos de eficacia. Existem defensores, que advogam
que o programa foi essencial para a estabilizacdo econdmica e o crescimento a altas
taxas observadas no periodo subsequente, chamado muitas vezes de o periodo do
“Milagre”. Existem também detratores, que apontam no programa, a¢des voltadas
para beneficiar certos setores especificos da sociedade e que acabaram por sustentar,
quando ndo ampliar, graves problemas econdmico-sociais do Brasil.

Como mencionado, 0 PAEG (1964-1966) teve por objetivo estabilizar a economia,
buscando viabilizar um posterior crescimento econémico, por meio da adocdo de medidas
direcionadas ao saneamento das contas publicas.

Em 1967, temos a edi¢do de uma nova ordem constituinte, a qual esteve vigente por
quarenta e sete anos quando, entéo, tem-se a redemocratizacao e a promulgacéo da Constituicdo
da Republica Federativa do Brasil de 1988.

A Constituicdo de 1967 inseriu expressamente em seu texto a garantia aos autores de
inventos industriais do privilégio temporéario para a sua utilizacdo, assegurando a propriedade
das marcas de indUstria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial. Ao contrério
do que ocorria com a Constituicdo de 1946, a nova ordem constituinte ndo trouxe previsdo
guanto ao pagamento de justo prémio em caso de vulgarizacdo decorrente do interesse
140

coletivo.
Segundo Cretella Janior (1998, p. 403)

[...] em 1967, continuando em 1969, a Constituigdo “retirou a referéncia a salvaguarda
do lado social da invencéo, ndo permitindo mais que o Estado a vulgarizasse mediante
pagamento de justo prémio, ou seja, de acordo com o valor do invento e dos gastos
que se ornassem indispensaveis. Em nossos dias, cabe somente o instituto da
desapropriacdo, que alias, ndo é privilégio algum, conservando-se apenas o privilégio
temporario, retirado o prémio justo ao inventor.

Desse modo, a Constituicdo de 1967 deixa de prever no seu texto a possibilidade do
pagamento de uma remuneracdo pela vulgarizacdo do privilégio exclusivo e temporario,
enquanto um instrumento de regulacdo da propriedade industrial, sendo prevista apenas a

restricdo a concorréncia como decorréncia do registro ou da patente.

140 O art. 141. 817 da Constituicdo de 1946 previu expressamente essa possibilidade, ao passo em que o art. 150, 8§24 da
Constitui¢do de 1967 ndo fez tal mencéo.
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Durante o periodo em que a Constituicdo de 1967 esteve vigente, foram localizadas
cinquenta e seis normativas na pesquisa realizada no sitio eletrénico da Camara dos Deputados
e no Planalto com repercussdes, diretas ou indiretas, na regulacao da propriedade industrial, em

sentido amplo, conforme Gréfico 3.1 e Quadro 3.1, em anexo.

Gréfico 3.1 — Producdo normativa durante o periodo de vigéncia da Constituicdo de 1967.

N2 de Normas/Ano
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Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracéo prdpria.
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Dentre as normativas localizadas, destaca-se a edicéo de trés Codigos da Propriedade
Industrial, um deles editado em 1967, outro em 1969 e um em 1971, o que talvez demonstre as
dificuldades encontradas para lidar com temas de grande complexidade, fato “agravado pelo
contexto de intensas transformacfes porque passava a estrutura produtiva capitalista e o
mercado internacional de tecnologia.” (Malavota, 2006, pags. 123-124).

Ainda, segundo Malavota (2006, p. 123)

De acordo com o disposto no Artigo 2° da Lei n.° 5.648/70, ficava o INPI responsavel
pela concessdo de privilégios oferecidos por patentes de invencdo, de acordo com as
disposicdes do Cadigo da Propriedade Industrial. O papel da instituicdo seria, neste
aspecto, o de executor e regulador das normas para o0 campo da propriedade industrial
em territorio nacional, constituindo peca fundamental em uma ampla engrenagem
voltada ao desenvolvimento cientifico-tecnologico nacional. A partir da compreensao
do documento de patente como uma importante fonte de informacdo tecnoldgica,
caberia ao INPI o impulsionamento do sistema de protecdo patentaria no pais,
fomentando sua disseminacéo entre os agentes econdmicos nacionais.

A politica industrial entdo vigente, marcada pela estratégia de industrializacdo por
substituicdo de importagdes ensejou um aumento no fluxo de transagdes tecnoldgicas entre o
Brasil e o exterior, com um consequente desequilibrio no balanco de pagamentos.

Nesse contexto, a criagdo do INPI derivou da necessidade verificada de reformulacéo
do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que se demonstrava obsoleto e com uma

estrutura administrativa deficiente, além de decorrer da tentativa do governo de exercer a
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regulacdo sobre as transacdes comerciais de tecnologia, viabilizando a operacionalizacdo da
politica de transferéncia de tecnologia.

A criacdo do INPI ocorre dentro do periodo de vigéncia da Constituicdo de 1967. Esse
periodo foi marcado por uma intensa producao legislativa no campo da propriedade industrial,
muito em funcdo dessa politica econémica de substituicdo das importagdes, marcada por uma
forte expansao industrial. Antes disso, o periodo de maior destaque tinha ocorrido durante a
vigéncia da Constituicdo de 1946, conforme dados da Tabela 1.1.

No campo da regulacdo, o Cdédigo da Propriedade Industrial de 1967, trouxe a previsdo
expressa de que os pedidos deveriam ser realizados em consonancia com as suas disposicdes. 4!
Ndo havia, nesse contexto, espaco para a participagdo do Orgdo administrativo no
estabelecimento de condic¢des para o pedido de patente ou para o registro, 0 que viria a ocorrer
anos mais tarde.'#?

Nota-se que, em comparacdo ao CPI de 1945, o CPI de 1967 manteve boa parte do
ambito de aplicacdo anteriormente existente, com a excluséo da possibilidade do patenteamento

de novas variedades de plantas**®, conforme demonstrado no Quadro 3.2.

Quadro 3.2- Ambito de protecio da propriedade industrial de acordo com o CPI de 1945
e CPI de 1967

CPI 1945 CPI 1967
Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945. Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967.

Concessao de privilégio de patentes de invencéo,
modelos de utilidade desenhos ou modelos
industriais, variedades novas de plantas.

Concessdo de privilégios de patentes de invencdo, de
desenhos e de modelos industriais.

Concessdo de registros de marcas de industria e
de comércio, nomes comerciais, titulos de
estabelecimento, insignias  comerciais ou
profissionais, expressdes ou sinais de propaganda,
recompensas industriais.

Concessdo de registros de marcas de industria e de
comércio ou de servicos, de nomes de empresa, de
titulos de estabelecimento, de insignias, de expressdes
ou sinais de propaganda e de recompensas industriais.

Repressdo de falsas indicacdes de proveniéncia. | Repressao a falsas indicag¢fes de proveniéncia.

Repressdo da concorréncia desleal. Represséo a concorréncia desleal.

Fonte: Planalto/Elaboracéo propria.

141 Conforme art. 4° c/c art. 39 c/c art. 132 c/c art. 164 do Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967.

142 Segundo o previsto no art. 19 c/c art. 101 c/c art. 155 c/c art. 182, paragrafo tnico da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996.
143 A Unido Internacional para a Protecdo das Obtencdes Vegetais (UPOV) foi estabelecida pela Convencéo Internacional
para Protecdo das Obtencbes Vegetais, a qual entrou em vigor em 1968, sendo revisada em 1972, 1978 e 1991. No Brasil,
essa Convencdo foi promulgada por meio do Decreto n® 3.109, de 30 de junho de 1999. Pode-se citar, ainda, a Lei n°® 9.456,
de 25 de abril de 1997, que instituiu anos mais tarde a Lei de Protecdo de Cultivares.
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Nesse momento de inicio da vigéncia da Constitui¢do de 1967, ainda tinhamos a atuacéo
do Departamento Nacional da Propriedade Industrial em alguns aspectos inerentes a regulacao
da propriedade industrial. Porém, como explicitado no Capitulo anterior, a atuacdo do DNPI na
regulacdo da propriedade industrial era extremamente limitada e bastante centralizada no
ambito do poder central, o que talvez se justifique por tratar-se de um 6rgao integrante da
Administracdo Direta, sujeito, portanto, a subordinacdo administrativa.

A concessédo das patentes ou o registro das marcas ou dos sinais de propaganda eram
realizados no ambito do DNPI, o que lhe conferia, em certa medida, o exercicio de parcela da
regulacdo da propriedade Industrial. 1sso porque, como visto no Capitulo 1 deste estudo, a
concessdo do monopolio instrumental temporario de um direito de propriedade industrial
produz impactos na livre concorréncia e no mercado interno, com repercussées na regulacédo do
mercado e, por esse motivo, caracteriza-se como uma atividade com potencial regulatério.

Assim como ocorria a época da vigéncia do CPI de 1945, no Cddigo da Propriedade
Industrial de 1967 também havia a previsdo legal da possibilidade de atua¢do do Departamento
nas solicitacdes de licenca obrigatoria’** para a exploracéo de invengdo, modelo de utilidade,
desenho ou modelo industrial, hipétese em que o Diretor do Departamento era competente para
ordenar investigacgdes, pericias, colher informac6es ou praticar tudo que a seu juizo se fizesse
necessario ao esclarecimento da situagio da patente e da idoneidade do pretendente & licenca.'*®
Ao atribuir essas faculdades ao DNPI, o legislador conferiu competéncias tipicamente
regulatérias ao Departamento, ainda que, na pratica, tal ndo fosse realizado em sua
integralidade.

Nesse periodo, a classificacdo de patentes e marcas encontrava-se prevista em Anexos
a0 Cadigo de Propriedade Industrial de 1967, Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967,14°
tal como ocorria com o Codigo da Propriedade Industrial de 1945, Decreto-Lei n® 7.903, de 27
de agosto de 1945147

N&o havia, portanto, uma atuacdo preponderante do Departamento na regulacéo
desempenhada por meio do estabelecimento das classificagdes dos privilégios e dos registros,
0 que passou a ocorrer apds a criagdo do INPI, mais precisamente ap6s o Codigo da Propriedade
Industrial de 1971, Lei n°5.772, de 21 de dezembro de 1971.148

144 Até a Lei n°9.279, de 1996 ndo havia previsdo expressa na legislacdo nacional da nomenclatura licenga compulsoria,
sendo a figura analoga denominada como licenca obrigatéria.

145 Conforme arts. 39- 47 do Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967.

146 Conforme arts. 165 e 166 do Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967.

147 Segundo previsto nos arts. 210 e 211 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945.

148 Essa € a interpretacdo que pode ser extraida da leitura do art. 110 da Lei n®5.772, de 21 de dezembro de 1971.
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Nada obstante, cabia ao DNPI dirimir as questdes que fossem suscitadas em torno da
classificacdo e denominacdo adotadas nas marcas, examinar a classificagéo e discriminacao dos
produtos, bem como propor as alteragdes que se julgasse necessario e, ainda, classificar os
pedidos de privilégios depositados, de acordo com a classificacdo e com os métodos
adotados.'*°

Assim, ainda que o DNPI ndo estabelecesse propriamente a classifica¢do dos privilégios
e dos registros, ao possibilitar que o Departamento propusesse as alteracdes nas classificacoes
realizadas e mesmo classificasse os pedidos, conferia-se a0 DNPI uma parcela relevante da
regulacdo da propriedade industrial, uma vez que as classificacfes de registros e privilégios tém
o cond&o de produzirem impactos diretos no mercado interno.>

O CPI de 1967 manteve a arguicdo de nulidade de privilégios de invencdo, de desenho,
de modelo industrial ou de registro de marcas apenas no ambito judicial.®® Nesse momento,
ainda néo se falava do processamento administrativo da nulidade. O Regimento do DNPI
vigente a época sequer tratava do assunto.

A caducidade de patentes foi delimitada pelo CPI de 1967 como uma das formas de
extincao dos privilégios de invencao, juntamente com a expiracao do prazo de protecdo legal e
a rendincia do respectivo proprietario.!*2

A decretacédo da caducidade importa numa limitagdo ao direito de propriedade daquele
titular decorrente do poder de império do Estado, uma verdadeira representacdo de poder
extroverso na atuacdo do DNPI, uma vez que produz efeitos em face do titular do direito.

Bittencourt (2015, pags. 54-57), citando Celso Antdnio Bandeira, destaca que o poder
extroverso “¢ aquele que permite ao Poder Publico editar provimentos que vao além da esfera
juridica do sujeito emitente, ou seja, que interferem na esfera juridica de outras pessoas,
constituindo-as unilateralmente em obrigagdes.”

A caducidade pode ser entendida como uma expressdo do poder extroverso do Estado,
uma vez que esta diretamente ligada ao atributo da imperatividade da Administragéo,
independendo da concordancia do titular do registro ou da patente. Para a decretacdo da
caducidade, basta que a Administracdo Publica identifique a presenca das condicGes previstas
na Lei. A decretacdo da caducidade ndo depende da concordéncia do titular do direito, sendo

imposta em raz&o das circunstancias faticas do caso concreto. Por esse motivo, caracteriza o

149 Segundo entendimento que pode ser obtido do art. 20, V c/c art. 30, XI ¢/c art. 31, 111 do Decreto n® 50.585, de 13 de maio
de 1961.

150 Nesse periodo, ainda se encontrava vigente o Decreto n° 50.585, de 13 de maio de 1961, que era o Regimento Interno do
DNPI na época.

151 Conforme art. 67 c/c art. 131 do Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967.

152 Conforme art. 60 do Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967.
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exercicio de regulacdo, uma vez que, ao impor restricdes ao exercicio do direito de propriedade
pelo titular do direito, caracteriza-se como uma expressdo do exercicio de regulagdo pelo
Estado.

Por previsdo expressa do CPI de 1967, a caducidade da patente ou do registro da marca
deveriam ser decretadas por despacho do Diretor-Geral do DNPI, o que poderia ocorrer caso
ndo fossem pagas, no prazo legal as taxas devidas ou mediante requerimento de qualquer
interessado que comprovasse que a invencao ou registro nao tivesse sido explorado de modo
efetivo no pais, durante mais de trés anos consecutivos, em se tratando de patente, ou de dois
anos, em se tratando de registro de marcas, ressalvando-se apenas o motivo justo ou a forca
maior.13
Atento as dificuldades decorrentes da decretacdo da caducidade, o CPI de 1967 trouxe
como definicdo para a caracterizacdo do uso efetivo, a exploracdo continua e regular da
invencdo em escala industrial e que atenda as necessidades de consumo do pais, seja através de
producdo realizada pelo proprietario da patente, seja através de concessdo de licencas de
exploracéo a terceiros.*>*

Segundo Carvalho (2006) a exigéncia do uso efetivo da marca como uma condi¢édo para
a manuteng&o do direito, estaria diretamente relacionada com a necessidade de eliminagéo das
marcas ndo utilizadas do acervo dos registros dos escritdrios nacionais e regionais.

De forma mais abrangente, a relevancia da comprovacao do uso efetivo da patente ou
do registro decorre propriamente dos efeitos da concessdo do monopolio instrumental. Isso
porque, ainda que o registro ou patente ndo sejam condicGes para o exercicio da atividade
econdmica, a utilizagdo exclusiva daquele direito de propriedade por um determinado titular
acarreta efeitos ndo apenas no mercado interno, mas também na tutela do consumidor e no
desenvolvimento de novas tecnologias. E por essa raz&o que a atuagio do 6rgdo administrativo
ao decretar a caducidade produz repercussdes diretas na regulagdo da propriedade industrial.

Relativamente a edicdo de normas técnicas, durante a vigéncia do Codigo da
Propriedade Industrial de 1967 ndo havia uma autonomia significativa em relacéo a sua edicéo
pelo 6rgdo administrativo, ndo sendo possivel o estabelecimento de condic¢Bes para os pedidos
formulados ao Departamento. As condi¢cBes necessarias para 0s pedidos estavam previstas

expressamente no Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967.1%°

153 Segundo interpretacdo que pode ser obtida dos arts. 61 c/c art. 65 c/c art. 128 do Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de
1967.

154 Consoante art. 63 do Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967.

155 Conforme art. 4° c/c art. 15, §2° c/c art. 39 c/c art. 132 c/c art. 164 do Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967.
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Em que pese a inexisténcia da autonomia supracitada, em decorréncia da previséo do
Regimento Interno entéo vigente, permaneceu a possibilidade no &mbito do Departamento de
que fossem expedidas instru¢es ou normas que facilitassem o entendimento e a aplicacdo das
leis em vigor ou que solucionassem questdes de carater geral, por meio da edicdo de Portarias,
Instrucdes e ordens de servigo pelo Diretor Geral.**®

Assim, durante a vigéncia do CPI de 1967, a atuacdo do DNPI na regulacdo da
propriedade industrial especificamente no campo da edi¢do de normas técnicas pela edi¢do de
Regulamentos Setoriais permaneceu bastante centralizada no Ministério e dotada de uma baixa
autonomia em relacdo ao verificado apds a criagdo do INPI. Ainda assim, a expedicdo dos atos
normativos como decorréncia da previsao do Regimento Interno conferia uma parcela residual
da regulacéo da propriedade industrial.

Como visto anteriormente, um outro aspecto que produz impactos na regulacdo da
propriedade industrial consiste na atua¢ao do departamento nos processos de desapropriacao de
privilégios, uma vez que esta atuacdo também resulta numa limitacdo do direito de propriedade
do titular do ativo.

O CPI de 1967 trouxe previsdo expressa quanto a realizacdo de estudo no ambito do
DNPI no que tange a conveniéncia da desapropriacdo de privilégios de invencdo, mediante
proposta do Ministro da Industria e do Comércio, sendo efetivada por ato do governo federal. >’

Para Carvalho Filho (2020, p. 131) o mérito do ato administrativo envolve a “avaliacdo
da conveniéncia e da oportunidade relativas ao motivo e ao objeto, inspiradoras da pratica do
ato discricionario”. Assim, a andlise da conveniéncia do ato administrativo envolve o proprio
objeto do ato, referindo-se a justeza e necessidade da sua préatica. Refere-se, portanto, a propria
esséncia do mérito administrativo.

Nesse contexto, restaria ao governo federal, quando da anélise de eventuais casos em
que se discutisse a desapropriacdo da patente, apenas a anélise da oportunidade da realizacéo
do ato administrativo naquele determinado momento.

Ao promover a transferéncia compulséria da propriedade do particular ao poder publico,
a desapropriacéo de privilégios envolvia a supressdo do monopdlio instrumental concedido para
um determinado titular, caracterizando-se como uma intervengdo do Estado da propriedade e
envolvendo o exercicio de um ato de império, o jus imperii, por meio da coercibilidade.

Assim, durante a vigéncia do CPI de 1967, a desapropriagdo de patentes, possuia

contornos relacionados ao exercicio de regulagdo no &mbito do DNPI, ainda que tal atuacao

156 Conforme art. 19, I c/c art. 27, 11 e V c/c art. 28, 11 e V do Decreto n° 50.585, de 13 de maio e 1961.
157 Conforme previsto no art. 48 do Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967.
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fosse restrita a andlise da conveniéncia do ato administrativo de desapropriacdo de
privilégios.®®

Binenbojm (2017) entende que o exercicio do poder de policia consiste numa espécie
de ordenacdo social e econdmica que possui como objetivo conformar a liberdade e a
propriedade, através de prescri¢cGes ou inducdes, de sorte a promover determinados objetivos
de interesse da coletividade, tal como previsto no ordenamento juridico.

Portanto, o poder de policia seria todo o conjunto de atribuicdes conferidas ao Estado
para, em nome do interesse publico, disciplinar e restringir direitos e liberdades individuais.
Desse modo, ainda que o DNPI ndo emitisse o ato em si de desapropriacdo, caberia a uma
Comisséo tecnica designada pelo Diretor-Geral do DNPI a andlise da conveniéncia do ato, o
gue consiste na esséncia dos atos administrativos discricionarios.

Nesse periodo, releva notar a edi¢do do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967,
responsavel por uma Reforma Administrativa de grande relevancia no contexto federal, através
da qual, Capobiango (2010, p. 2) entende que 0 “modelo classico foi substituido pelo modelo
de ‘“administracdo para o desenvolvimento”, que visava essencialmente a expansdo da
intervencdo do Estado na vida econdmica e social e para a descentralizacdo das atividades do
setor publico.”

Com vistas a uma expansdao da descentralizacdo administrativa do Estado, foi
introduzida a figura da Administracdo Indireta, desempenhada pelas autarquias, empresas
publicas, sociedades de economia mista e fundagbes publicas, 0 que veio a culminar alguns
anos mais tarde na criacao do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Para Capobiango (2010) nesse periodo, foi dada énfase & descentralizacdo
administrativa, buscando-se um maior dinamismo operacional, numa tentativa de superacao do
modelo de administragcdo burocratica que era adotado desde a década de 1930.

Bresser-Pereira (1998) entende que o modelo burocréatico, adotado desde a década de
1930, comecou a entrar em crise durante o periodo militar, especialmente pela dificuldade de
evitar as antigas praticas relacionadas ao patrimonialismo ou clientelismo no &mbito da
Administracg&o.

Essa mudanca de paradigma no &mbito da Administracdo Publica Federal promovida
pelo Decreto-Lei n° 200, de 1967, acabou ensejando impactos na regulagdo da propriedade

industrial, em sentido amplo, bem como na natureza juridica da entidade administrativa

158 para os adeptos do conceito restrito de regulagdo, esse poderia ser considerado um exemplo de exercicio de poder de
policia, uma vez que dotado de autoexecutoriedade, discricionariedade e coercibilidade.
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responsavel pela andlise dos pedidos de concessdo de patentes e de registros de direitos de
propriedade industrial.

Ainda nesse periodo, em 21 de outubro de 1969, pouco mais de dois anos depois da
entrada em vigor do CPI de 1967, tem-se a edi¢cdo do Decreto-Lei n° 1.005, Cdodigo da
Propriedade Industrial de 1969.

Relativamente ao ambito de protecdo da propriedade industrial, a mudanca entre eles
ndo é significativa, permanecendo basicamente 0 mesmo rol, com a ressalva para retirada do

texto das recompensas industriais, conforme demonstrado no Quadro 3.3.

Quadro 3.3 — Ambito de protecio da propriedade industrial de acordo com o CPI de 1967
e CPI de 1969.

CPI1 1967 CPI1 1969

Concessao de privilégios de patentes de Concessdo de privilégios de invencao, de
invengdo, de desenhos e de modelos industriais. | modelos industriais e de desenhos industriais.

Concessdo de registros de marcas de industria e
de comércio ou de servigos, de nomes de
empresa, de titulos de estabelecimento, de
insignias, de expressdes ou sinais de propaganda
e de recompensas industriais.

Concessdo de registros de marcas de inddstria, de
comércio e de servico; de titulos de
estabelecimento e de expressdes ou sinais de
propaganda.

Represséo a falsas indicacdes de proveniéncia.

Represséo a concorréncia desleal.

Fonte: Elaboragdo propria.

Como visto acima, o CPI de 1969 ndo possui alteragdes substanciais em relacdo ao
ambito de protecdo previsto no CPI de 1967, o que reverberou na manutencéo de boa parte das
competéncias diretamente afetas ao eixo regulatorio até entfo exercidas pelo Departamento.'*®

A profunda crise enfrentada naquele momento pelo Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, bem como a politica industrial de substituicdo de importaces, aliada as
pressdes da ABAPI pela reformulagdo do 6rgéo oficial de propriedade industrial e a Reforma
Administrativa pela qual passava o Estado Brasileiro, culminaram, em sintese, na criacdo do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, através da edicdo da Lei n° 5.648, de 11 de
dezembro de 1970.

Para Malavota (2006, p. 193), desde a criagdo do INPI a sua atuacdo transcendeu “os

limites da mera protegéo aos direitos de propriedade industrial, tendo implicaces econémicas

159 Conforme art. 13 c/c art. 96 do Decreto-Lei n° 1.005, Cddigo da Propriedade Industrial de 1969.
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muito mais amplas.”. De fato, como visto no Capitulo 1, a analise dos pedidos concessao de
registros e de patentes produz impactos no mercado interno e na livre concorréncia.

Nas razbes constantes do Projeto de Lei n°® 2297, de 1970, que posteriormente foi
convertido na Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, foi consignado expressamente que o DNPI, 6rgdo encarregado de
promover a protecéo da propriedade industrial, ndo vinha podendo atender os seus objetivos.

Vérias foram as razdes listadas para isso, conforme a seguir sintetizado:

Em consequéncia, existe um grande nimero de processos em atraso, uma organizacao
estruturada dentro de critérios de atuacdo inadequados, onde a andlise formal e o
registro final comandam o funcionamento do sistema. Métodos de trabalho obsoletos,
deficientes e impregnados de subjetivismo dificultam a realizacdo das tarefas,
constatando-se a auséncia de um apoio eficaz a equipe técnica do 6rgdo.1®

Segundo Malavota (2006), a criagdo do INPI derivou de uma tentativa de solucdo para
0s problemas relacionados a contratacdo de tecnologia externa, sendo que a partir de entéo, o
orgdo oficial de propriedade industrial passou a ser o responsavel pelo controle e regulacdo do
comércio de tecnologia entre o Brasil e o exterior.

Cruz Filho (2001) defende que a criacdo do INPI e a promulgacéo da Lei n® 5.772, de
1971 decorrem de uma politica industrial-desenvolvimentista-nacionalista, ocorrida em fins da
década de 1960. Segundo o autor, tendo como escopo essas finalidades, foram usadas algumas
estratégias relacionadas a prioridade para a selecdo e controle da transferéncia de tecnologia;
ao uso efetivo das tecnologias patenteadas no Brasil; ao apoio a uma nova ordem econémica
mais favoravel aos paises em desenvolvimento e o treinamento e implantacdo de um centro
internacional de informac6es patenteadas.

Para 0 governo da epoca, demonstrava-se essencial a existéncia de um controle das
remessas desnecessarias e, em alguns casos, abusivas, de divisas para o exterior a titulo de
tecnologia, bem como controlar e regulamentar uma aquisicdo de tecnologias estrangeiras que
fosse benéfica para o pais, segundo Cruz Filho (2001).

Nesse contexto, primeiramente, foi necessaria a reordenacdo do arcabouco juridico-
institucional de controle sobre a transferéncia de tecnologia, por meio da edi¢do de uma série
de normativas relacionadas ao tema. Sdo exemplos de marcos regulatérios a edi¢do da Lei n°
3.470, de 28 de novembro de 1958 e da Portaria n°® 436 do Ministério da Fazenda de 30 de

dezembro de 1958, ambos impondo limitacbes aos percentuais de dedutibilidade.

160 Dossié PL n° 2.297, de 1970.
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Posteriormente, tem-se a edi¢do do Estatuto dos Capitais Estrangeiros (Lei n® 4.131, de 1962)
e da Lei Anti Trust (Lei n° 4.137, de 1962), numa tentativa de uma postura mais assertiva do
Estado na regulacédo do comércio de tecnologia.

Segundo Malavota (2005, p. 130) demonstrava-se necessaria

[..] ndo apenas uma reformulacdo administrativa do 6rgao de propriedade industrial,
mas a sua refundacdo, ou seja, a construcdo de uma instituicdo de novo tipo,
configurada a partir de moldes totalmente diferentes dos apresentados pelo DNPI.

Nesse sentido, o Projeto de Lei n° 2.297, de 1970, que acabou resultando na criacéo do
INPI, constatou que, desde o século X1X, o Brasil adota em seu direito positivo o principio da
protecdo a propriedade industrial. No entanto, o 6rgdo entdo existente, demonstrava-se
obsoleto, evidenciando a necessidade de modernizacgdo da estrutura administrativa, adequando-
a a crescente demanda tecnoldgica. 6!

A um sé tempo, a criacdo do INPI representava um avanco na regulacao da transferéncia
de tecnologia e da concessdo dos direitos de propriedade industrial, amoldando-se ao contexto
de Reforma Administrativa proposta a partir da edi¢cdo do Decreto-Lei n® 200, de 1967, a qual
teve como um de seus principios a descentralizacdo administrativa.

Assim, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi criado com a natureza juridica
autarquica, sendo vinculado naquele momento ao Ministério da Industria e do Comércio e
sujeitando-se ao regime da supervisdo Ministerial, peculiar as entidades da Administracdo
Indireta.

O regime da supervisdo ministerial, ao contrario da subordinacdo administrativa,
caracteriza-se pelo controle finalistico dos atos praticados pela entidade, o que significa dizer
gue o Ministério ao qual esteja vinculada aquela entidade s6 controlara se os atos praticados
estdo em aderéncia com o interesse publico que justificou a sua criacdo, aferindo o atendimento
ao principio da especialidade. Na subordinacdo administrativa, tem-se um controle hierarquico,
sendo plena, permanente e absoluta.

Carvalho Filho (2020) entende que a autarquia pode ser conceituada como a pessoa
juridica de direito publico, integrante da Administragdo Indireta, criada por Lei para
desempenhar funcGes que, despidas de carater econdémico, sejam proprias e tipicas do Estado.

Segundo o Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, as autarquias séo criadas por

Lei, com personalidade juridica, patriménio e receita proprios, para executar atividades tipicas

161 Dossié PL n° 2.297, de 1970.
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da Administracdo Publica que requeiram para o seu melhor funcionamento, gestdo
administrativa e financeira descentralizada.®?

Com esse sentido € que foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo
sido prevista expressamente a competéncia para executar, no ambito nacional, as normas que
regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua fungdo social, econémica, juridica e
técnica, bem como regular e acelerar a transferéncia de tecnologia, estabelecendo melhores
condicdes de negociacdo e utilizacdo de patentes, cabendo-lhe, ainda, manifestar-se quanto a
conveniéncia da assinatura, ratificacdo ou dendncia de convencdes, tratados ou acordos sobre
propriedade industrial.1®3

Em que pese a Lei n® 5.648, de 11 de dezembro de 1970 mencionar expressamente que
cabe ao INPI a execucdo das normas que regulam a propriedade industrial, como visto no
Capitulo 1 deste estudo, achados jurisprudenciais mais atualizados nos permitem concluir que
o Instituto atua na regulacéo, fiscalizacéo e execucdo da propriedade industrial.

Releva notar que, mesmo antes da criagdo do INPI, ainda na época da Diretoria Geral
da Propriedade Industrial ou mesmo posteriormente com o Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, os 6rgdos administrativos responsaveis pela analise dos pedidos de
concessdo de direitos de propriedade industrial ja desempenhavam, em alguma medida,
atividades tipicamente regulatorias, ainda naquele momento tais atividades apresentassem
limitacOes decorrentes do modelo adotado.

Dentre as competéncias afetas a autarquia recém-criada, destaca-se que a criacdo do
INPI objetivou conferir um

“[...] elenco de atribuicbes vitais para o desenvolvimento econdmico do pais, tais
como: a) acelerar e regular a transferéncia de tecnologia do resto do mundo para o
pais; b) estabelecer melhores condi¢Bes de negociagdo e utilizacdo de patentes em

geral e c) estudar a conveniéncia da assinatura, ratificacdo ou denlncia de
Convencdes, Tratados, Convénios e Acordos sobre Propriedade Industrial”. 4

No Projeto de Lei n° 2.297-70, é encontrada a previsdo expressa do exercicio de fun¢bes
regulatdrias pelo INPI no campo da transferéncia de tecnologia, no estabelecimento e condigdes
de utilizacdo e negociacdo de patentes em geral e quando do estudo da conveniéncia da
assinatura ratificagdo ou dendncia de ConvencGes, Tratados, Convénios e Acordos sobre
Propriedade Industrial. Essas sdo situagdes classicas em que o INPI atua no campo regulatorio

desde a sua criacao.

162 Segundo previsto no art. 5°, | do Decreto-Lei n° 200, de 25 de janeiro de 1967.
163 Conforme redagéo originaria da Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970.
164 Dossié PL n° 2.297, de 1970.
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Para Cruz Filho (2001), a criagdo do INPI deu-se muito mais em razdo da necessidade
do estabelecimento de mecanismos de controle e selecéo de tecnologias para o pais, do que pelo
reconhecimento do governo da necessidade de atribuicdo da relevancia dos direitos de
propriedade industrial dentro do contexto da politica industrial brasileira da época.

Ainda assim, houve uma compreensdo quanto a impossibilidade de se manter um “setor
importantissimo para a nossa economia como o da Propriedade Industrial, em termos do século
passado”.16®

Essa foi a tentativa encontrada para modernizar a estrutura administrativa existente para
tratar da propriedade industrial, extremamente obsoleta naquele momento. A intengdo por meio
da criacdo do INPI era a estruturacdo de um “6rgdo moderno e eficiente no trato das questdes
atinentes a incorporacdo do know how nacional ou do resto do mundo ao processo
produtivo.”’16¢

O Regulamento da lei de criagcdo do INPI foi publicado por meio da edig¢do do Decreto
n° 68.104, de 1971, segundo o qual ao INPI caberia a ado¢édo das medidas capazes de acelerar
e regular a transferéncia de ciéncia e de tecnologia bem como estabelecer melhores condi¢coes
de negociacao e utilizacdo de patentes; o pronunciamento quanto a conveniéncia de assinatura,
ratificacdo ou dendncia de convencdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade
industrial e a criacdo de melhores condi¢cfes de absor¢édo, adaptagdo ou desenvolvimento de
ciéncia ou tecnologia, através do pleno aproveitamento das informagdes acumuladas e de ampla
divulgacéo nos setores industriais ou de pesquisa.*®’

Assim, além das func@es classicamente relacionadas a regulacdo desempenhadas pelos
6rgdos administrativos precedentes ao INPI, a criacdo do Instituto representa um marco, pois
confere um rol de atribuicdes relacionadas a transferéncia de tecnologia, além de um conjunto
mais amplo de competéncias diretamente afetas a regulacéo da propriedade industrial.

Nesse contexto, o INPI passou a desempenhar o papel de operador da politica de
transferéncia de tecnologia no Brasil, aplicando a politica cambial e tributaria relativa a
transferéncia de tecnologia e operacionalizando a politica de industrializagcdo por substituicdo
de importacoes.

Nos anos seguintes a criacdo do INPI foi editado um novo Cddigo de Propriedade
Industrial, Lei n° 5.772, de 04 de novembro de 1971, bem como normativas relacionadas a

prestacdo dos servigos pelo Instituto, Decreto-Lei n° 1.156, de 09 de marco de 1971, tendo

165 Dossié PL n° 2.297, de 1970.
166 Dossié PL n° 2.297, de 1970.
167 Conforme art. 3° do Decreto n° 68.104, de 1971.
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havido, ainda, a promulgacdo de atos normativos decorrentes da adesdo a Tratados
Internacionais, conforme dados do Quadro 3.1, em anexo.*68

Barbosa (2002,) pontua que, ao contrario dos Codigos da Propriedade Industrial
editados em 1945, 1967 e 1969, o Codigo de 1971 foi objeto de votacdo pelo Congresso
Nacional, tendo sido fruto de discuss@es travadas com a inddstria nacional e estrangeira, bem
como com advogados especialistas.

A despeito disso, ainda que a votacdo da Lei n® 5.772, de 04 de novembro de 1971
(Cddigo da Propriedade Industrial) tenha derivado das discussfes supracitadas, tal ndo impediu
a existéncia de intervengdes formais na legislacéo, especialmente diante do cenéario politico e
ideoldgico entdo vivido. Evidenciava-se, ainda, uma influéncia técnica do inicio do programa
de assisténcia da Organizacdo Mundial da Propriedade Industrial, segundo Barbosa (2002).

Em comparacdo ao Codigo da Propriedade Industrial que havia sido editado em 1969,
0 CPI de 1971 conta com poucas alteracdes relacionadas ao escopo de protecéo, conforme pode

ser visto no Quadro 3.4.

Quadro 3.4 - Ambito de protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial de acordo com
0 CPI de 1969 e CPI de 1971.

CPI1 1969

CPI 1971

Concessao de privilégios de invencdo, de modelos
industriais e de desenhos industriais.

Concesséao de privilégios de invengdo; de modelo de
utilidade; de modelo industrial e - de desenho
industrial.

Concessao de registros de marcas de industria, de
comércio e de servico; de titulos de
estabelecimento e de expressGes ou sinais de
propaganda.

Concessdo de registros de marca de industria e de
comércio ou de servigo e de expressdo ou sinal de
propaganda.

Repressdo a falsas indicagdes de proveniéncia;

Repressdo a falsas indicagdes de proveniéncia;

Represséo & concorréncia desleal.

Repressdo a concorréncia desleal.

NA

Averbacdo dos atos ou contratos que impliqguem em
transferéncia de tecnologia

Licenca Obrigatéria

Licenca Obrigatoria

Fonte: Elaboragdo propria.

168 S50 exemplos: o Decreto Legislativo n° 59, de 1974, aprovando o texto do Acordo de Estrasburgo relativo a Classificagéo
Internacional de Patentes; o Decreto n® 75.541, de 31 de marco de 1975, promulgando a Convengao que institui a
Organizagdo Mundial da Propriedade Industrial (OMPI); o Decreto n® 76.472, de 17 de outubro de 1975, promulgando a
Convencéo de Paris para a prote¢do da propriedade Industrial; o Decreto n® 76.472, de 17 de outubro de 1975, promulgando o
Acordo sobre a Classificacdo Internacional de Patentes; dentre outros
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No campo da concessdo dos privilégios, tem-se a inclusdo do modelo de utilidade, ao
lado do j& existente modelo industrial. Por outro lado, relativamente aos registros, ha a exclusdo
dos titulos de estabelecimento do ambito de competéncia da entidade administrativa que
analisava os pedidos de direitos propriedade industrial.

Nota-se que, entre a edi¢cdo do CPI de 1969 e o de 1971, transcorreu pouco mais de dois
anos, sendo que a principal alteracdo relacionada a regulacdo da propriedade industrial foi a
previsdo da averbacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia perante a entidade
administrativa recém-criada, o INPI.

Outro ponto de grande relevancia ocorrido apés o CPI de 1971 no campo da regulacdo
da propriedade industrial, consistiu na extingcdo definitiva do Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial.1®°

Apds varias tentativas frustradas de instituicdo de um 6rgao colegiado no ambito do
Ministério responsavel pela decisdo dos recursos administrativos em face das decisdes
prolatadas pelo INPI, entendeu-se pela necessidade de concentracdo de boa parte da esfera
administrativa no ambito do Instituto, o que ampliou a atuacdo da entidade administrativa no
campo regulatorio.

Segundo o art. 108 da Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, 0s recursos previstos
no Caédigo de Propriedade Industrial seriam decididos pelo Presidente do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, exceto nos casos em que fosse prolatado despacho concedendo ou
denegando o cancelamento de privilégio (art. 58, §4° da Lei n°® 5.772, de 21 de dezembro de
1971) e nos casos de revisdo administrativa do registro (art. 101, 83° da Lei n®5.772, de 1971),
hipGteses em que a deciséo seria proferida pelo Ministro da IndUstria e do Comércio.

Desse modo, ap6s a criacdo do INPI, a entidade administrativa responsavel pela analise
dos pedidos de concessdo de direitos de propriedade industrial, passou a ser responsavel por
boa parte do exaurimento da esfera administrativa, ampliando a sua atuacdo no exercicio de
fungdes regulatorias.

Apesar disso, nesse primeiro momento, ainda ndo ocorria 0 exaurimento da esfera
administrativa no &mbito do INPI, o que representava uma limitacdo quanto ao exercicio de
competéncias regulatorias pelo INPI.

Isso porque, o CPI de 1971, trazia a previsdo expressa de que nos processos envolvendo
a nulidade de privilégios ou de registros concedidos pelo INPI, a arguicdo de nulidade so seria

169 Conforme art. 127 da Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
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apreciada judicialmente, sendo que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer
pessoa com legitimo interesse poderia promover a agio de nulidade.!®

A possibilidade de cancelamento administrativo do privilégio ou do registro sé ocorria
nos casos em gue a concessao tivesse sido realizada em violacéo a disposi¢des do Codigo de
Propriedade Industrial de 1971, sendo que os recursos dessas decisdes eram decididos em
ambito Ministerial.1"

Ja as caducidades de privilégios ou de registros eram decididas no ambito do INPI,
inclusive em sede recursal.}’? A declaracdo da caducidade é caracterizada por ser um ato
administrativo dotado de autoexecutoriedade e coercibilidade, podendo ser caracterizada como
exercicio de regulacdo em seu sentido amplo.

No processo de caducidade, seja ele de registro da marca ou do privilégio, tem-se a
extincdo da patente ou do registro em razdo do ndo uso efetivo, cessando o direito do titular.
Consiste, portanto, numa intervencdo do Estado na esfera do patrimonio particular de terceiros,
com impactos na regulacdo do mercado. Trata-se, portanto, de uma expressdo do exercicio de
competéncia regulatoria, em sentido amplo, no ambito do INPI.

Barbosa (2004) citando Pontes de Miranda, afirma que existe na ordem constituinte um
direito publico subjetivo inerente a criacdo consistente no direito de pedir a patente, sendo que
o0 privilégio em si € regulado pelo Direito Comercial. Nesse sentido, o estabelecimento de
condigdes pela entidade administrativa para a apresentacdo do pedido de concessao da patente
ou do registro, reveste-se em tipica atividade regulatdria.

Nesse sentido, o legislador estabeleceu no seu art. 14, 81° da Lei n°® 5.772, de 1971, a
possibilidade do estabelecimento de condic¢des pelo INPI para a apresentacéo do requerimento,
relatorio descritivo, reivindicagdes e resumo.

De forma semelhante, no campo do registro marcério, havia a mencéo expressa de que
o0 requerimento, o exemplar descritivo e o cliché tipografico deveriam satisfazer as condi¢oes
estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme dicgédo do art. 77,
Paragrafo Unico da Lei n°5.772, de 1971.

Em funcéo das competéncias atribuidas ao INPI para a edi¢cdo do Codigo da Propriedade
Industrial de 1971, foram editados pelo Instituto o Ato Normativo n° 15, de 11 de setembro de
1975, estabelecendo conceitos basicos e expedindo normas para fins de averbagéo de contratos
de transferéncia de tecnologia e correlatos, na forma do CPI de 1971; Ato Normativo n° 16, de

170 Conforme art. 56 c/c art. 57 c/c art. 99 ¢/c 100 da Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

171 Conforme art. 58 c/c 108 c/c art. 101 da Lei n®5.772, de 21 de dezembro de 1971.

172 Segundo interpretagdo que pode ser extraida do art. 53 c/c art. 54 c/c art. 95 c/c art. 97 da Lei n® 5.772, de 21 de dezembro
de 1971.
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08 de dezembro de 1975, estabelecendo normas relativas a peticdes e requerimentos e Atos
Normativos n® 17, 18, 19, 20 e 21 de 11 de maio de 1976, estabelecendo conceitos basicos e
normas gerais para explicitar e cumprir dispositivos do Codigo da Propriedade Industrial dentro
dos diversos direitos concedidos no &mbito do INPI.

Posteriormente, essas normas vieram a ser atualizadas, mas representam as principais
normas técnicas editadas logo ap6s a criacdo do INPI, ainda na década de 1970.

Ao assim fazer, conferiu-se expressamente a possibilidade de o recém-criado Instituto
editar normas técnicas relacionadas a propriedade industrial, em evidente exercicio de poder
regulatorio, o que se intensificou anos mais tarde com a edicéo da Lei n° 9.279, de 1996.

Nesse momento, outro ponto que merece destaque no &mbito da atuacao regulatéria do
INPI consiste no fato de que apds a criacdo do Instituto e a edicdo do CPI de 1971, a
classificacdo dos privilégios e dos registros passou a ser estabelecida pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.1"3

Uma outra atividade com impactos na regulacdo da propriedade industrial a época do
CPI de 1971 consistia na concessao da licenca obrigatoria para a exploracao do privilégio, caso
o titular do privilégio que ndo iniciasse dentro de trés anos a exploracdo da patente de modo
efetivo no pais, ou tivesse interrompido por tempo superior a um ano. Também havia a
possibilidade de que ela fosse concedida para a exploragdo do privilégio em desuso ou cuja
exploracdo efetiva ndo atendesse a demanda do mercado.*™

Em ambos os casos, o titular da patente deveria comprovar a exploracédo efetiva do seu
objeto no pais, quer diretamente, quer por terceiros autorizados, sendo que a analise quanto a
comprovacao da exploragdo efetiva ou ndo atendimento & demanda do mercado era realizada
no dmbito do INPI.

Importa destacar que o CP1 de 1971, concedeu competéncia ao INPI para que, no ambito
de pedidos de licencas obrigatorias, fossem ordenadas investigagdes e pericias, bem como
providenciado todo o necessario ao esclarecimento do assunto, mediante a designagéo de uma
comissdo constituida por trés técnicos.!’® Essa faculdade concedida ao INPI para a
determinacdo de investigaces e pericias confere uma maior autonomia ao exercicio dessa
competéncia regulatoria.

Ja no que tange a desapropriacao do privilégio, observa-se que no CPI de 1971 houve
um recuo na atuacao regulatoria do 6rgdo administrativo. No CPI de 1969, o DNPI era

173 Segundo previsto no art. 110 da Lei n° 5772, de 21 de dezembro de 1971.
174 Conforme art. 33, §1° da Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
175 Conforme art. 34 da Lei n®5.772, de 21 de dezembro de 1971.
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responsavel pela constituicdo da comissao e pelo estudo da conveniéncia da desapropriacéo,
sendo proposto perante o Ministro da Industria e do Comércio ao Presidente da Republica.

Contudo, apo6s a edicdo da Lei n°5.772, de 27 de dezembro de 1971, passou a nao haver
mais a previsao expressa da participacdo do INPI neste processo, sendo realizado mediante
solicitagdo fundamentada ao Ministro da Inddstria e do Comércio.

Durante o periodo de vigéncia da Constituicdo de 1967, passou a vigorar no Brasil o
sistema internacional de deposito de patente, tendo sido o Brasil signatario do Tratado de
Cooperacdo em Matéria de Patentes, desde 09 de abril de 1978. Valendo-se da sua capacidade
para a edi¢do de normas técnicas, conferida de forma mais proeminente a partir do CPI de 1971
e da propria criacdo do INPI, o Instituto editou 0 Ato Normativo n° 36, de 07 de marco de 1979,
estabelecendo as normas e procedimentos para o processamento dos pedidos internacionais de
patentes no exterior nos casos em que o Brasil fosse designado nos termos do PCT.
Posteriormente, essa norma foi objeto de revisdes, sendo mantida a competéncia do INPI para
a edicdo de normas técnicas.

Desse modo, durante o periodo em que esteve vigente a Constituicdo de 1967, observou-
se 0 incremento da participacdo do 6rgdo administrativo na regulacdo dos direitos de
propriedade industrial, o que se intensificou ap6s a criacdo do INPI e a promulgacéo do Codigo
da Propriedade Industrial de 1971, momento em que o Instituto passa a poder estabelecer
condic@es especificas para o pedido de patente e de registro, como visto anteriormente.

Segundo Malavota (2006) as quatro primeiras administracées do INPI foram marcadas
por um grande acumulo de processos de marcas, passando a haver uma busca por solucdes
voltadas a conferir um maior dinamismo aos trabalhos de avaliacdo dos dep6sitos e diminuigéo
do estoque de pendéncias. Ainda segundo o mesmo autor, de modo semelhante, havia herdado
do DNPI um backlog nos pedidos de patentes, o que culminou numa mudanga da sistematica
da analise de patentes entre 1976 e 1978, com a aceleracao da tramitag&o e reducdo do backlog
dos pedidos de patentes.

Em que pese a tentativa de modernizac¢ao administrativa por meio da criacdo do INPI e,
posteriormente, com a edi¢do do CPI de 1971, tal ainda se demonstrou insuficiente para sanar

0s problemas que ja existiam desde a época do DNPI.

3.3 A Constituinte de 1988, TRIPS e a regulacdo apos a Lei de Propriedade Industrial

No final da década de 1980, o0 Mundo assistia ao final da Guerra Fria com a queda do

muro de Berlim em 1989 e, posteriormente, o fim da Unido Soviética, em 1991. No Brasil, o
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cenario interno era de grande efervescéncia, apds o fim do regime militar e a eleicdo indireta
de Tancredo Neves para a Presidéncia da Republica, que veio a falecer, assumindo José Sarney.

A Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB 1988) representou
um importante marco histérico sendo que, no campo da propriedade industrial, representou um
“aumento da abrangéncia na area de marcas e patentes”, conforme descrito na Ata da 1* da
Comissdo da Soberania e Diretos e Garantias do Homem e da Mulher, durante a Assembleia
Nacional Constituinte.1"®

Segundo Barbosa (2002, p. 8), o grande diferencial dessa ordem constituinte, consiste
no fato de que “tanto a regulacdo especifica da Propriedade Industrial quanto os demais
dispositivos que, na Carta de 1988, referentes a tecnologia, s&o acordes ao eleger como
principio constitucional o favorecimento do desenvolvimento tecnologico do Pais.”

Com isso, o legislador constituinte trouxe expressamente para o texto constitucional a
nocao de que a concessdo dos monopolios instrumentais relacionados a concessdo de registros
e patentes, presta-se ao desenvolvimento social, tecnoldgico e econdmico do pais.

Além disso, segundo Barbosa (2002), diversamente do que ocorria na tradicdo
constitucional até a Constituicdo de 1946 em que havia a possibilidade da concessdo de um
prémio estatal, a Constituicdo de 1988 ndo trouxe alternativa a protecéo das criacdes intelectuais
e tecnoldgicas que ndo fosse por meio da restricdo a concorréncia através da exclusividade.

Outro ponto de destaque consiste no fato de que, tal como ocorreu na Constituicdo de
1967, as garantias aos autores de inventos industriais e a propriedade das marcas de inddstria e
comeércio foi prevista na CRFB 1988 no Capitulo pertinente aos direitos e garantias individuais.

A regulagdo da propriedade industrial possui aspectos essencialmente econdémicos,
relacionando-se a correcdo de desvios de eficiéncia decorrentes de falhas de mercado,
produzindo efeitos no mercado interno e na livre concorréncia.

Diante disso, ha autores como José Afonso da Silva (1989, p. 245) que entendem que a
propriedade industrial ndo deveria ter sido inserida dentre os direitos fundamentais, sob o
fundamento de que “evidentemente nao possui natureza de direito fundamental do homem.
Caberia entre as normas da ordem econdmica”.

A despeito disso, deve-se entender a natureza hibrida dos direitos de propriedade
industrial que produzem efeitos na ordem econdmica, na livre concorréncia e no mercado
interno, mas também possuem uma interface relacionada ao direito de propriedade, que apesar

do seu viés patrimonial, classicamente é entendida como um direito fundamental.

176 Anais da Assembleia Constituinte.
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Segundo Burdeau (1966), o entendimento da propriedade como direito fundamental esta
alicergado na propria ideia de liberdade. E, em sendo assim, ndo ha duvidas que pairem quanto
a inclusao da garantia aos direitos de propriedade industrial dentre os direitos fundamentais.

Essa € uma compreensdo fundamental para o entendimento de que a propriedade
industrial esta sujeita as limitacdes peculiares as propriedades em geral, especialmente no que
tange a necessidade do cumprimento da funcdo social pelo titular, ao que Burdeau (1966)
entendeu como uma forcga capaz de fazer com que, além de atender aos desejos e interesses do
titular, pudesse responder e servir as necessidades da sociedade.

A nova ordem Constituinte representou uma ampliacdo da abrangéncia do tratamento
da propriedade industrial, garantindo expressamente ndo apenas o privilégio temporario aos
autores de inventos industriais e a propriedade das marcas de industria e comércio, mas também
a protecao as criacfes industriais e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do pais.t’’

Nota-se um aumento da abrangéncia na tutela constitucional conferida a propriedade
industrial, mas isso ndo resultou de forma imediata, numa nova legislacdo sobre o tema, o que
sO veio a ocorrer com a edicdo da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, muito em decorréncia
da pressao exercida pelo governo dos Estados Unidos a partir de 1987, em virtude de sanc¢des
unilaterais impostas sob a Se¢éo 301 do Trade Act, conforme explicitado por Barbosa (2002).

Mais recentemente, por meio da Emenda Constitucional n° 85, de 2015, tendo por
escopo atualizar o tratamento das atividades de ciéncia, tecnologia e inovacdo, foram alteradas
e adicionadas disposicGes na CRFB para incluir dentre as competéncias comuns da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, aguela atinente a proporcionar 0s meios de
acesso a tecnologia, pesquisa e inovagao.!’®

Ainda foram incluidas disposi¢Oes relacionadas & competéncia concorrente da Unido,
dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre ciéncia, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovaco.'"

Além disso, o Capitulo 1V da CRFB/1988, inicialmente atinente a ciéncia e tecnologia,
foi integralmente alterado para incluir dispositivos relacionados a inovagdo. Tudo isso
demonstra uma mudanca de paradigma nos Gltimos anos, numa tentativa de fomentar a

inovacédo no pais.

177 Conforme art. 5° XX1X CRFB.
178 Conforme art. 23, V CRFB.
179 Conforme art. 24, IX CRFB.
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De fato, as politicas publicas relacionadas a regulagdo da propriedade industrial
produzem efeitos diretos na inovacéo, tendo sido utilizadas ao longo do tempo como forma de
fomento da atividade inovadora, ainda que ndo com toda a sua potencialidade.

Em pesquisa realizada ao acervo dos documentos historicos do Planalto e do Senado
Federal, no periodo apos o inicio da vigéncia da CRFB de 1988 até os dias atuais, tendo como
base os pardmetros ja utilizados para os demais momentos histéricos, foram localizadas 235
(duzentos e trinta e cinco) atos normativos, conforme descrito no Grafico 3.2 e no Quadro 3.6,

€m anexo.

Gréfico 3.2 — Producdo normativa durante a vigéncia da Constituicdo de 1988.
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Fonte: Planalto/Elaboragéo Prdpria.

Nesse levantamento foi possivel perceber que apds a edicdo da Constituicdo de 1988
passou a haver uma intensa producéo legislativa com impactos na regulacdo da propriedade
industrial, com especial proeminéncia na edicdo de atos normativos na década de 1990, o que
coincidiu com as tentativas de solucionar os problemas operacionais do Instituto relacionados
ao backlog de pedidos de patentes e de registros.

No momento historico iniciado ap6s a Constituicdo de 1988, tem-se a edi¢do da Lei de
Propriedade Industrial, Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, que substituiu o Codigo da
Propriedade Industrial de 1971, sendo decorrente, segundo Sobrinho (2014, p 118) do
“processo de revisdo da disciplina juridica dos direitos de propriedade intelectual, produzida
no Brasil por for¢a do Acordo TRIPS.”

Ao discorrer sobre a legislacdo pertinente & propriedade intelectual, Barbosa (2002)
salientou que desde 1945, momento em que foi editada a primeira lei geral brasileira sobre
Propriedade Industrial (Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945), a legislacdo envolvendo tal
temaética teve a natureza de Codigo.

Segundo o art. 64, 84° da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil a votagdo dos

projetos de Cadigo ndo se submete a regime de urgéncia, sendo sujeito a tramitagdo especial.
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Talvez tenha sido essa a razdo pela qual a Lei n®9.279, de 1996 ndo foi denominada de Codigo
da Propriedade Industrial, tal como ocorreu com as legislagdes antecedentes.

O projeto de lei que deu origem a atual Lei de Propriedade Industrial, encaminhado ao
Congresso em 2 de maio de 1991, foi elaborado por uma Comissdo criada pela Portaria
Interministerial n°® 346, de julho de 1990. Essa Comisséo se reuniu com representantes do
Ministério da Justica, da Economia, das RelagBes Exteriores, da Saude e da Secretaria de
Ciéncia e Tecnologia, alem de técnicos do INPI e de consultores externos, conforme narrado
por Barbosa (2002).

Assim, o INPI participou da construcdo da normativa que viria a regular a propriedade
industrial no pais a partir de 1996, opinando essencialmente sobre aspectos técnicos do exame,
tal como é peculiar aos demais 6rgaos que exercem regulacéo.

O Projeto de Lei n° 824/1991, transformado na Lei n°® 9.279, de 1996, enfrentou
discussdes sobre a necessidade de conversdo em Projeto de Cddigo, considerando a
impossibilidade de tramitagdo em regime de urgéncia e a necessidade de observancia do regime
de tramitacdo diferenciada previsto no art. 205 da Cadmara dos Deputados para a tramitacao de
projetos de Cédigo.

Contudo, em que pese tais questionamentos, a normativa regulando direitos e obrigacfes
relativos a propriedade industrial foi aprovada sem o regime de tramitacdo diferenciada
caracteristico dos projetos de cddigo, sendo entdo denominado de Lei de Propriedade Industrial
e incorporando ao ordenamento juridico interno varias das disposi¢fes do Acordo TRIPS.

Correa (2005) discorre que o Acordo TRIPS foi decorrente das negociacfes ocorridas
no final da Rodada Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT), em 1994, tendo
acarretado grandes mudangas nas normas internacionais relacionadas aos direitos de
propriedade intelectual.

H& que se destacar que a utilizacdo da cooperagdo internacional no campo da
propriedade industrial possui limites. Peter Drahos (1995, p. 16) ao discorrer sobre a historia
do TRIPS no GATT, destacou que “the TRIPS story suggests that there are, and will continue
to be, limits to explaining the emergence of regulatory orders using the idea of cooperation and
rational actor models.”

Carlos M. Correa (2005, p. 27), advogado e economista, professor da Universidade de
Buenos Aires na Argentina, destacou que desde antes da redacao final do Acordo,

[...] intensas discordancias sobre seu escopo e seu contetdo surgiram durante a
Rodada Uruguai entre os paises desenvolvidos e em desenvolvimento, e entre os

proprios paises desenvolvidos. A implementacdo do Acordo e sua revisdo, em
conformidade com a “agenda construida”, também geraram contenda.
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Nada obstante, o fato inegavel é que TRIPS representou um marco na propriedade
industrial mundial, em que pese as dificuldades decorrentes da sua adesdo por paises em
desenvolvimento.

Para Hasenclever, Mercadante e Paranhos (2017), o Acordo TRIPS representou uma
grande mudanga para a regulacdo da propriedade intelectual no mundo inteiro, uma vez que a
partir dele foram estabelecidos pardmetros de harmonizacgéo para os sistemas de propriedade
intelectual dos paises signatarios, representando um verdadeiro nivelamento com paises que se
encontravam em outro estagio de desenvolvimento, como os Estados Unidos da Ameérica.

Assim, a regulacéo da propriedade intelectual ocorrida a partir de TRIPS foi marcada
pela existéncia de um sistema de propriedade industrial em que vigorava a obrigatoriedade de
padrdes minimos para os signatarios, ndo sendo admitidas discriminacfes setoriais.

Considerando as transformac6es advindas do Acordo TRIPS, os potenciais impactos
econdmicos, financeiros e administrativos, bem como a necessidade de flexibilidade para o
estabelecimento de uma tecnologia que fosse vidvel, os paises de menor desenvolvimento
relativo ndo ficaram obrigados a aplicarem imediatamente a maior parte das disposi¢fes do
Acordo, tendo sido estabelecido um prazo de dez anos para adequagao. '8

Nada obstante, no plano interno, o Brasil acabou optando por ndo utilizar dessa previséo,
0 que culminou na promulgacdo da Lei de Propriedade Industrial, Lei n® 9.279, de 14 de maio
de 1996, pouco mais de um ano depois da promulgacéo do Decreto n® 1.355, de 30 de dezembro
de 1994, incorporando os resultados da Rodada Uruguai de Negociacdes Comerciais
Multilaterais do GATT.

A Lei de Propriedade Industrial representou um marco para a atuacéo do INPI. Segundo
Hasenclever, Mercadante e Paranhos (2017), a ndo utilizacdo do prazo de dez anos facultado
pelo Acordo TRIPS culminou em sérios problemas operacionais para o Instituto.

Um dos principais problemas decorrentes da incorporacdo quase imediata das regras
contidas em TRIPS consistiu no fato de que desde o Decreto-Lei n® 1.005, de 21 de outubro de
1969 (Cddigo da Propriedade Industrial de 1969), os produtos e processos farmacéuticos nao
podiam ser patenteados pela legislagdo nacional. Com o Acordo TRIPS e, posteriormente, a
LPI a situacdo mudou, passando a ser reconhecida a protecdo patentaria para os produtos e

processos farmacéuticos.

180 Conforme art. 66 do Acordo TRIPS.
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Essa abrupta mudanga, ap0s quase trés décadas sem o reconhecimento das patentes e
processos farmacéuticos no Brasil, gerou grandes problemas para o Instituto, especialmente
porque, naquela altura, ndo existia um corpo técnico especializado na andlise de tais pedidos.

Diante desse quadro, por meio da Lei n®10.196, de 2001, a Lei de Propriedade Industrial
foi alterada, para incluir a anuéncia prévia da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) para os pedidos de patentes para produtos e processos farmacéuticos. A solucéo
deveria ter sido temporaria. Porém, ndo foi o que aconteceu.

O art. 229-C, incluido na Lei n°® 9.279, de 1996, deveria ter sido um dispositivo com
vigéncia temporal determinada, sendo aplicado apenas enquanto o INPI se estruturasse para a
realizacdo das competéncias relacionadas ao exame técnico dos pedidos de patentes de produtos
e processos farmacéuticos. Porém, tal dispositivo sé foi revogado pela Lei n° 14.195, de 26 de
agosto de 2021.

Parte da crise operacional enfrentada pelo INPI até os dias atuais, decorre da existéncia
de backlog de pedidos de patentes de produtos e processos farmacéuticos, além de produtos de
telecomunicacdes e de outros campos tecnolégicos.

Nesse sentido, Hasenclever, Mercadante e Paranhos (2017, p. 3) destacam que

[...] o volume de pedidos que inicialmente ndo foram analisados por falta de
profissionais capacitados, somado ao fato de o exame técnico ser duplamente
realizado — podendo, inclusive, haver um conflito nas diretrizes das duas agéncias —,
culminou em um elevado backlog do INPI.

De fato, o backlog de patentes produz impactos no sistema de salde publica, elevando
0s custos das compras publicas, uma vez que a ordem constitucional assegurou o acesso
universal a satde. A ndo andlise do pedido de patente dentro de um prazo razoavel acarreta, por
via obliqua, o impedimento ao ingresso no mercado de genéricos, elevando 0s precos pagos
pelo Estado por aquele medicamento.

Desse modo, apds o0 Acordo TRIPS e a LPI, a atuagdo do INPI mudou substancialmente.
Pode-se dizer, inclusive, que a despeito de a normativa que criou o INPI mencionar
expressamente como finalidade principal do Instituto a execucdo no dmbito nacional das
normas que regulam a propriedade industrial, como demonstrado nas se¢0es anteriores, a leitura
dessa normativa ndo pode ser feita de forma isolada.

O fato € que, mesmo antes da criacdo do INPI, ainda na época em que esses Servigos
eram prestados no ambito da Diretoria Geral da Propriedade Industrial e, posteriormente, pelo

Departamento Nacional da Propriedade Industrial, esses 6rgdos administrativos exerciam, em
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alguma medida a regulacédo da propriedade industrial, o que decorre da interpretagéo sistematica
do arcabouco legislativo encontrado nos respectivos momentos histéricos.

Além disso, a mencdo expressa do INPI como entidade reguladora, entendimento
localizado no ambito do STJ, conforme relatado no Capitulo 1 deste estudo, parece demonstrar
de forma que a atuacdo do INPI transcende a simples execucdo das normas que regulam a
propriedade industrial 18

Ap0s a edicdo da Lei de Propriedade Industrial, a atuacdo do INPI no campo regulatorio
passou a se dar de forma ainda mais proeminente.

Numa anélise comparativa entre o CPIl de 1971 e a LPI de 1996, percebe-se que, em
regra, foram realizadas alteracGes para adequar o ordenamento juridico nacional ao arcabougo
normativo inaugurado pelo Acordo TRIPS.

Nesse sentido, as primeiras alteracdes que podem ser listadas sdo encontradas no ambito
de protecdo da legislagdo regulando os direitos e obrigaces relativos a propriedade industrial,
conforme esquematizado no Quadro 3.5.

Quadro 3.5- Ambito de protecdo da propriedade industrial de acordo com o CPI de 1971 e LPI
de 1996

Caddigo da Propriedade Industrial 1971

Lei de Propriedade Industrial de 1996

Lei n°®5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996.

Prote¢do dos direitos relativos a propriedade
industrial.

Protegdo dos direitos relativos a propriedade
industrial, considerado o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais.

Concessdo de privilégios de invengdo, de
modelos de utilidade, de modelo industrial e de
desenho industrial.

Concessdo de patentes de invengdo e de modelo de
utilidade.

Concessdo de registro de desenho industrial.

Concessdo de registros de marcas de industria e
de comércio ou de servigos e de expressao ou
sinal de propaganda.

Concessdo de registro de marca.

Licenca obrigatoria.

Licenca compulsoria.

Licenca para exploracéo.

Licencas voluntarias/ Oferta de licenca.

Repressdo a falsas indicagdes de proveniéncia.

Repressdo as falsas indicagdes geogréficas.

Represséo & concorréncia desleal.

Represséo & concorréncia desleal.

Averbacdo dos contratos que impliqguem em
transferéncia de tecnologia.

Registro dos contratos que impliguem em
transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e
similares para produzirem efeitos em relacdo a
terceiros.

Fonte: Elaboragdo propria.

181 Conforme Recurso Especial n° 1.200.528 - RJ (2010/0122089-1).
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Dentre as alteracdes realizadas, ha mengdo expressa a necessidade de que a protecéo
dos direitos de propriedade industrial fosse realizada considerando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais.

Relativamente as expressdes ou sinais de propaganda, a LPI ndo apenas excluiu do
ambito de aplicacdo, incluindo no art. 124, VIl a vedagdo expressa de que 0s sinais ou
expressdes empregadas apenas como meios de propaganda sejam registrados como marcas.

Destaca-se, ainda, uma atuacdo mais abrangente do INPI na area de transferéncia de
tecnologia, sendo previsto expressamente o registro dos contratos que impliquem em
transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e similares, para produzirem efeitos erga
omnes em relacdo a terceiros.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que os avancos verificados ao longo do estudo
historico da regulacdo da propriedade industrial, intensificaram-se apds a edicdo da Lei de
Propriedade Industrial.

Apés a edicdo da LPI, na pesquisa realizada nos documentos histéricos do acervo da
Camara dos Deputados e no sitio do Planalto, foi verificada, proporcionalmente, um aumento
na edicdo de normas com repercussdes diretas ou indiretas na regulacdo da propriedade
industrial, conforme dados do Grafico 3.3, no qual foram tabulados dados desde 14 de maio de
1996, data da edicdo da LPI.

Gréfico 3.3— Producdo normativa antes e apds a LPI

Fonte: Elaboracdo propria/Planalto

Observa-se que apds a LPI, tem-se, proporcionalmente, um volume maior de atos com

cunho normativo com repercussdes na regulacdo da propriedade industrial, correspondendo a



142

mais de 40% (quarenta porcento) dos atos emitidos pelo legislativo sobre o tema dentro de um
periodo de 25 (vinte e cinco) anos de vigéncia da Lei n® 9.279, de 1996.

E importante destacar, contudo, que os dados coletados incluiram as sucessivas Medidas
Provisorias relacionadas a contratacdo de pessoal pelo Instituto, tendo como fito tentar
solucionar os problemas operacionais do INPI relacionados a demanda de pessoal, 0 que pode
ter gerado alguma discrepancia nos resultados, uma vez que referentes a0 mesmo tema,
conforme dados do Quadro 3.6, em anexo.

Em que pese tal medida ndo tenha sido prospera para a solucdo dos problemas
relacionados ao backlog, especialmente diante, da impossibilidade fatica de que as atividades
relacionadas a execucdo, regulacdo e fiscalizacdo da propriedade industrial sejam realizadas
por pessoas estranhas ao quadro de pessoal do Instituto, em virtude das limitacdes explicitadas
no Capitulo 1, tais dados tém uma importancia significativa, pois poderiam indicar uma
constante tentativa do legislativo na obtencdo de solugdes para aspectos relacionados a
organizacao administrativa do INPI, em seu sentido amplo.182

A figura 3.1 sintetiza a atuacdo do INPI na regulacdo da propriedade industrial, em
sentido amplo. Os fundamentos para atuacdo no campo regulatério de acordo com o ramo

tematico serdo estudados nos Capitulos 4 e 5.

Figura 3.1 — Sintese das competéncias do INPI na regulacdo da propriedade industrial.
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Fonte: Elaboracéo propria

182 Segundo decidido na ADI 2.310/DF



143

3.4 Producgdo normativa com impactos na regulagéo da propriedade industrial durante as
Constituicdes de 1967 e 1988

O periodo relacionado a regulacdo da propriedade industrial existente apos a
Constituicdo de 1967, foi marcado pela existéncia de trés Codigos da Propriedade Industrial,
um primeiro editado por meio do Decreto-Lei n° 254, de 1967, um segundo através do Decreto-
Lei n° 1.005, de 21 de outubro de 1969 e um terceiro, ja editado apos a criacdo do INPI, por
meio da Lei n®5.772, de 21 de dezembro de 1971.

A Constituicdo de 1967 esteve vigente por vinte e um anos, sendo certo que, ainda que
tenhamos tido a edicdo de trés Cddigos da Propriedade Industrial durante a Constituicdo de
1967, a producdo de normas do periodo foi significativamente inferior daquela verificada

durante o periodo de vigéncia da Constituicdo de 1988, conforme dados do Gréafico 3.4.

Gréfico 3.4 - Producdo normativa durante a vigéncia das Constituicdes de 1967 e 1988.

Normas por Periodo Constitucional
235

Constitui¢do (1967) Constitui¢io (1988)

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracéo prdpria.

Gréafico 3.5 — Producdo normativa conforme a pertinéncia temética durante a vigéncia da
Constituicdo de 1967
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Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracéo propria.
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Dentre os atos com cunho normativo editados durante a Constituicdo de 1967, destaca-
se, proporcionalmente, uma maior proeminéncia daqueles relacionados a aspectos materiais dos
direitos de propriedade industrial, talvez muito em razo da inexisténcia de uma harmonizacgao
da propriedade industrial, tal como verificado apds o Acordo TRIPS. Nesse periodo, tem-se
quase 60% das normas editadas sobre aspectos materiais dos direitos de propriedade industrial.

Para Barbieri e Chamas (2008), a assinatura do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) promoveu uma harmonizacéo sem
precedentes nos sistemas nacionais de protecdo da propriedade intelectual, constituindo-se num
dos instrumentos mais importantes de internacionalizacdo econémica.

Observa-se, ainda, um cenario voltado a producdo normativa pertinente a organizacao
administrativa, que contou no periodo com quase 20% dos atos normativos editados sobre o
tema. Parte disso, talvez possa ser justificado em razdo da tentativa de modernizagdo da
estrutura administrativa do oOrgao responsavel pelos pedidos de direitos de propriedade
industrial, o que culminou na criacdo do INPI, através da Lei n° 5.648, de 1970.

Seguindo essa tendéncia, durante o periodo de vigéncia da Constituicdo de 1988, boa
parte dos atos editados com cunho normativo com impactos na regulacdo da propriedade
industrial, 115 (cento e quinze) dentre os 235 (duzentos e trinta e cinco), conforme dados do
Gréfico 3.6, referem-se a normas relacionadas a organizacdo administrativa, talvez muito em
funcdo da necessidade de melhoria operacional do INPI, o que poderia indicar a necessidade de
uma ampla revisdo da estrutura administrativa adotada. Proporcionalmente, tem-se, ap6s TRIPS
e a Constituicdo de 1988, uma maior porcentagem da edi¢do de normas relacionadas a aspectos
relacionados a organizacao administrativa em comparacéo a edi¢do de normas relacionadas aos

direitos de propriedade industrial.
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Gréfico 3.6 — Produgdo normativa por pertinéncia tematica durante a vigéncia da Constituicao
de 1988.

250 235
200
150 115
100 65
36
50 5 I 14 0
0 — ||
o Q R > <0 o N
{ef\(' obe’ &5‘\ QQ/Q @Q}\ &”} 6‘3?
\\ . . .
(\(’O \\Q§ \Q\ 3 > ’\éo ,\V&
® Q @6‘ Q@ <Q
t)'b e,bo
s@c’fb . ,\/’bc“
& &
N &
O‘\

Fonte: Planalto/Elaboracéo propria.

Em que pese a criacdo do INPI em 1970 ter se prestado a conferir uma maior autonomia
administrativa ao Instituto, destaca-se a existéncia no periodo de vigéncia da Constituicdo de
1988 de uma quantidade significativa de Medidas Provisdrias relacionadas a contratacdo de
pessoal pelo Instituto, conforme dados do Gréafico 3.7, o que parece denotar a necessidade de
uma ampla revisdo da estrutura administrativa, com vistas a conferir uma maior capacidade de

selecdo e retencdo de servidores publicos no quadro de pessoal do Instituto.

Grafico 3.7 - Producgdo por espécie normativa durante a Constitui¢do de 1988.
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Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracéo propria.
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No plano fatico, nota-se que boa parte dos problemas operacionais enfrentados pelo
Instituto ao longo do tempo para a consecucdo das atividades relacionadas a regulacdo da
propriedade industrial ndo estdo relacionados a aspectos materiais dos direitos de propriedade
industrial, uma vez que conforme dados acima mencionados, o ordenamento juridico brasileiro
experimenta uma relativa estabilidade e harmonizagéo nos regramentos internos relacionados
aos direitos de propriedade industrial, especialmente apds o Acordo TRIPS e a edigdo da LPI.

Contudo, 0 mesmo néo pode ser dito em relacdo a edicdo de normas com impactos na
organizacdo administrativa dos 6rgdos responsaveis pela regulacdo da propriedade industrial,
tendo sido observado um significativo incremento de atos sobre o tema, proporcionalmente ao

periodo de vigéncia dos ordenamentos constitucionais, conforme dados da Tabela 3.1.

Tabela 3.1 — Atos com cunho normativo conforme pertinéncia tematica

ORDEM CONSTITUCIONAL Defesa da Concorréncia Direito de Pl Organizagdo Administrativa  Penal Planejamento  Tributario TOTAL GERAL

ANTERIOR A 12 CONSTITUICAO 1 1
Constituicdo (1891) 31 23 54
Constituigdo (1824) 16 6 1 23
Constituigdo (1934) 3 3
Constituigdo (1937) 1 12 13 2 2 30
Constituigdo (1946) 3 24 12 25 64
Constituigdo (1967) 1 32 11 1 3 8 56
Constituigdo (1988) 5 65 115 14 36 235
TOTAL GERAL 10 184 180 4 17 71 466

Fonte: Elaboracdo propria

3.5 Consideracgoes finais

O conjunto dos dados obtidos, permite que se conclua que, ao longo dos anos, assistiu-
se, paulatinamente, a um aumento da participacdo do 6rgdo administrativo responsavel pela
analise dos pedidos de registros e privilégios na regulacdo dos direitos de propriedade industrial.

Para Santos (2010) ¢ essencial a compreensao da “importancia do papel social do INPI,
no aspecto da sua atuacdo como instituicdo responsavel pela regulacdo da Propriedade
Industrial no Pais”.

Assim, com a criagdo do INPI e, mais notadamente, ap6s a entrada em vigor da Lei de
Propriedade Industrial, as atividades da entidade passaram a ser essencialmente regulatdrias,
dados os potenciais impactos na livre concorréncia, no mercado interno, na coletividade e no
desenvolvimento nacional.

Nada obstante, apesar da autorizacdo conferida pelo art. 239 da Lei n° 9.279, de 1996
(LPI) para que o poder executivo promovesse as transformacdes necessarias no INPI, tendo por
escopo assegurar a autonomia financeira e administrativa, em verdade, apenas do ponto de vista

técnico atingiu-se a tdo almejada autonomia.
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As transformacgdes nunca chegaram e o INPI permaneceu com a natureza juridica
autdrquica, com autonomia limitada e, apesar da superavitaria arrecadacdo, sem a autonomia
financeira determinada pelo legislador quando da edicdo da LPI, o que inviabilizou que a alta
arrecadacao da entidade administrativa fosse utilizada para a melhoria operacional do Instituto,
resultando em periddicos acumulos de estoques (backlog).

Nos préximos capitulos, sera realizado um estudo pormenorizado da regulacdo da

propriedade industrial, conforme a pertinéncia tematica.
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4. REGULACAO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO REGISTRO DE SINAIS
DISTINTIVOS

4.1 Considerac0es Iniciais

Como visto nas secOes anteriores, a regulacdo da propriedade industrial envolve a
composicao dos interesses econdmicos dos criadores com as demandas sociais, tendo como
finalidade o desenvolvimento tecnolégico e econdmico, o bem comum e a higidez do mercado
interno, garantindo a livre concorréncia e os estimulos a realizagdo de investimentos em
inovacao.

O presente estudo demanda uma analise dos fundamentos da regulacdo da propriedade
industrial que, conforme discutido anteriormente, estdo calcados, basicamente, na solugdo das
falhas de mercado inerentes a externalidades, bens publicos e assimetrias de informacao.

A atuacdo do Estado enquanto agente normativo e regulador da atividade econémica
encontra abrigo no art. 174 da Constituicdo da RepUblica Federativa do Brasil. Segundo Barroso
(2002, p. 293), muito antes disso, “entre as décadas de 30 e 70 surgiram alguns 6rgdos estatais
com funcges reguladoras, como por exemplo, o Conselho Nacional de Telecomunicacdes e 0
Conselho Administrativo de Defesa Econémica — CADE”.

Chamas e Santos (2008, p. 1) entendem que para uma nacéo, o sistema da propriedade
industrial constitui-se numa forma de regulacdo, controle e instrumento de politica industrial
do Estado, de comércio exterior, de desenvolvimento, de politica econémica, bem como
elemento fundamental para a politica concorrencial entre as empresas.

Nesse sentido, destaca-se que segundo o art. 219 da CF, o mercado interno integra o
patrimonio nacional, devendo ser incentivado, com vistas a viabilizar o desenvolvimento
cultural e socioeconémico, bem como o bem-estar da populacéo e a autonomia tecnologica do
Pais, nos termos de lei federal.

A politica concorrencial produz impactos no mercado interno, sendo diretamente
afetada pela regulacdo da propriedade industrial. Esse fato é corroborado por Barbosa (2020, p.
8), a0 manifestar o entendimento de que os instrumentos da propriedade industrial sdo
mecanismos de controle interno. Para ele, a concessdo de uma patente gera a restricdo da
concorréncia em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem a mesma
tecnologia. No campo dos sinais distintivos, 0 mesmo efeito pode ser observado, pois o registro
em nome de um titular impede que os demais se utilizem dagquele mesmo sinal naquele

segmento de mercado.
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Considerando os conceitos e 0os entendimentos dos Tribunais sobre a regulacdo da
propriedade industrial explicitados no Capitulo 1, bem como o histérico da regulacéo da
propriedade industrial obtido a partir dos Capitulos 2 e 3, resta o entendimento sobre de que
maneira o INPI atuaria na regulacéo da propriedade industrial no campo dos sinais distintivos,
nos campos tecnoldgicos e nos contratos de transferéncia de tecnologia.

Ao final deste estudo, estaremos diante de duas consequéncias possiveis. Primeiro,
poder-se-ia compreender que o INPI esta inserido no rol de 6rgaos estatais criados entre 0s anos
1930 e 1970 que, mesmo antes da CRFB/1988, exerceriam func¢des tipicamente reguladoras, a
exemplo daqueles mencionados por Barroso (2002, p. 293). Uma segunda consequéncia logica
decorrente dessa comprovacao residiria na necessidade de que o Instituto passasse a gozar das
prerrogativas inerentes as suas funcdes regulatorias.'8

Nesse passo, 0 presente capitulo analisara os principais aspectos atinentes a regulacéo
da propriedade industrial, tendo como enfoque a analise e concessdo do registro de sinais
distintivos, o que inclui o estudo da atuacdo do INPI no ambito do registro de marcas, indicagdes
geograficas e desenhos industriais.

Pontes de Miranda (2005, p. 565) entende pela existéncia de um direito publico
subjetivo a protecdo prevista na lei ordinaria, bem como um direito regido pela lei comercial
no que tange a exclusividade decorrente do registro.

O registro de sinais distintivos confere a propriedade a um determinado titular que, apds
exame técnico pelo INPI e, desde que satisfaca as condicdes estabelecidas na Lei n° 9.279, de
1996 e nos regulamentos setoriais emitidos pelo INPI, possuira todos os atributos inerentes a
propriedade, tendo a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reavé-la em face
de qualquer pessoa que injustamente a possua ou detenha.8*

Barbosa (2002, p. 695), ao discorrer sobre os sinais distintivos, destacou a grande
relevancia da sua principal forma de expressdo, ao exemplificar que “de todas as modalidades
de protecdo da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas
americanas a de maior relevincia.” Nesse ponto é que encontramos a grande relevancia do
estudo da regulagéo da propriedade industrial aplicavel aos sinais distintivos, considerando o

seu grande valor econémico em termos de apropriabilidade.

183 Tradicionalmente, os 6rgéos publicos que exercem regulacéo no Brasil sdo constituidos como autarquias especiais,
incluindo-se as agéncias reguladoras, além de outras entidades a que a lei atribua prerrogativas proprias e sendo
caracterizadas por sua autonomia em relagéo ao poder publico. Segundo Barroso (2002, p. 296), a instituicdo de um regime
juridico especial tem por objetivo a preservacdo de tais 6rgdos em face de ingeréncias indevidas, inclusive por parte do
Estado e dos seus agentes. Trata-se, portanto, de um espaco de predominio da legitima discricionariedade, com a primazia de
manifestagdes técnicas sobre valoracdes politicas.

184 Conforme art. 1228 do Cadigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
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O sucesso de um produto ou servigo no mercado, em regra, estéd diretamente associado
ao sinal distintivo utilizado para diferencié-lo dos semelhantes, havendo um valor concorrencial
inerente as caracteristicas especificas do sinal distintivo. Esse valor podera ser decorrente do
tempo em que o produto ou servi¢o encontram-se a disposicdo no mercado, da sua qualidade e,
especialmente, dos investimentos em propaganda.

Para Chamas e Santos (2008, p. 1), a regulacdo da propriedade industrial possui intima
relacdo com a politica concorrencial adotada pelas empresas, sendo um elemento nevralgico na
construcio da competitividade das empresas.’®® No plano fatico, a utilizacdo dos sinais
distintivos confere um diferencial competitivo, sendo cada vez mais utilizados pelas empresas
como estratégia para manter e expandir o mercado consumidor dos seus produtos ou servigos.

A andlise realizada no presente capitulo tomara por base os fundamentos para o registro
de sinais distintivos e os aspectos regulatorios decorrentes dessa atuacao estatal. Para tal, serdo
utilizados os principais parametros constantes da Lei n® 9.279, de 1996 relacionados ao registro
de marcas, desenhos industriais e indicaces geograficas, bem como as normas decorrentes dos
regulamentos setoriais emitidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

E importante destacar que o estudo que sera realizado neste Capitulo ndo pretende
exaurir o tema dos sinais distintivos, mas sim trazer elementos que demonstrem os fundamentos
e em que medida haveria a atuacdo na regulacdo da propriedade industrial no pedido, analise,
concessao e denegacgéo dos registros de sinais distintivos.

4.2 Regulagéo da propriedade industrial no registro de marcas

O estudo da regulagdo da propriedade industrial no ambito do registro de marcas
demanda a compreensdo da natureza juridica do registro marcério e das fungdes das marcas.
Segundo Barbosa (2011, p. 85), 0

[...] valor simbdlico da marca e seu registro resultam na possibilidade de os dep6sitos
de marcas funcionarem como indicadores da atividade econémica geral ou
especificamente da atividade industrial e de servicos.
Nesse sentido € que se demonstra essencial o estudo da regulacdo da propriedade
industrial no registro de marcas, uma vez que a um sé tempo, o registro de uma marca projetara

efeitos no mercado interno e externo.

185 Dentro do direito concorrencial ainda pode ser destacada a possibilidade de que sejam imputadas sangdes envolvendo o
direito de propriedade intelectual, sendo possivel que tais hipoteses sejam capituladas como abuso do direito e abuso da
ordem econdmica, as quais serdo analisadas pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia, julgado pelo CADE.



151

Peralta, Silva, Fierro e Teruya (2013, pg. 21) destacam que as marcas tém sido
consideradas como um dos ativos de maior valor para as empresas, representando, em muitos
casos, um instrumento de fidelizacdo dos clientes e mecanismo para agregar valor aos produtos
e Servicos.

Segundo Barbosa (2006, p. 147), o registro marcéario deve ser compreendido como
instrumento de concorréncia. E, em sendo assim, trata-se de um dos mecanismos utilizados pelo
Estado tanto para a regulacdo da politica econémica, quanto da propriedade industrial em si
mesma considerada.

Schmidt (2018) compreende o registro marcario sob o prima da sua inser¢ao enquanto
direito de propriedade, entendendo-o como o titulo capaz de assegurar a propriedade e 0 uUso
exclusivo da marca, com abrangéncia em todo o territorio nacional, conferindo uma protecéo
ndo decorrente da marca em si mesma considerada, mas sim sobre 0 seu uso.

Ao longo do tempo varios foram os entendimentos relacionados a natureza juridica do
registro da marca. Para alguns, o registro de marca seria um direito de personalidade, ndo sendo
possivel a sua alienacdo a terceiros. Para outros, poderia ser entendido como um direito de
clientela, de monopolio, de informacdo ao consumidor, direito de exclusivo, elemento do fundo
de comercio, direito imaterial ou direito de propriedade (Schmidt, 2018).

Barbosa (2009, p. 82) entende a marca ndo tdo somente como como um signo distintivo,
mas sim como um sinal “fortemente representativo do sistema econdmico de um pais”,
indicador “de toda uma estrutura, seja sofisticada ou rudimentar, de pesquisa e
desenvolvimento, marketing e distribuicdo.”

Nesse contexto, a compreensdo da natureza juridica do registro da marca possui
relevancia vital, uma vez que dai decorrerdo diversos efeitos praticos no que tange a eventual
existéncia de conflitos com outros signos distintivos, bem como aos efeitos juridicos
decorrentes desse entendimento, inclusive no que tange a sua identificagédo ou ndo como um ato
de regulacéo.

A multiplicidade de efeitos decorrentes do registro marcario permite que se conclua
tratar-se de um ato com natureza juridica complexa, posto envolver caracteristicas relacionadas
a esfera constitutiva de um direito de propriedade em decorréncia do art. 129 da Lei n° 9.279,
de 1996.

Além disso, essa natureza juridica complexa decorreria, ainda, dos efeitos juridicos erga
omnes produzidos pelo registro, que envolvem assegurar os interesses individuais do detentor
da propriedade e ao mesmo tempo difusos da coletividade por forga dos impactos projetados

no mercado interno.
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Nesse sentido, a concessdo do registro de uma marca para um titular tem o impacto de
gerar uma restricdo da concorréncia em um determinado segmento de mercado em favor do
titular do direito. Por outro lado, a coletividade, além de experimentar os efeitos projetados da
restricdo a concorréncia, também observara a regulacdo do mercado interno, tendo por objetivo
evitar préaticas relacionadas a concorréncia desleal.

Ademais, o registro da marca produz efeitos diretamente na clientela e no consumidor,
além de potencialmente impactar na valoracdo do fundo de comércio, apesar de a marca e 0
fundo de comércio poderem ser transacionados separadamente.

Schmidt (2019, pags. 123-124) afirma que o direito de marcas se constitui num
mecanismo relevante para a tutela e protecdo dos consumidores, citando como fundamento,
Casado Cervifio (2000), que diz que “o direito de marcas € um direito sobre um bem imaterial
que, pertencendo ao seu titular, desempenha, ao mesmo tempo, um papel relevante na regulacéo
e transparéncia do mercado.”

O processo de concessdo do registro da marca constitui-se em ato de regulacéo, em
sentido amplo. Contudo, deve-se destacar que, para alguns autores, a concessao do registro da
marca poderia ser considerada como uma expressdo do exercicio de poder de policia’®®,
havendo precedentes do Tribunal Regional Federal da 22 Regido neste sentido.®’

O conceito tradicional predominante no século X1X, entendia o poder de policia como
a simples fiscalizacdo da atividade como forma de ndo causar prejuizos a coletividade. Para
Aguillar (1999, p. 100), ainda que essa concepc¢ao seja pertinente e (til, retiraria do ambito do
Direito Econdmico “toda a agdo repressiva de policia econdmica que se pratica ndo mais em
nome do direito liberal, mas do controle estatal da economia.”

Posner (1974) entende que a regulacao consiste na imposi¢éo de regras e controles pelo

Estado. Ainda assim, poder de policia!® ndo se confunde com regulagéo.

186 Oliveira (2021, p. 73), contrapondo-se ao explicitado no Parecer INPI/Proc/Dirad n° 20/08, manifesta o entendimento de
que “a Administracdo Publica, para o desempenho de suas fungdes, precisa exercer alguns poderes e, dentre eles, 0 que mais
nos interessa neste momento é o poder de policia. O INPI, autarquia federal especializada, 6rgdo da Administragdo Publica,
possui poderes para o exercicio de suas atribuigdes, sendo o poder de policia administrativa um desses poderes. As atividades
de concessdo de direitos de propriedade industrial, com analise de mérito do objeto submetido a apreciacéo pelo INPI — cuja
finalidade é a protecéo do bem intelectual que serviré de incentivo e instrumento ao desenvolvimento social, econdmico e
tecnoldgico da sociedade —, estéo relacionadas ao poder de policia da Administracdo Publica. Portanto, adota-se o
entendimento de que o INPI possui poder de policia ao conceder um registro de marca cujo exame lhe fora submetido. Esse
entendimento ja foi inclusive exteriorizado em pelo menos duas oportunidades no Tribunal Regional Federal da 2* Regido.”
187 Tem-se um exemplo na Apelagdo Civel n° 2002.51.01.523983-0/RJ. 12 Turma Especializada. DJe 08/05/2006, na qual foi
consignado que “0 Instituto Nacional de Propriedade Industrial é uma Autarquia Federal, criada em 1970, vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento, IndUstria e Comércio Exterior. Por sua fungéo social, econémica, juridica e técnica, segundo
a Lei de Propriedade Industrial n°. 9.279/96, o INPI tem sua finalidade principal de executar, no &mbito nacional, as normas
que regulam a propriedade industrial. Além de ter atribuicdo de pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura,
ratificacdo e denlncia de convencdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial. Assim, as atividades do
INPI estdo diretamente relacionadas ao poder de policia do Estado.”

188 Para Aragdo (2001, p. 71-72), “uma das mais proficuas revisdes que o conceito de poder de policia recebeu deve ser
creditada a Carlos Ari Sundfeld, que propugnou pela substituicdo do poder de policia pela nocéo de Direito Administrativo
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Sobre o tema, Aragdo (2001, p. 59) defende que

O termo “regulag¢do” tem causado mal-entendidos menos pela sua suposta novidade e
mais pela, as vezes dificil distingdo em relacdo a outros institutos do Direito Publico
da Economia, tais como a regulamentacdo, o poder de policia, a ordenacdo da
economia, a auto-regulacdo, a desregulacdo, a desregulamentacéo e outros.

Para Aragdo (2001, p. 72), o termo regulagdo possui um sentido mais amplo do que
aquele que foi conferido ao poder de policia, uma vez que envolve a sistemética estatal de
ordenacdo das atividades econdmicas em geral, incluindo as atividades econémicas em sentido
estrito e 0s servigos publicos.

Para que obtenha o registro de uma marca, aquele que pleiteie a sua titularidade devera
observar os requisitos estabelecidos na Lei n° 9.279, de 1996 e nos Regulamentos Setoriais
emitidos pelo INPI, sem os quais o seu pleito podera ser indeferido pelo Instituto.

O registro de uma marca possui natureza juridica constitutiva de um direito de
propriedade, conferindo ao titular que satisfaca as condi¢des estabelecidas na Lei n 9.279, de
1996 e nos regulamentos setoriais emitidos pelo INPI, o titulo de propriedade, com direito de
exclusividade, direito fundamental assegurado pelo art. 5°, XXII CRFB.

Segundo o art. 133 da Lei n® 9.279, de 1996, o direito de marca se inicia a partir da sua
concessao, sendo que o requerimento em si do pedido confere apenas uma expectativa de direito
e, por esse motivo, n&o seria viavel a sua remuneragéo a titulo de royalties.*®® Na fase de pedido,
0 registro de marca ainda ndo produz os seus plenos efeitos, 0 que s6 ocorrera a partir da
concessdo. Desse modo, o ato juridico perfeito é a concessdo do registro de marca.

Como dito anteriormente, o registro de marcas confere, ainda, o importante efeito
juridico erga omnes, com eficacia em face de toda a coletividade o que permite que, a um s
tempo, o registro de uma marca possua uma natureza difusa uma vez que envolve interesses
transindividuais, mas também uma esfera individual relacionada a titularidade daquele direito.

Além do entendimento sobre a natureza juridica do registro das marcas, a compreensao
da regulacéo da propriedade industrial dentro do espectro do registro de marcas, perpassa pela
andlise das funcdes exercidas pelas marcas e pela teoria econdmica das falhas de mercado.

Em linhas gerais, o registro marcario presta-se a solucionar falhas de mercado,

especialmente no que tange as assimetrias de informacdes que eventualmente poderiam ocorrer

ordenador, em contraposicéo ao Direito Administrativo Prestacional, e que corresponderia a parcela da fungdo administrativa
desenvolvida com o uso do poder de autoridade, para disciplinar, nos termos e para os fins da Lei, os comportamentos dos
particulares no campo que lhe é proprio.”

189 O art. 22 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, que dispde sobre o imposto que recai sobre as rendas de proventos
de qualquer natureza prevé que “c) uso ou exploracéo de invencgdes, processos e formulas de fabricacéo e de marcas de
industria e comércio.”
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num mercado em que nado fosse possivel o registro de marcas de produtos ou de servigos. Assim,
a regulacdo decorrente do registro marcario tambem encontra os seus fundamentos nas proprias
funcBes para a existéncia das marcas.

Uma primeira funcdo das marcas encontra abrigo dentro da prépria acep¢do enquanto
direito de propriedade. Trata-se da funcdo social da propriedade prevista no art. 5°, XXIII e
XXI1X da Constituicdo Federal. Schmidt (2013, p. 48) refere-se a “necessidade de distinguir e
resguardar o aviamento erguido em torno do signo que identifica o produto ou servico e evitar
confusoes e associagoes indevidas no mercado de consumo.”

Segundo Barbosa (2002, p. 35), aplica-se as marcas 0 mandamento constitucional que
vincula a propriedade a sua fungéo social, devendo haver um compromisso com a utilidade (uso
do direito), veracidade e licitude, além da existéncia dos pressupostos necessarios a aquisicao
da propriedade: a distinguibilidade e a novidade relativa.

A funcdo social da marca possui intima relagdo com o direito do consumidor, sendo uma
das raz@es para a regulacdo proveniente da concessédo do seu registro.

Como dito anteriormente, o registro de uma marca conferira oponibilidade erga omnes,
possibilitando que o seu titular se insurja em face de cdpias ou reproducdes indevidas, evitando
o0 “aproveitamento parasitario e a deslealdade concorrencial, assim como risco de confusao ou
associagdo dos consumidores.”*%

A expressdo da fungéo social da marca pode ser visualizada em dois pontos principais.
Primeiro, ao evitar a associacdo indevida e o erro ou confusdo pelos consumidores, 0 registro
do sinal distintivo protege o mercado interno, entendido como patriménio nacional pelo art. 219
da CRFB, de préticas concorrenciais abusivas ou desleais.

Teruya (2014, pg. 4), citando Andersen e Konzelman, destaca que “o uso do sistema de
propriedade intelectual pelos agentes implica aos agentes o custo da manutencdo do direito
concedido, a fim de evitar o uso de ma-fé pelos agentes econdmicos.”

Segundo porque, para que um titular continue fazendo jus ao registro, devera comprovar
0 seu uso efetivo. Schmidt (2013) entende que a necessidade de comprovacao de uso da marca
demonstra-se uma forma de cumprimento da funcéo social esperada da propriedade imaterial.

Segundo o Manual de Marcas do INPI, instituido pela Resolugdo INPI/PR n° 249, de
2019, para fazer jus ao registro da marca, ndo basta que o seu titular prorrogue o registro,

190 STJ, REsp 1673450 RJ 2017/0055508-4, data da publicagdo 26/09/2017.

191 £ importante destacar que 25 de janeiro de 2022 foi publicada no Diério Oficial da Uni&o a Portaria INPI/PR n° 8, de 17
de janeiro de 2022, consolidando os atos normativos editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI que
dispdem sobre a recep¢do e o processamento de pedidos e peti¢des de marca e sobre o0 Manual de Marcas. Essa Consolidacéo
possivelmente substituird uma série de normas usadas neste texto. Nada obstante, em virtude de a entrada em vigor ocorrer
apenas em 1° de fevereiro de 2022, optou-se por manter no texto a norma atualmente vigente, uma vez que o ato normativo
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havendo o dever de que a marca seja utilizada da forma como foi concedida ou sem que seja
alterado o seu carater distintivo original destinado, a assinalar os produtos ou servigo para 0s
quais foi registrada.®2

Do contréario, administrativamente, o registro podera ser objeto de uma investigacédo de
uso e de comprovagcao de uso da marcal®®, sendo possivel a declaragdo de caducidade pelo INPI,
0 que provocara a extingdo do registro, caso o titular ndo justifiqgue o desuso por razdes
legitimas.

A necessidade de que a marca mantenha a sua utilizacdo para assinalar os produtos ou
servicos para os quais foi registrada possui intima relacdo com a classificagdo realizada para o
registro, sendo um dos motivos para a relevancia da classificacdo do registro marcario no
ambito da regulacdo da propriedade industrial.

Uma segunda funcdo desempenhada pelas marcas que justifica a regulacdo da
propriedade industrial no registro de marcas consiste na distintividade. Schmidt (2013) destaca
que para que seja possivel o registro de um sinal distintivo, ndo sera possivel que ele seja
composto por palavras comuns, necessarias ou vulgares que tenham correlagdo com o produto
ou servico a ser identificado.

Segundo Barbosa (2002, p. 103), a distinguibilidade, em sua dimensdo juridica,
demanda que o signo ndo seja passivel de confusdo com aqueles existentes no dominio comum.
E condicéo essencial para a existéncia da marca que ela diferencie produtos ou servigos, o que
se motiva pela necessidade de que o consumidor médio consiga perceber aquele sinal distintivo
enquanto marca.

Ainda que um dos efeitos praticos do registro de um sinal distintivo como marca seja a
restricdo a livre concorréncia, seria descabida a apropriacdo a titulo exclusivo de signos
genéricos, vulgares, de uso comum, necessarios ou descritivos, uma vez que culminaria por
ensejar uma restri¢do excessiva a livre concorréncia, em potencial concorréncia desleal, o que
justifica a analise da distintividade para fins de registro da marca.

Gama Cerqueira (1982, p. 757) afirma que as marcas devem efetivamente marcar 0s
produtos, para diferencia-los de outros. Assim, a funcéo distintiva liga-se a préopria razéo de ser

da marca, sendo uma fungéo classica que moldou toda a legislacdo marcéria.

editado ndo se referiu a alteracdes de contetido, tdo somente sistematizando as normas sobre 0 tema num Unico ato
normativo.

192 Destaca-se que a primeira versdo do Manual de Marcas do INPI foi editada por meio da Resolugéo INPI/PR n° 142, de 27
de novembro de 2014, tendo por objetivos basilares a necessidade de assegurar maior qualidade, transparéncia e
uniformidade no &mbito do exame marcério; a busca por uma maior interlocucéo entre primeira e segunda instancias na area
de marcas, bem como o requisito da eficiéncia que, dentre outros, deve reger a Administragao Publica.

193 Conforme item 6.5.3 do Manual de Marcas do INPI (Resolucdo INPI/PR n° 249/2019).
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Nesse sentido, Barbosa (2002, p. 35) destaca a impossibilidade de que sinais distintivos
sejam utilizados tendo como objetivo causar 6bices ao equilibrio constitucional basico relativo
a patentes ou outros titulos. Exemplifica dizendo que ndo seria possivel a utilizacdo do sistema
de marcas objetivando frustrar a obtencdo de patentes ou outros titulos.

Todas as demais fungdes das marcas estdo relacionadas de forma direta ou indireta a
distintividade. N&o ha, contudo, consenso quanto ao contetido da funcéo distintiva. Para alguns,
a funcdo distintiva se desmembraria numa funcdo-fim e numa funcdo-meio. Schmidt (2013)
defende que a primeira consistiria na identificacdo do produto ou servico, ao passo em que a
segunda seria atinente a indicacdo de procedéncia, dizendo respeito a pessoa do fabricante.

A distintividade da marca possui relagdo com a protecdo do consumidor, uma vez que a
identificacdo do produto ou servico, confere ao consumidor informacdes quanto a indicacéo de
procedéncia daquele fornecedor. Assim, a concessdo do registro de um determinado sinal
marcario conferird um diferencial competitivo relevante num determinado segmento de
mercado, considerando a obtencdo do monopdlio instrumental da utilizacdo de um determinado
sinal distintivo.

Barbosa (2006, p. 147) entende que o registro da marca deve ser compreendido como
uma forma de monopélio legal. A obtencdo desse direito de exclusividade decorre do modelo
classicamente adotado pelas economias de mercado que a partir de um constructo juridico,
compreenderam a exclusividade artificial como um mecanismo de garantia ao criador ou
investidor pelos investimentos realizados com vistas a obtencdo da solucdo tecnoldgica ou
producdo da obra do espirito.

Pode-se compreender que regulacdo da propriedade industrial no registro de marcas
também esta diretamente relacionada a distintividade da marca, uma vez que essa fungdo tem
como uma de suas bases a prote¢do do consumidor em face de condutas comerciais que sejam
destinadas a leva-lo a erro ou confusdo, ao fornecer ao possivel consumidor informacoes
precisas quanto a identificagcdo do produto ou do servico.

A analise da distintividade do sinal distintivo para fins de registro constitui-se numa das
condicGes de fundo para que a marca seja valida, sendo realizada tendo como base o conjunto
em exame, 0 que sera levado a efeito no ambito do INPI em sede de exame substantivo,
importante ferramenta na regulacdo da propriedade industrial no campo dos sinais distintivos,
conforme se vera a seguir.

Uma outra funcdo das marcas que justificaria a atuagdo regulatoria do Estado no registro
de marcas consiste na indicacdo de origem. Tradicionalmente, a doutrina entende que as marcas

desempenham uma funcéo de indicacdo dos produtos ou servicos relacionados. Pérot-Morel,
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citado por Schmidt (2013, p. 56), entendia que a marca é a assinatura que o fabricante coloca
no produto.

De fato, num primeiro momento, as marcas permitiam que se chegasse a origem da
mercadoria, uma vez que, segundo o Decreto n° 3.346, de 14 de outubro de 1887, uma marca
sO poderia ser alienada em conjunto com o trespasse do estabelecimento empresarial, conforme
destacado por Schmidt (2013).

Contudo, com o avango das transacGes empresariais envolvendo este ativo, esta deixou
de ser uma realidade, especialmente apds a entrada em vigor do art. 21 do Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, o qual previu a
possibilidade de que os Estados determinassem as condic¢des para a concessao de licencas de
uso e cessdo de marcas, viabilizando a cessdo da marca com ou sem a transferéncia do negocio
ao qual pertenca.

N&o ha necessidade, portanto, que haja o trespasse do estabelecimento para a cessao de
uma marca, sendo possivel, em determinados casos, que a marca pertenca a uma holding que
ndo conte com qualquer atividade produtiva.

E importante destacar, ainda, que segundo o Acordo TRIPS o uso de uma marca por um
licenciado € prova id6nea para afastar a possibilidade de caducidade do registro, in verbis (grifo

N0sso):

ARTIGO 19. Requisito do Uso.*%

1. Se sua manutencao requer o uso da marca, um registro sé podera ser cancelado,
apos transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos trés anos de ndo-uso, a menos
que o titular da marca demonstre motivos validos, baseados na existéncia de
obstaculos a esse uso. Serdo reconhecidos como motivos validos para o ndo-uso
circunstancias alheias a vontade do titular da marca, que constituam um obstaculo ao
uso da mesma, tais como restri¢des a importagcdo ou outros requisitos oficiais relativos
aos bens e servicos protegidos pela marca.

2. O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, serd
reconhecido como uso da marca para fins de manutencao do registro.

Assim, a utilizagdo de uma marca por um detentor da licenga de uso possui o condéo de
viabilizar a formacdo de lastro probatério para o reconhecimento da marca num eventual
processo administrativo de caducidade do registro marcario, o que acaba por representar uma
mitigacdo da funcdo da marca atinente a indicacdo da origem daquele produto.

Schmidt (2013) destaca, ainda, que a atual tendéncia relacionada a terceirizagdo dos
meios de producdo tambeém seria uma forma de mitigar o papel da marca como fator de

indicacdo de origem dos produtos ou servicos. Isso significa dizer que a marca nem sempre tera

194 Disponivel em http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portuguesl.pdf. Acesso em 20 de dezembro de 2019.
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0 conddo de indicar a origem do produto ou servico, o que ndo interferira no potencial de
distintividade do sinal marcario.

Mesmao gue nos dias atuais, diante dos novos modelos negociais, essa funcéo das marcas
esteja bastante esvaziada, pode-se entender como uma das bases para a construcao da regulagéo
da propriedade industrial no campo marcario, uma vez que, classicamente, o registro da marca
demonstrava-se como uma forma eficaz de indicacdo da origem, evitando que o consumidor
fosse levado a erro ou confuséo.

Uma quarta funcdo das marcas que fundamentaria o exercicio da regulacdo estatal no
registro da marca consiste na garantia de qualidade dos produtos ou servi¢os que as marcas
identificam. Ao distinguir determinados produtos ou servicos de outros fabricados por
fornecedores diversos, a marca fornecera aos consumidores informacges precisas quanto a sua
reputacao que, aliadas as caracteristicas de cada produto ou servico, colaborara para que a marca
forme a sua clientela.

Né&o raro a opgdo por uma marca em detrimento da outra decorre da percepgdo da
clientela de que aquele produto ou servico possui uma qualidade diferenciada em relacdo aos
demais do mesmo segmento de mercado, sendo que o éxito do titular daquela marca podera ser
proveniente desse aumento da lealdade do seu publico consumidor em relacdo ao sinal
distintivo.

No plano fatico, hd uma dificuldade préatica para que as marcas desempenhem esse papel
de garantia da qualidade em todos os casos, dada a inexisténcia de norma que vincule a
observancia de determinados padrBes de qualidade. 1sso porque, numa relacdo juridica entre
franqueado e franqueador, por hipétese, sera possivel que a qualidade seja observada ou néo, o
que dependeré do formato empresarial adotado.

Ainda assim, a funcdo das marcas atinente & garantia da qualidade pode ser considerada
como um dos fundamentos para a regulacao da propriedade industrial no campo marcario. 1sso
porque, apesar de ndo haver normas que vinculem a observéancia de padrbes de qualidade, ndo
é incomum que isso seja previsto por meio de clausulas contratuais estabelecidas em contratos
de franquia.'®

Ao discorrer sobre o contrato de franquia, Cretella (2002, p. 117), diz que

Especialmente importante é a qualidade dos produtos e dos servicos e se estdo
mantidos dentro dos padrdes uniformes da franquia, mantendo assim a preferéncia
do publico pelo produto, promovendo o nome da marca do franqueador perante a
coletividade [...]

195 O sistema de franquia empresarial encontra-se previsto na Lei n® 13.966, de 26 de dezembro de 2019.
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Uma outra funcdo das marcas que fundamenta a regulacéo da propriedade industrial por
meio do registro marcario é a publicitaria. A disponibilizacdo de um produto ou servi¢o no
mercado estabelece de imediato uma mensagem publicitiria para aquele bem, a qual
independerd da existéncia de um slogan publicitério. Isso confere ao possuidor do sinal
distintivo um diferencial competitivo alterando, potencialmente, a dindmica Iégico-produtiva
do mercado interno.

Hé& casos em que a identificacdo do produto ou servigo por meio do sinal marcério é tao
eficiente que informa o que contém ou para o que é destinado o produto ou servigo, cumprindo
a sua funcdo publicitaria imediatamente.

Contudo, ha autores como Vidal, citado por Schmidt (2013), que entendem que a funcao
publicitaria estaria diretamente relacionada as marcas de alto renome. Por outro lado, em
sentido mais amplo, autores como Roncaglia, Galli e Casaburi, referidos por Schmidt (2013),
compreendem que toda marca exerce funcéo publicitaria, independentemente do seu renome.

Para Schmidt (2013) a notoriedade ndo se demonstra como um requisito essencial da
funcdo publicitaria, mas uma vez que a marca se notabilize, ela comecara a veicular mensagens
outras além da simples apresentacao do produto.

A funcdo publicitaria das marcas possui relacdo com a distintividade do sinal marcario,
sendo corroborada por regras que permitem que o comerciante divulgue a marca das
mercadorias que disponibiliza a venda, sem a necessidade de anuéncia prévia do fabricante do
produto; que possibilitam que o titular da marca se oponha a formas de comercializagdo que
agridam a imagem da marca e que reprimam o aproveitamento parasitario das marcas de alto
renome e das marcas notoriamente conhecidas, evitando a dissolucdo do signo distintivo
(Schmidt, 2013, p. 70).

Em qualquer sentido que se adote para a funcdo publicitéria, ela pode ser entendida
como um dos fundamentos para a regulagdo da propriedade industrial no campo marcario,
considerando os possiveis efeitos na concorréncia e no mercado interno decorrentes da
disponibilizacdo de um produto ou servigo de uma determinada marca.

O entendimento de que o direito marcario, em sentido amplo, tem por finalidade a
regulacdo das relacbes comerciais, pode comprovar que dentre os varios atos administrativos
realizados pelo INPI no campo marcério, alguns revestem-se de fato em atividade regulatoria,

com impactos no mercado interno, na livre concorréncia e na tutela do consumidor.
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Em decisdo do Tribunal Regional Federal da 22 Regido*®®, prolatada pelo juiz Guilherme

Calmon Nogueira da Gama, consignou-se expressamente que

O direito marcario tem por escopo a regulacéo das relagoes de comércio de molde a
evitar o aproveitamento parasitario de marcas, a concorréncia desleal e, mais
modernamente, a confusdo por parte do publico consumidor a respeito dos
produtos/servigos que lhe sdo oferecidos.

Assim, parece prosperar 0 entendimento de que o registro marcéario presta-se a um sé
tempo a regulacdo econémica, atraves da regulacdo da propriedade industrial em si mesma
considerada.

A regulacdo proveniente do registro marcario possui um duplice efeito. De um lado, por
meio do registro de uma marca, tem-se uma restricdo a concorréncia em favor de um titular,
buscando, com isso, incentiva-lo a realizar investimentos no seu negdcio, obtendo os proveitos
econdmicos decorrentes destes investimentos. Por outro lado, para a coletividade, o registro da
marca presta-se a corrigir assimetrias de informacéo, garantindo relagdes comerciais sadias no
mercado interno, protegendo o consumidor e evitando praticas concorrenciais desleais.

Segundo Abrdo e Martins (2017), a relacdo entre o direito do consumidor e a livre
concorréncia da-se de tal maneira que a depender da forma como se comportem no mercado
interno, pode-se redundar numa maior ou menor expressao de cada um deles, servindo como
mecanismo para a regulacdo do mercado e suporte ao equilibrio entre eles.

Como visto anteriormente, as funcdes desempenhadas pelas marcas fundamentam a
atuacdo regulatéria do Estado no campo marcario, com vistas a reducdo de assimetrias de
informac&o e protecdo do consumidor, evitando praticas concorrenciais desleais.

E, em sendo assim, alguns dos atos administrativos direcionados ao exame, concessdo
e denegacéo do registro da marcério podem ser entendidos como atos de regulacao.

Em linhas gerais, pode-se dizer que a concessdo do sinal marcdrio importa no
condicionamento da atividade privada atinente a exploracao de um determinado sinal distintivo
tanto para a coletividade, quanto para o titular. Para a coletividade, esse condicionamento deriva
do efeito erga omnes oponivel em razdo do registro da marca, o que gera uma restri¢do da
concorréncia em favor do titular daquele ativo, impedindo que outros utilizem daquele mesmo
sinal distintivo.

A eficacia erga omnes confere legitimidade ad causam perante terceiros, com

oponibilidade em face de toda a coletividade. A concessdo do registro da marca vincula toda a

196 Conforme Processo n° 1998.51.01.026916-3, TRF 22 Regido,
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coletividade a necessaria observancia da titularidade daquele sinal distintivo, o que significa
dizer que aquele que obtenha o registro podera se insurgir em face de qualquer um que pretenda
se utilizar indevidamente do sinal distintivo de sua propriedade.

Para o titular, a propriedade do sinal distintivo por meio da concessdao da marca importa
num condicionamento ndo sob o prisma do legitimo direito de exercer a sua atividade
empresarial independentemente do registro, mas sim sob a percepgao de que, uma vez obtendo
o titulo, a sua propriedade so se conservard, caso haja o uso efetivo, dentro das especificacdes
do que foi concedido.

Segundo o item 6.5 do Manual de Marcas do INPI, instituido pela Resolugcao INPI/PR
n° 249, de 09 de setembro de 2019,

[...] além de prorrogar o registro, o titular possui o dever de utilizar a marca, tal como
concedida ou sem alteracdo de seu carater distintivo original, para assinalar os
produtos ou servigos para os quais foi registrada ou entdo justificar o desuso por razdes
legitimas, sob pena de ter o seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do
art. 142 da LPIL.

Assim, ndo basta que o titular possua o registro da marca para que o seu direito de
propriedade seja assegurado, sendo necessario que haja a utilizag¢do efetiva do sinal distintivo
que lhe foi concedido, dentro das especificagdes concedidas. De outra forma, poderé ocorrer a
extingdo do registro através da declaragio de caducidade.'®’

A declaracdo de caducidade do registro da marca pode ser entendida como um tipico
ato de regulacdo, uma vez que importa numa limitacdo ao direito de propriedade, ao provocar

a sua extingo em razao do ndo uso efetivo.%®

197 A possibilidade de declaragio da caducidade em razio do desuso faria com que os atos administrativos destinados a tal
finalidade pudessem ser considerados como dotados de coercibilidade, uma vez que ha neste caso uma sujei¢ao dos
particulares em virtude de uma decisdo proferida pelo Estado, a qual envolve a extingdo de um direito de propriedade. A
possivel san¢@o seria a propria declaragdo de caducidade em razdo do desuso. Numa interpretagdo dos conceitos dos demais
atributos para a configuragao deste ato como inerente ao exercicio via poder de policia, poder-se-ia entender como presentes
os atributos da discricionariedade e da autoexecutoriedade. A discricionariedade poderia ser entendida como presente uma
vez que a caducidade do registro da marca podera ser declarada caso haja o desuso identificado pelo ndo inicio da marca no
Brasil, bem como pela néo utilizagdo do registro por mais de cinco anos consecutivos ou se dentro do mesmo prazo a marca
tenha sido usada com modificacdo que implique alteracdo do seu carater distintivo original. A possibilidade de que o titular
justifique, por razdes legitimas, tais circunstancias confere uma margem de discricionariedade na tomada de decisao, posto
tratar-se de clausula aberta a ser interpretada pelo examinador. Por fim, a autoexecutoriedade encontra-se presente uma vez
que a decisdo tomada pelo INPI ndo necessita de concordancia do particular ou provimento judicial, sendo plenamente
exequivel. Diante disso, para os adeptos do conceito restrito de regulagdo, esse poderia ser entendido como um exemplo de
ato praticado no exercicio de poder de policia. Ja para aqueles que entendem a regulagdo em sentido amplo, considerando
tratar-se de ato que envolve a restri¢do a um direito de propriedade que culmina na sua propria extingdo, com potenciais
efeitos no mercado e na livre concorréncia, estaremos diante de um ato de regulagéo.

198 A utilizagdo do termo regulacéo da-se, nesse contexto, em sentido amplo, incluindo toda e qualquer atividade do Estado
direcionada a ordenar atividades econdmicas e solucionar falhas de mercado. Entende-se coercibilidade como o atributo
através do qual a Administracdo tem de poder de exigir o seu cumprimento, sob risco de imposi¢do de uma sancéo. No caso
em tela, o Estado exige a utilizagdo da marca concedida pelo registro, sob pena de ser extinto o registro, com a declaragdo da
caducidade.
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Ainda que néo haja obrigatoriedade do registro de uma marca para que um particular
comercialize um produto ou servico, tal ndo retira o carater regulatrio do registro da marca.
Isso porque, caso o titular pretenda se valer do monopolio decorrente do titulo, sera necessario
que se submeta a regulacéo realizada pelo INPI com vistas a concessédo do titulo. Isso ocorrera,
num primeiro momento, através da observancia as condicdes estabelecidas na Lei n° 9.279, de
1996 e nos Regulamentos Setoriais emitidos pelo INPI.

Contudo, € importante destacar que a obtencédo do registro de uma marca ndo € condicao
suficiente para que o seu titular goze dos proveitos decorrentes da exclusividade. Além do dever
de prorrogar a concessao, serd necessario que a marca seja efetivamente utilizada, sob pena de
que haja a declaragdo de caducidade pelo INPI.

A possibilidade de declaracdo de caducidade pelo INPI pode ser considerada como um
ato de regulacdo em sentido amplo, uma vez que envolve o estabelecimento de um controle
pelo Estado que, in casu, ocorrerd através da afericdo da efetiva utilizacdo da marca.

Em contrapartida, caso se adote um sentido mais restrito para o termo regulacéo, a
exemplo daquele previsto no art. 2°, XI do Decreto n° 6.017, de 2007, a declaracdo de
caducidade nao poderia ser vista como ato de regulacdo, uma vez que para essa Lei, 0 ato de
regulacdo pode ser ou ndo normativo, mas deve disciplinar ou organizar um determinado
servico publico. Nesse caso, 0s principais exemplos de atos de regulacdo praticados pelo INPI
no a&mbito do registro de marcas seriam a edicdo de regulamentos setoriais para delimitar os
procedimentos relacionados ao exame deste tipo de processo administrativo, bem como atos
administrativos que se prestem a organizarem ou disciplinarem o servico, tais como o0 ato de
deposito do pedido e de emissdo do certificado de registro.%®

Segundo Morgado (2018, p. 51)

E, no caso, a relevancia da sancdo pelo ndo uso da marca repousa na exigéncia
econdmica e social de que o bem que foi apropriado (e, portanto, retirado do
patrim6nio comum) seja socialmente aproveitado. N&o faria sentido que um direito
que confere exclusividade de uso e exploracdo econdmica de um sinal, para distinguir
produtos ou servigos em determinado segmento de mercado, ndo fosse usado no curso
daquelas atividades, cerceando a liberdade dos concorrentes e, em Ultima analise, a
liberdade em geral. O sinal objeto do direito de propriedade, enquanto bem imaterial,
depende do uso para se concretizar, para se consolidar no mercado. Sem o uso, a marca
seria um fim em si mesma, impondo-se por si s6. Ela ha que ser resultado de um
processo que se concretiza com o uso, através da disponibilizagdo dos produtos ou
servigos para o publico.

199 |_evando-se em consideracdo o conceito legal previsto nesse dispositivo, ha outras hipoteses que podem ser entendidas
como exemplos de regulagdo no INPI: a concessdo de patentes e registros, a classificagdo das patentes e registros, o
arbitramento da remuneracéo pelo INPI nas hipoteses dos arts. 65 e 73, §85° e §6° da Lei n® 9.279, de 1996. A declaracéo de
caducidade, a licenga compulséria e a declaragdo de nulidade poderiam ser entendidas como exemplos de atos de
fiscalizac@o, seguindo-se o que estabelece o art. 2°, XIl do Decreto n® 6.017, de 2001.
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A exemplo do INPI, outras entidades administrativas responsaveis pela regulacdo de
diferentes setores econdmicos também se utilizam do instrumento da caducidade?®, tais como
a ANEEL — Agéncia Nacional de Energia Elétrica®®, a ANTT- Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres?®2, a ANATEL — Agéncia Nacional de Telecomunicagdes 2%; a ANAC
- Agéncia Nacional de Aviacdo Civil?®; a ANTAQ — Agéncia Nacional de Transportes
Aquaviarios®®; a ANS — Agéncia Nacional de Saude Suplementar?®; a ANM — Agéncia
Nacional de Minerag&o?®’ e a ANVISA — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.?%

Um ponto em comum em todos esses casos reside no fato de que neles observa-se a
utilizacdo da caducidade como forma de extincdo do direito, tendo sido relacionada a
caducidade a imposicdo de penalidades aos agentes em funcédo da prestacéo do servico de forma
inadequada ou deficiente, sendo uma expressdo do seu poder fiscalizatdrio.?*

De fato, analisando as hipoteses em que a Lei n® 9.279, de 1996 admite a declaracdo da
caducidade por parte do INPI observa-se que tal decorrera tanto da ndo utilizacdo da marca no
Brasil dentro do prazo cinco anos contados da concessdo, bem como se 0 uso tiver sido
interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se, N0 mesmo prazo, a marca tiver sido
usada com modificacdo que implique alteracdo de seu carater distintivo original, tal como
constante do certificado de registro.?*

Morgado, citando Fernandez-Ndvoa (2018, p. 111) afirma que é imprescindivel utilizar
a marca a fim de consolidar o processo de individualizag&o, identificacdo ou associacgdo entre
o sinal e o bem assinalado.

A utilizacdo da marca consolida o direito enguanto bem imaterial. Assim, a
possibilidade de declaragdo da caducidade justifica-se porque a restricdo a concorréncia

inerente ao registro de um sinal distintivo ndo devera perdurar se o titular ndo esta efetivamente

200 Relativamente a ANCINE, ndo foram localizadas normas complementares editadas pela agéncia que fossem relacionadas
a caducidade e no Regimento Interno da Agéncia ndo constam atribuicdes relacionadas a declaracdo de caducidade, o que
pode decorrer do fato de ndo constar dentre as atribui¢fes da autarquia especial a concessao ou outorga de direitos, nos
termos do art. 2° do Regimento Interno (Resolucao de Diretoria Colegiada n° 59, de 2 de abril de 2014) c/c arts. 5° e 6° da
Medida Provisdria n® 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

201 Conforme Resolugdo Normativa ANEEL n° 846, de 11 de junho de 2016.

202 Resolugdo ANTT n° 5.935, de 27 de abril de 2021.

203 Resolugdo ANATEL n° 589, de 7 de maio de 2012.

204 |_ej n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

205 Resolucdo ANTAQ n° 3259, de 30 de janeiro de 2014.

206 Resolugdo Normativa ANS n° 440, de 13 de dezembro de 2018.

207 Decreto n° 9.587, de 27 de novembro de 2018.

208 A Resolugdo RDC n° 585, de 10 dezembro de 2021, Regimento Interno da ANVISA, trouxe a previsdo de declaracéo de
caducidade em alguns momentos (art. 107, art. 108, art. 110 e art. 111).

209 Conforme Relatério de Andlise de Impacto Regulatdrio n° 0002/2019/ANEEL.

210 Conforme art. 143 da Lei n° 9.279, de 1996.
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se utilizando daquela marca, caso contréario poderia servir como incentivo a adogdo de praticas
comerciais abusivas ou anticoncorrenciais.

A obrigacao de utilizacdo da marca constitui-se, por esséncia, numa expressao da funcao
social da propriedade industrial, como decorréncia do art. 5°, XXI1I CF. Desse modo, o registro
do sinal distintivo em si, presta-se a incentivar os investimentos no mercado interno, minorando
0s riscos de que o consumidor seja levado a erro ou confusdo, ndo podendo constituir-se numa
ferramenta utilizada apenas e tdo somente para inibir a concorréncia, o que potencialmente
ocorreria caso ndao houvesse a previsao da necessidade de utilizacdo da marca.

Para a propositura do processo administrativo de caducidade, o requerente devera
justificar o seu legitimo interesse, 0 que podera estar baseado em direitos ja adquiridos ou
mesmo na mera expectativa de direitos. O Manual de Marcas do INPI estabelece as condigdes
para a caracterizacdo do legitimo interesse.?

O estabelecimento de condicionantes para a caracterizacéo do legitimo interesse para a
propositura do processo administrativo de caducidade, reveste-se em mais uma expresséo do
exercicio de regulacdo pelo INPI, ao gerar uma limitacdo para a propositura do processo
administrativo, as quais ndo foram estabelecidas pela Lei n°® 9.279, de 1996, tendo sido
repassada a definicdo para o ambito da edi¢do de Regulamentos Setoriais pelo INPI.

Classicamente, o conceito de regulacao, decorre da concepgao econdmica relacionada
a atuagao estatal em face dos mercados tendo como fito a corre¢do de falhas de mercado. Nada
obstante, segundo Guimaraes (2007), na pratica, a regulacdo assumiu outras fungdes para além
de tdo somente garantir o regular funcionamento da economia. Pode-se dizer, portanto, que a
regulacdo passou a assumir contornos sociais, possuindo outras missoes, tais como a tutela dos
trabalhadores, do meio ambiente e dos consumidores.

Nesse contexto, a prova do uso efetivo em sede de processo administrativo de
caducidade surge como uma expressdo da regulacdo em seu aspecto social, dentro do contexto
da exigéncia de que o titular do monopolio respeite o interesse publico de desenvolvimento
social, econdmico, cientifico e tecnolégico.?'?

Para a prova do uso efetivo, serd realizado um procedimento destinado a investigagdo
de uso e comprovacao de uso da marca, o que abrangerd os cinco anos anteriores a data de

requerimento da declaracdo de caducidade. Caberd ao titular da marca acostar aos autos

211 Segundo o item 6.5.1. do Manual de Marcas do INPI, sdo condigGes para a caracterizagio do legitimo interesse: Registro
ou pedido de registro de marca idéntica ou semelhante para assinalar produtos idénticos, semelhantes ou afins; Registro ou
pedido de registro de indicacdo geogréafica, marca de alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda;
Direito de personalidade; Direitos autorais; Outros direitos que caracterizem o interesse ou a atuacdo do requerente em
segmento mercadolégico idéntico ou afim aos produtos e servigos assinalados pela marca caducanda.

212 A funcio social da propriedade foi prevista no art. 5°, XXIIl1 CRFB, no rol dos direitos e garantias fundamentais.
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documentos comprobatdrios de que no periodo objeto de investigagdo, houve o atendimento ao
art. 143, I e II da LPI. Para que haja a efetiva comprovacao do uso efetivo, os documentos
apresentados nao podem contemplar eventuais modificagdes no sinal distintivo que foi
concedido pelo INPI, de forma a alterar o seu carater distintivo original, devendo ser
apresentado tal como presente no certificado de registro.?'?

Desse modo, a declaragdo de caducidade também pode ser entendida como um ato com
caracteristicas tipicamente regulatorias, uma vez que através dela o Estado realiza uma
intervencdo na propriedade privada do titular do sinal distintivo, gerando a extin¢do daquele
direito.

Deve-se destacar, contudo, que ndo apenas o registro da marca em si e a declaragdo de
caducidade poderiam configurar como atos de regulagdo no campo da concessao de registros
de marcas.

Di Pietro (2003) entende que as caracteristicas da regulagdo envolvem trés pilares
basicos. Um primeiro atinente ao estabelecimento de regras. Um segundo relacionado ao
controle das atividades privadas e, por fim, o terceiro referente ao atendimento a finalidade
publica no sentido do regular funcionamento da economia.

Nesse sentido, a edigao de regulamentos setoriais pelo INPI reveste-se na primeira
caracteristica atinente ao estabelecimento de regras. Por meio da emissdo dos mencionados atos
normativos, o Instituto estabelece condi¢des ao pedido de registro de marcas, por dicgdo
expressa do art. 101 da Lei n® 9.279, de 1996, bem como normas técnicas relacionadas ao
exame.

O estabelecimento de condicdes a apresentacao do pedido destinado a concessdo da
marca constitui um ato de regulacdo, uma vez que, como visto no Capitulo 1 deste estudo, o ato
de regulacdo estd diretamente relacionado ao estabelecimento de limitacdes e condigdes a
prestacao do servigo ou ao exercicio de atividades.

Nesse sentido, também foi conferida ao INPI a competéncia para a regulagdao das
classificagoes dos registros de marcas de produtos ou servigos, o que também pode ser
considerado como um ato de regulagdo.

O legislador conferiu ao Instituto a competéncia para estabelecer as referidas
classificagdes, quando ndo fixadas em Tratado ou Acordo Internacional em vigor no Brasil, em
decorréncia do previsto no art. 227 da Lei n°® 9.279, de 1996.

Ainda que o Brasil ndo seja signatario do Acordo de Nice, o Brasil adota a

213 Segundo constante do item 6.5.3 do Manual de Marcas do INPI.
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Classificacdo Internacional de Produtos e Servicos de Nice, para classificar os registros num
determinado segmento de mercado, o que se deu a partir da edicdo do Ato Normativo INPI n°
150, de 3 de janeiro de 1999.214

Nada obstante, ainda que atualmente o Brasil se utilize da Classificacao de Nice para
o registro de marcas, isso ndo suprimiu a competéncia do Instituto para a regulagdo da
classificagdo de produtos ou servigos que tenham o registro da sua marca no INPL

A Classificagdo Internacional de Produtos e Servigos de Nice (NCL) possui uma lista
de 45 (quarenta e cinco) classes contemplando dados sobre os diferentes tipos de produtos e
servigos enquadrados nas classes, mas essas informagdes nao sdo exaustivas, ndo incluindo
todas as possibilidades de produtos e servigos.

Nao raro, a classificagdo internacional ndo ¢ capaz de elucidar todas as hipoteses
possiveis de enquadramento de um produto ou servi¢co numa das suas classes. Assim, a despeito
de o Brasil adotar a Classificacdo Internacional de Nice (NCL), permanece a competéncia
regulatéria do INPI para a edigdo das listas auxiliares.?!®

Nesse contexto, em que pese a adesdo do Brasil a Classificagdo Internacional de
Produtos e Servicos de Nice (NCL), tal ndo retira o poder regulatério do INPI para o
estabelecimento das classes, o que atualmente da-se através da publicagdo de Listas Auxiliares
de produtos e servigos, além da possibilidade ainda vigente para que o INPI regule toda a
classificagdo de produtos e servigos em si, num cenario hipotético em que ndo mais fosse
adotada a Classificagao de Nice.

Como visto anteriormente, a inclusdo de um determinado produto ou servigo numa
determinada classe produz impactos relevantes na regulacdo da propriedade industrial.

Grosso modo, pode-se dizer que a concessdo de um registro de uma marca numa
determinada classe confere monop6lio ao titular de um sinal distintivo dentro de um
determinado segmento mercadoldgico. Assim, ha uma grande relevancia na classificacdo
adotada quando do registro marcario, uma vez que o monopdlio sera aderente aquele segmento
mercadologico dentro de uma determinada classe, ressalvando-se os casos de marcas de alto

renome que terdo protecdo em todas as classes.?*

214 0 Ato Normativo n° 150, de 1999 esta disponivel na plataforma WIPO lex. Em 2013 esse ato normativo foi reeditado pelo
INPI em 18/03/2013, por meio da edi¢do da Resolugdo n® 34/2013, vindo a ser revogado pela publicacdo da Resolugéo n° 89,
de 2013, dispondo sobre a classificacdo de produtos e servicos e a classificacdo de elementos figurativos em matéria de
marcas.

215 Segundo informacdo constante da home page do INPI “o sistema de classificagdo é dividido entre produtos, listados nas
classes 1 a 34, e servicos, listados nas classes 35 a 45. E importante saber que as classes e listas ndo sdo exaustivas, ou seja,
ndo incluem todos os tipos de produtos e servigos que existem. Para complementar as listas originais da Classificacdo
Internacional de Nice, o INPI criou as Listas Auxiliares.”

216 Conforme art. 125 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.
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Isso porque, a concessdo do registro de uma marca para um titular num determinado
segmento mercadolégico inviabilizaria, em tese, que um outro titular obtivesse o registro
daquele signo distintivo no mesmo segmento, ressalvadas hipdteses excepcionais, casos em que
ainda que semelhantes, mas nédo idénticos, os signos possuam distintividade capaz de evitar a
confuséo ou erro do consumidor sobre aquele determinado produto ou servigo.

Em hipoteses residuais, a anélise da concorréncia no registro de marcas pode chegar a
niveis de especialidade que levem em consideracéo diferentes niveis de consumo. Exemplifica-
se com julgado sobre o caso Hermes, no ambito do Recurso Extraordinario N° 115.820-4 — RJ,
Primeira Turma (DJ, 19.02.1993), no qual ainda que as duas interessadas no registro tivessem
0 mesmo signo distintivo (Hermes e Hermes) e objetos sociais parcialmente coincidentes,
segundo Barbosa (2002, p. 3) “os segmentos de consumo eram tdo diversos, que nem mesmo a
alegacdo de aproveitamento de fama do titular do signo mais famoso bastaria para superar a
distancia dos respectivos mercados.”

Nesse sentido, Gama Cerqueira (1982, p. 68) defende que

[...] a possibilidade de confusdo deve ser apreciada pela impressdo de conjunto
deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas
diferencas, levando-se em conta ndo sé o grau de atencdo do consumidor comum e as
circunstancias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua
natureza € 0 meio em que 0 seu consumo é habitual.

A classificacdo das marcas auxilia na concretizacdo do principio da especialidade, mas
ndo exaure a aplicacdo deste principio. 1sso porque, a “organiza¢do minuciosa das marcas em
classes de servicos ou produtos, estabelecidas conforme a classificagéo internacional de Nice,
agrupando-se conforme a sua natureza e resguardando, assim, a protecdo com o intuito de inibir
a utilizagdo de marcas idénticas ou em alto grau de semelhanga.”?’

A especificagdo dos produtos e servicos que a marca visa assinalar serd realizada
mediante o enquadramento nas Classes constantes da Classificacdo adotada pelo INPI sendo
que, caso sejam “utilizados os termos pré-aprovados constantes da Classificagdo Internacional
de Nice e das listas auxiliares disponibilizadas pelo INPI”, o pedido ficaré dispensado de analise
da adequacéo da especificagdo.?®

Nota-se que a atuacdo regulatoria pelo INPI ocorreria tanto no estabelecimento da
classificacdo em si nos termos do previsto no art. 227 da Lei n® 9.279, de 1996, o que hoje da-

217 Recurso Especial n° 1.238.041 — SC (2011/0035484-1) e-STJ, fl. 283.
218 Conforme item 5.4.3 da Terceira Edicdo do Manual de Marcas do INPI.
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se em primazia através da edi¢do das chamadas listas auxiliares, quanto na analise da adequacao
da especificacdo de um produto ou servigo numa determinada classe.?'

O registro de uma determinada marca num segmento de uma classe produz impactos na
livre concorréncia, sendo que a especialidade da marca é o principal elemento do direito de
exclusividade. Segundo Barbosa (2002) em decorréncia do principio da especialidade, a anélise
da concorréncia é indispensavel nos registros de marcas.

Desse modo, o estabelecimento da classificacdo dos registros das marcas por meio das
listas auxiliares ou da classificacdo em si, produz impactos na livre concorréncia e no mercado
interno, constituindo-se em ato de regulacéo da propriedade industrial.

Em que pese um dos efeitos proprios do sistema marcario em todo o mundo ser a
limitacdo a livre concorréncia, pode-se compreender que tanto o estabelecimento da
classificacdo de produtos ou servigos, quanto a analise da adequacéo da classificacdo poderiam
demonstrar-se como expressdo do poder regulador do Estado, sendo algumas das justificativas
para a regulacdo da propriedade industrial no registro de marcas.

Primeiro porque a classificacdo de produtos ou servicos produz inegaveis efeitos na
correcdo de falhas de mercado e como forma de evitar a concorréncia desleal, evitando que
coexistam produtos ou servicos dentro do mesmo segmento de mercado com a mesma marca.

Segundo porque, confere ao titular daquele monopdlio a exclusividade e oponibilidade
erga omnes em face de terceiros num determinado segmento mercadoldgico, demonstrando-se
“um relevante instrumento administrativo, principalmente no que se refere a busca de
anterioridades.”??

Em sede de exame substantivo, sera possivel que o INPI proceda as adequacgdes na
especificacdo dos produtos ou servigos, nos casos de existéncia de incompatibilidade entre a
especificacdo e a classe reivindicadas, o que podera ocorrer de oficio, caso toda a especificacéo
possa ser alocada em outra classe; se parte significativa da especificagdo pertence a classe
reivindicada e para tornar os termos da especificacdo mais claros e precisos. Nos demais casos
em que o examinador de marcas perceba a necessidade de alteracao da especificacédo fornecida
com a classe reivindicada, serd formulada uma exigéncia para que o requerente reapresente a

especificacdo.??!

219 Segundo o item 10.1.1 da Terceira Edigdo do Manual de Marcas, caso ndo seja encontrado o produto ou servico desejado
apos pesquisa as listas de classificagdo, o usuario pode, por meio de retribuicdo especifica e preenchimento de formulario
correspondente apresentar uma consulta a Comissao de Classificagdo de Produtos e Servigos (CCPS) da Diretoria de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas.

220 Conforme terceira edicdo do Manual de Marcas, instituida pela Resolucdo INPI/PR n° 249, de 2019.

221 Trata-se de entendimento que pode ser obtido a partir da andlise dos itens 5.4.1 e 5.4.2 do Manual de Marcas do INPI.
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A possibilidade de que o Instituto realize alterac6es na especificacdo dos produtos ou
servicos as classes reivindicadas ou formule exigéncias para o prosseguimento do processo,

222

reveste-se em tipica intervencao estatal na autonomia privada do requerente<<*, o que pode se

caracterizar como um ato de regulacdo, uma vez que se presta a disciplinar o servigo??3,

N&o h& uma liberdade ampla e irrestrita na indicagdo da especificacdo e da classe
reivindicada, cabendo ao INPI analisar se o sinal distintivo para o qual se pretende o registro
possui aderéncia a classe reivindicada. 1sso ocorre ndo apenas em razdo da necessidade
administrativa de categorizacdo dos produtos e servigos em classes, mas principalmente porque
a reivindicacdo de uma determinada classe importa necessariamente numa restricdo a
concorréncia naquele segmento mercadol6gico, como efeito ldgico do préprio sistema
marcario.

Trata-se de uma decorréncia da aplicagdo do principio da especialidade ou
especificidade, segundo o qual o direito de exclusividade do titular da marca limita-se ao escopo
dos produtos e servigos assinalados, de tal forma que poderdo existir marcas idénticas ou
similares em segmentos de mercado diversos. Isso significa dizer que a protecdo concedida pelo
registro esta adstrita aos limites da especificacdo do produto ou servico e da classe reivindicada.

Assim, a possibilidade de que o INPI intervenha tanto para estabelecer as classes, seja
originalmente ou pelas listas auxiliares, quanto para adequar a especificacdo realizada,
constitui-se numa intervencdo na autonomia privada do requerente, impactando também nos
eventuais direitos dos usuarios e constituindo-se num ato de regulac&o.??*

Ao atuar de oficio na alteracdo da especificacdo ou formulando exigéncias para a
adequacdo da classe reivindicada, em alguns casos, sera possivel que haja de fato uma alteracao
da abrangéncia da protecdo conferida ao sinal distintivo concedido. No plano fatico, tal podera

revestir-se em ato de regulacdo uma vez que relacionado ao estabelecimento de uma

222 Segundo Oliveira (2018), a regulagdo abrange a intervencdo estatal na atividade econdmica envolvendo os servigos
publicos e as atividades econdmicas em sentido estrito.

223 Segundo o art. 2°, X1 do Decreto n° 6.017, de 2007 considera-se regulagdo todo e qualquer ato que discipline ou organize
um determinado servigo publico, incluindo suas caracteristicas, padrdes de qualidade, impacto socioambiental, direitos e
obrigacGes dos usuarios e dos responsaveis por sua oferta ou prestagdo e fixacao e revisao do valor de tarifas e outros precos
publicos.

224 pela interpretagdo que pode ser extraida do art. 2°, XI do Decreto n° 6.017, de 2007, o ato de regulagdo néo é apenas o ato
normativo, podendo ser incluidos outros atos administrativos que também se prestem a disciplinar ou organizar um
determinado servigo publico, incluindo suas caracteristicas, padrdes de qualidade, impacto socioambiental, direitos e
obrigacGes dos usuarios e dos responsaveis por sua oferta ou prestacéo e fixacao e revisao do valor de tarifas e outros pregos
publicos. Desse modo, no ambito da classificagdo de registros de marcas de produtos ou servigos, ndo apenas o
estabelecimento em si da classificagdo pode ser considerado como um ato de regulagdo, mas também a analise quanto a
especificacdo realizada, uma vez que ha a possibilidade de que sejam realizadas adequacdes pelo INPI ou formuladas
exigéncias aos requerentes. Nao raro, a adequagao de oficio e a formulagdo de exigéncias poderao restringir o ambito da
especificacdo inicialmente pretendido pelo requerente, o que impactara no eventual direito ao monopélio que o requerente
fara jus caso obtenha o registro.
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condicionante a obtencdo do registro o que, in casu, seré a exigéncia formulada pelo INPI ou a
alteracdo de oficio.

Desde 09 de setembro de 2019, a partir da edicdo da Resolucdo INPI/PR n° 248, com
redacdo alterada pela Resolugdo INPI/PR n° 257, de 2020 e pela Portaria INPI/PR n° 016, de
2021, passou a haver a disciplina do registro de marca em sistema multiclasse, autorizando a
especificacdo de produtos e servigos relativos a mais de uma classe da Classificacdo
Internacional de Nice.?%

A possibilidade de deposito do pedido de registro de marca em sistema multiclasse ndo
retira a relevancia do aspecto regulatério inerente a atuacdo do INPI, tanto na analise da
especificacdo, quanto no estabelecimento da classificagcdo em si.

Por forca de diccdo expressa da Resolucdo INPI/PR n° 248, de 09 de setembro de 2019,
passou a ser possivel o pedido de registro de marca em sistema multiclasse, possibilitando a
especificacdo de produtos e servigos relativos a mais de uma classe da Classificacdo
Internacional de Nice, sendo que a registrabilidade do sinal marcéario serd analisada
separadamente em cada classe.??

Essa analise realizada em cada uma das classes podera resultar no deferimento do
pedido, nos casos em que o sinal marcario ndo incorrer em proibicéo legal em nenhuma classe;
indeferimento do pedido, nas hipdteses em que o sinal marcario incorrer em proibicédo legal em
todas as suas classes ou o deferimento parcial, caso o sinal marcario incorra em proibic&o legal
em parte das classes ou quando houver restricdo ou alteracdo de oficio na especificacdo de
produtos e servigos.??’

Em caso de divergéncia entre a especificacdo fornecida para os produtos e servicos e as
classes informadas, sera possivel a formulacdo de exigéncias relacionadas ao pagamento de
retribuicdo complementar relativa a inclusdo de novas classes ou para a indicacdo de produtos
e servicos a serem excluidos do escopo da especificacéo realizada pelo depositante.??

A possibilidade conferida ao INPI para que restrinja ou altere de oficio a especificacao
de produtos ou servicos que resulta no deferimento parcial do pedido, reveste-se em ato com
caracteristicas regulatorias, uma vez que projeta efeitos sobre a extensdo do registro
eventualmente obtido pelo requerente, numa intervencéo estatal a escolha baseada unicamente

em interesses particulares.

225 Conforme art. 2° da Resolugdo INPI/PR n° 248, de 2019.

226 Conforme art. 2° c/c art. 3° da Resolugdo INPI/PR n° 248, de 2019.

227 Nos termos do previsto no art. 4° da Resolugdo INPI/PR n° 248, de 2019.
228 Conforme art. 5° da Resolug&o INPI/PR n° 248, de 2019.



171

Por via de consequéncia, poder-se-ia dizer que, nesses casos, 0 requerente so obtera o
deferimento do seu pedido com a atuacdo do INPI restringindo e limitando o escopo da
especificacdo fornecida pelo depositante, 0 que se caracteriza como uma atuacao tipicamente
regulatoria.

Um outro momento em que pode ser verificada a presenca de atividades tipicamente
regulatdrias pode ser visualizado no exame substantivo dos pedidos de marcas.

O exame substantivo de um pedido de marca realizado no ambito do INPI é a esséncia
do exame marcario, sendo a etapa em que ocorre a verificacdo se o sinal pretendido respeita as
condigdes previstas na Lei n° 9.279, de 1996 e nos Regulamentos Setoriais editados pelo INPI,
especialmente 0 Manual de Marcas do INPI e a Resolucdo INPI/PR n° 88, de 14 de maio de
2013, por forca de dicgdo expressa do art. 155 da LP1.2%°

A analise realizada em sede de exame substantivo ndo se confunde com a mera
conferéncia de aspectos formais para fins de deferimento do eventual registro, possuindo
nuances com caracteristicas regulatorias.

Em exame substantivo, o examinador verificara se a marca requerida se constitui num
sinal visualmente perceptivel e, em o sendo, devera revestir-se de distintividade, prestando a
assinalar e distinguir produtos ou servicos dos demais de procedéncia diversa. Além disso,
havera a verificacdo se a marca incide em alguma das proibi¢des legais, no que tange a sua
constituigo, o seu carater licito e a sua veracidade ou disponibilidade.?*°

Ha possibilidade de que, em sede de exame substantivo, o examinador formule
exigéncias. Entende-se a exigéncia como “o despacho de natureza interlocutoria pelo qual uma
das partes envolvidas é convocada a prestar esclarecimentos, promover alteraces ou apresentar
documentos necessarios para o andamento do exame do processo.”?%!

Vérias sdo as hipoteses que ensejam a formulagdo de exigéncias no exame substantivo.
Sdo exemplos a especificagdo de produtos ou servigos inadequada; a falta de autorizagéo para
registro de nome civil, assinatura, imagem, pseudénimo e nome artistico de terceiros; falta de
autorizacdo para registro de nome, prémio ou simbolo de evento oficial ou oficialmente
reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro; atividade
declarada divergente dos produtos ou servigos reivindicados na especificacdo; procuragdo ou

documentacao referente a pratica conjunta de atos ausentes, ilegiveis, incompletos ou contendo

229 segundo a Resolugéo INPI/PR n° 88/2013, sio etapas do exame substantivo do signo que seja objeto de um pedido de
registro: 1) Analise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcario; Il) Analise da disponibilidade do sinal
marcario; 111) Analise de eventuais oposi¢des e manifestacdo do requerente do pedido de registro e 1) Apreciacdo

de documentos obrigatorios em razdo da natureza e da forma de apresentagdo do sinal.

230 Conforme item 5 do Manual de Marcas do INPI.

231 Conforme item 5.19.1 do Manual de Marcas do INPI.


http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#58-An%C3%A1lise-do-requisito-de-liceidade-do-sinal-marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#59-An%C3%A1lise-do-requisito-de-distintividade-do-sinal-marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#510-An%C3%A1lise-do-requisito-da-veracidade-do-sinal-marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#511-An%C3%A1lise-do-requisito-de-disponibilidade-do-sinal-marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#512-An%C3%A1lise-de-pedidos-com-oposi%C3%A7%C3%A3o
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#56-An%C3%A1lise-de-documentos-obrigat%C3%B3rios

172

divergéncias de informacéo; documentos de comprovacéo da prioridade incompletos, ilegiveis,
desacompanhados de tradugédo ou ausentes, dentre outros.

Nesses casos, sO serd possivel o prosseguimento do pedido com o0 exame, caso
respondida a exigéncia, ainda que ndo cumprida ou contestada. Por outro lado, caso nédo
respondida a exigéncia, o pedido sera definitivamente arquivado.?®? A possibilidade de que o
pedido seja arquivado em fungdo da ndo resposta a exigéncia demonstra o carater regulatorio
da atuacdo do INPI no ambito do registro de marcas, dado que, ndo raro, o atendimento as
exigéncias podera acarretar a retirada de termo ou elemento do sinal, numa interferéncia na
autonomia privada.?3

O exame substantivo do pedido de registro da marca € o mecanismo pelo qual o Estado,
através do INPI, realiza uma analise da presenca das condi¢cBes necessarias ao registro,
incluindo-se a auséncia das proibicdes legais, bem como a regularidade dos documentos
obrigatorios e a adequacdo da especificacdo de produtos ou servigos as classes reivindicadas.

As etapas de analise do exame substantivo estdo previstas no art. 6° da Resolugédo
INPI/PR n° 88, de 2013, envolvendo quatro postulados, quais sejam: a) analise da liceidade,
distintividade e veracidade do sinal marcério; b) analise da disponibilidade do sinal marcério;
c) analise de eventuais oposicdes e manifestacdo do requerente do pedido de registro e d)
apresentacdo de documentos obrigatérios em razdo da natureza e da forma de apresentagédo do
sinal 234

A auséncia de liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcario constituem
impeditivos a concessao do registro, envolvendo a analise de aspectos subjetivos pelo Estado,
a ser realizado no ambito do INPI, coadunando-se aos aspectos regulatérios do registro
marcario.

Caso a concessdo do registro marcario fosse desprovida de qualquer andlise
interpretativa e sem repercussdes no mercado interno, talvez estivéssemos diante de uma

concessao em que ndo se tem a atuacdo regulatoria do Estado, sendo tdo somente constitutiva

232 Conforme art. 159, §1° e §2° da Lei n® 9.279, de 1996.

233 Segundo o Parecer INPI/PROC n° 48/2003, sera possivel que na resposta a exigéncia o requerente do pedido solicite em
sua defesa a retirada do termo ou elemento irregistravel do sinal, sendo admitida a possibilidade de alteracdo da marca, caso
atendidas as seguintes condices: a) a retirada do elemento irregistravel ndo devera alterar as caracteristicas principais do
sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicagdo do pedido e b) o sinal resultante devera ser formado
apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, ndo sendo permitida a inclusdo ou substitui¢do de
elementos figurativos ou nominativos, bem como qualquer mudanga que altere o significado de expressdo ou imagem. Ainda,
o item 5.19.1 do Manual de Marcas do INPI nos informa que essas alteragdes serdo “aceitas apenas quando solicitadas pelo
usudrio antes do deferimento ou indeferimento do pedido e ndo poderdo incluir o acréscimo de elementos figurativos ou
nominativos”.

234 Conforme art. 6° da Resolugéo INPI/PR n° 88/2013.
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de direitos tal como ocorre no @mbito de outros 6rgdos publicos responsaveis por registros
diversos, o que ndo pode ser dito no presente caso.?®

Parte da analise realizada em sede de exame substantivo envolve o exame do
requerimento apresentado a luz de clausulas gerais. Essa analise dotada de grande abertura
interpretativa ocorre, dentre outros casos, na aferi¢do da liceidade do sinal no que tange a sua
ndo interdicdo legal por motivo de ordem publica®® ou em razdo da moral e dos bons
costumes. >’

Em linhas gerais, para Nery (2002, p. 5), as clausulas gerais correspondem a
formulacdes existentes na Lei que possuem o carater significativamente genérico e abstrato. As
clausulas gerais relacionam-se aos principios juridicos, sendo o mecanismo através do qual o
legislador permitiu o ingresso no ordenamento juridico de principios dotados de carga
valorativa expressos ou implicitos.

Martins-Costa (1999, p. 340-341) define a clausula geral como a

[...] disposicdo normativa que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura
intencionalmente ‘aberta’, ‘fluida’ ou ‘vaga’, caracterizando-se pela ampla extenséo
do seu campo semantico, a qual é dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe um mandato
(ou competéncia) para que, a vista dos casos concretos, crie, complemente ou
desenvolva normas juridicas, mediante o reenvio para elementos cuja concretizagdo
pode estar fora do sistema; estes elementos, contudo, fundamentardo a decisdo,
motivo pelo qual, reiterados no tempo os fundamentos da deciséo, sera viabilizada a
ressistematizacdo destes elementos originalmente extra-sisteméaticos no interior do
ordenamento juridico.

Nery (2002, pgs. 5-7) afirma que as clausulas gerais possuem uma funcéo
instrumentalizadora, corporificando conceitos que se encontram abstrata e genericamente nos
principios gerais de direito e nos conceitos legais indeterminados.

Deve-se destacar, contudo, que as clausulas gerais ndo podem ser entendidas como uma
forma de exercicio puro e simples da discricionariedade, sendo um mecanismo de conformagéo
do ordenamento juridico, o que ocorrera através de valoracBes objetivamente validas no
ambiente social.

No plano féatico, a utilizacdo das clausulas gerais no ordenamento juridico, tal como o

legislador se valeu em alguns incisos do art. 124 da Lei n® 9.279, de 1996, encontra o seu

235 Ao contrario do que ocorre no INPI, nos cartérios de registros plblicos a decisdo quanto a ilicitude, contrariedade,
nocividade ou perigo aos bens publicos, a seguranca do Estado e da coletividade, a ordem publica ou social, a moral e aos
bons costumes, ndo é tomada pelo oficial de registro, mas sim pelo juiz, nos termos do previsto no art. 115 da Lei n° 6.015,
de 31 de dezembro de 1973.

236 Para Vasconcelos e Fairbanks (2017, p. 250) “a normatividade da clausula geral da ordem publica ndo deve ser
compreendida como um fendmeno estatico, passivel de ser completamente definido e preenchido aprioristicamente. Pelo
contrério, o instrumento é dotado de proposital flexibilidade e exige concre¢do para que seu sentido tenha alcance fixado no
caso concreto.”

237 Conforme item 5.8 do Manual de Marcas do INPI.
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fundamento na necessidade de que haja um certo grau de subjetivismo e imprecisao, a fim de
que a decisdo se amolde ao caso concreto através da utilizacdo de valoragdes das regras sociais.
Para Tepedino (2003, p. 10),

Parece indiscutivel a necessidade de se desenvolver, por parte do legislador e do
intérprete, a técnica das clausulas gerais, cuja adogdo evita as profundas lacunas
causadas pela evolucdo da sociedade; sendo impossivel ao legislador acompanhar o
passo dos acontecimentos, e infrutifera a tentativa de tipificar a totalidade das
situaces juridicas que, assim como os bens juridicos objeto do direito, multiplicam-
se a cada momento. Entretanto, as clausulas gerais, se utilizadas como nos codigos do
passado, pouco contribuem para a superagdo da crise representada pela proliferacéo
das fontes normativas. Percebe-se ai a diferenga fundamental entre a clausula geral
admitida pela Escola da Exegese — e proposta novamente por esta espécie de
neoexegese que hoje se apresenta, na esteira do Projeto de Cédigo Civil -, e a técnica
das clausulas gerais imposta pela contemporaneidade, que reclama, necessariamente,
uma defini¢do normativa (narrativa) de critérios interpretativos coerentes com a ratio
do sistema, voltada para valores ndo patrimoniais, como quer, no caso brasileiro, o
texto constitucional.

As clausulas abertas que devem ser objeto de interpretacdo pelo examinador de marcas
guando da analise do pedido de registro de marca, possuem um contetdo fluido, de tessitura
aberta. A partir dessa analise realizada no ambito do INPI, a luz das peculiaridades do caso
concreto, teremos a formacao do convencimento do examinador de marcas, com a prolacao da
decisdo legal aplicavel ao caso concreto.

Considerando os efeitos projetados no mercado interno a partir do registro de uma
marca, especialmente no que concerne a restricdo a concorréncia decorrente do monopolio
concedido pelo registro, tem-se que somente o Estado, por seus agentes legitimamente
constituidos, podera precisar o que pode ser considerado como contrario a moral e aos bons
costumes, considerando a grande abstracao conceitual.

Ainda assim, a respeito da analise da moralidade e dos bons costumes, o0 Manual de
Marcas do INPI traz algumas diretrizes capazes de orientarem esse exame informando-se que
essa avaliacdo levara em consideracéo as caracteristicas do mercado do produto ou servico que
o sinal visa distinguir, como o tipo de publico-alvo (geral ou especifico), bem como os canais
de distribuicdo, comercializagéo e publicidade de tais produtos.?®

Deve-se notar, ainda, que embora essa analise envolva aspectos relacionados ao nicho
de produto, publico-alvo e canais de distribui¢do, permanece a tessitura aberta para a definicéo,

0 que, somado as funcbes desempenhadas pelas marcas e as influéncias no mercado interno,

238 Conforme item 5.8.2 do Manual de Marcas do INPI.
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demonstra-se uma expressdo da atuacdo regulatéria do Estado no ambito da propriedade
industrial.

Outros pontos em que se tem um conteudo fluido compativel com a atividade regulatéria
no &mbito do exame marcario podem ser encontrados na anélise da ofensa a honra ou a imagem
individual, bem como o atentado contra a liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou
de ideia e sentimentos dignos de respeito e veneragao.

Assim como nas hipéteses anteriores, ainda que o Manual de Marcas do INPI traga
algumas diretrizes orientadoras para esta analise, por esséncia, esta atividade demanda uma
atuacdo do Estado na analise dos eventuais impactos no mercado interno e no seio social, 0 que
se demonstra compativel com a analise regulatoria realizada no &mbito dos registros marcérios.

Um outro exemplo em que se tem a atuacao regulatéria em sentido amplo poderia ser
encontrado nos processos administrativos de nulidade, forcosamente porque, assim como na
declaracdo de caducidade, tem-se uma atividade em que o Estado, atraves do INPI, atua para
ordenar atividades econémicas e solucionar falhas de mercado.

Isso porque,

[...] uma vez concedido o registro de marca, o0 mesmo poderd ser anulado
administrativamente por meio de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), cujo
prazo para interposi¢do expira em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data
de expedicdo do certificado de registro/publicacdo da concessdo.?*

A declaragéo de nulidade pode ser realizada quando o registro tiver sido concedido em
contrariedade ao previsto na Lei n° 9.279, de 1996, sendo possivel que o processo
administrativo de nulidade (PAN) seja instaurado de oficio ou mediante requerimento de
qualquer pessoa com legitimo interesse.

Considerando os efeitos decorrentes do registro de uma marca no mercado interno e na
livre concorréncia, deve-se reconhecer o interesse da Unido em todos 0s casos em que ocorre a
declaragéo de nulidade.

Ainda que do sob o ponto de vista amplo, a declaracdo de nulidade possa ser
compreendida como um ato de regulacéo, uma vez que produz efeitos na regulacdo do mercado,
por meio deste ato, ha uma interferéncia na propriedade privada para suprimir o registro
anteriormente concedido, por meio da emissdo de uma deciséo dotada de autoexecutoridade.

A autoexecutoriedade é um atributo tipico dos atos praticados pela Administracéo

Publica. Segundo Carvalho Filho (2017) corresponderia a prerrogativa para que as decises

239 Conforme item 3.9 do Manual de Marcas do INPI.
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sejam imediatamente executadas, sem a necessidade de consenso do administrado ou de prévia
manifestacao judicial.

Para Meirelles (1996, p. 115), o poder de policia deve ser entendido como a “faculdade
de que dispbe a Administracdo Publica para condicionar e restringir o uso e gozo de bens,
atividades e direitos individuais, em beneficio da coletividade ou do proprio Estado.”

Por essa razdo é que, para os adeptos do conceito restrito de regulacéo, a declaragdo de
nulidade no ambito do registro de marcas poderia ser considerada como uma expressdo do
exercicio de poder de policia, o qual também possui como caracteristicas a discricionariedade*
e a coercibilidade?.

Contudo, em que pese a declaracdo de nulidade seja claramente dotada do atributo da
autoexecutoriedade, os atributos da discricionariedade e da coercibilidade tornam-se de mais
dificil comprovacéo.

Primeiro, porque, em tese, o art. 165 da Lei n® 9.279, de 1996 ndo abriria margem a
utilizacdo da discricionariedade pelo examinador. Uma vez constatado que foi concedido em
desacordo com as disposicdes da LPI, o registro dever ter a sua nulidade declarada.

Ainda assim, para conferir uma maior seguranca juridica, o legislador concedeu o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para que ocorra a instauracdo do processo administrativo de
nulidade de oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse.
Passado esse prazo, sO restara a via judicial para o interessado ou o INPI, na qualidade de autor
ou interveniente, postularem a nulidade do registro, o que se sujeitard ao prazo prescricional de
5 (cinco anos).?? Diversamente, do que ocorre com o0 pedido de nulidade, o pedido de
caducidade pode ocorrer a qualquer tempo, desde que observado o lapso temporal de 5 anos
para a constatacdo da nao utilizacdo da marca.

Contudo, considerando que a analise da nulidade poderd envolver um novo exame
substantivo do registro anteriormente concedido, no que se incluem eventuais alegacoes
relacionadas a contrariedade a moral e aos bons costumes, a ofensa a honra ou imagem de
pessoas, bem como contrariedade a liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou ideia e
sentimento dignos de respeito e veneragdo, seria possivel entender pela existéncia de alguma

margem de discricionariedade na interpretacdo dessas clausulas abertas.?*

240 Entende-se a discricionariedade como a margem de liberdade conferida pela Lei ao Estado para que selecione a alternativa
mais adequada ao caso concreto, & luz de critérios de conveniéncia e oportunidade.

241 A coercibilidade corresponde a faculdade de que o Estado se utilize de medidas coercitivas em face de uma possivel
resisténcia do particular.

242 Conforme arts. 169 c/c art. 174 da Lei n° 9.279, de 1996.

243 Ressalte-se que as nulidades sédo majoritariamente oriundas da alegagdo de infringéncia do art. 124, X1X LPI, que refere-
se a impossibilidade de “reproducédo ou imitagéo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada,
para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confuséo ou associacéo
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Relativamente a coercibilidade, considerando tratar-se de um atributo que envolve a
imposicdo de sancdes e, considerando que a declaragdo de nulidade decorre da concessédo do
registro em desacordo com as disposicdes previstas na LPI, ndo de uma conduta do titular do
registro, ndo ha que se falar na imposicdo de sancdes em decorréncia da pratica deste ato
administrativo. 2%

Para Aragdo (2006), a regulacdo deve ser entendida como o plexo de medidas
legislativas, administrativas e convencionais, através das quais o Estado atua restringindo a
liberdade privada ou de forma indutiva, defendendo os interesses coletivos, determinando,
controlando ou influenciando o comportamento dos agentes econdmicos e, com isso, impedindo
que ocasionem lesdes aos interesses sociais definidos na ordem constitucional e orientando-os
em direcdes que sejam socialmente desejaveis.

Desse modo, ainda que a declaracdo de nulidade realizada em sede de PAN congregue
alguns dos atributos inerentes ao poder de policia, talvez o melhor entendimento se conduza no
sentido de tratar-se de um ato de regulacdo em sentido amplo.

Um outro momento em que o INPI atuaria no exercicio de regulacdo, consiste em toda
a regulacdo realizada pelo Instituto para o reconhecimento da marca de alto renome. A marca
de alto renome constitui-se numa exce¢ado ao principio da especialidade, uma vez que a protecao
conferida a partir do seu reconhecimento estende-se a todos os segmentos de mercado. Para que
uma marca seja reconhecida como de alto renome, faz-se necessario que o seu detentor possua
previamente o registro no Brasil.

A grande relevancia do reconhecimento das marcas de alto renome deriva do fato de
que sdo signos distintivos que ja gozam de reconhecimento do mercado, possuindo uma
reputacdo positiva e prestigio que os diferenciam em relacdo aos concorrentes.

A respeito do tema, a Lei n®9.279, de 1996 s6 trouxe normas gerais, estabelecendo no
art. 125 que a marca registrada no Brasil que seja considerada de alto renome tera assegurada a
protecdo especial em todos os ramos de atividade. N&o trouxe, porém, o que o requerente deve
observar para que obtenha esse reconhecimento.

Nesse sentido, os procedimentos para o pedido e exame dos pedidos com fundamento
no alto renome encontram-se dispostos nos itens 5.11.6; 5.12.3 e 9.6 do Manual de Marcas do
INPI.

com marca alheia.” Nesse caso também encontramos o exercicio de regulagdo, em sentido amplo, no &mbito do exame da
alegacdo de nulidade, uma vez que a analise quanto a reprodugao ou imitagéo sera realizada dentro do juizo de
discricionariedade do examinador, ainda que pautada por parametros legais, o que podera importar na restricao de direitos
para o requerente.

244 Conforme contido no art. 165 da Lei n° 9.279, de 1996.
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Assim, por meio da Resolucdo INPI/PR n° 107, de 19 de agosto de 2013, com as
alteracdes da Resolucdo n° 172, de 2016, ao estabelecer a forma de aplicagdo do art. 125 da Lei
n°® 9.279, de 1996, o INPI realizou um ato com conteudo tipicamente regulatdrio, uma vez que
trouxe as condi¢cdes que devem ser observadas pelo requerente para que obtenha o
reconhecimento do alto renome.?#

Além disso, a Lei 9.279, de 1996 trouxe a figura da marca notoriamente conhecida,
que se constitui uma exce¢ao ao principio da territorialidade, a qual gozara de protecao especial
no seu ramo de atividade independentemente de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil, diversamente do que ocorre com o reconhecimento da marca de alto renome que
depende da existéncia de prévio registro e estende-se a todos os segmentos de mercado.

O reconhecimento da marca notoriamente conhecida podera ocorrer a partir de
alegac¢do utilizada em sede de oposi¢do ou mesmo de oficio pelo INPI para indeferir o pedido
de registro de uma marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente
conhecida. Trata-se de uma decorréncia do art. 6 bis da Convengdo da Unido de Paris ¢ do art.
126 da Lei n® 9.279, de 1996.

A LPI e a CUP nao estabelecem a defini¢ao de notoriedade ¢ ndo definem critérios
para a sua apreciagdo, de sorte que coube ao INPI, no exercicio da regula¢do da propriedade
industrial, estabelecer como se dara a aplicagdo desse comando legal, tendo estabelecido o
entendimento de que a marca notoriamente conhecida serd aquela que possui “certo
conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idéntico ou similar.”?4

Em linhas gerais, em sede de oposi¢do, para a aplicacdo dessa norma, o INPI
estabeleceu a necessidade de que o impugnante seja nacional residente ou domiciliado em pais
contratante da Convenc¢ao da Unido de Paris; tenha legitimidade para impugnar e fundamentar
o seu pedido e o faga acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da
marca no segmento de mercado idéntico ou similar.?4’

Assim, ao estabelecer os procedimentos relacionados a aplicagao do art. 126 da LPI, o
INPI atua no exercicio da regulacdo da propriedade industrial no ambito do registro de marcas.

Por fim, a propria andlise de colidéncia entre sinais realizada em sede de exame

substantivo por forca do art. 124, XIX da Lei n°® 9.279, de 1996 possui contornos tipicamente

245 Segundo o art. 3° da Resolugdo INPI/PR n° 107, de 2013, a comprovacio do alto renome devera estar vinculada a trés
quesitos fundamentais: 1) reconhecimento da marca por ampla parcela do publico brasileiro em geral; I1) qualidade, reputacao
e prestigio que o publico brasileiro em geral associa a marca e aos produtos ou servigos por ela assinalados e 111) grau de
distintividade e exclusividade do sinal marcario em questdo. Além disso, a Resolucdo também traz informagdes sobre como
deve ser realizada a apresenta¢do das provas.

246 Conforme item 5.12.4 do Manual de Marcas do INPI.

247 Conforme item 5.12.4 do Manual de Marcas do INPI.
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regulatorios uma vez que, eventualmente, poderdo ocasionar limita¢cdes a autonomia privada,
além de projetar efeitos na livre concorréncia e no mercado interno.

Vale destacar que nesse caso, ha atuacdo do INPI mesmo que haja acordo de
convivéncia entre as partes, uma vez que a aplicagao do inciso XIX de oficio interfere no
mercado, conferindo prote¢do aos consumidores e concorrentes. A aplicagdo da distintividade
corrobora uma pratica regulatoria da propriedade industrial, pois ao assim fazer estamos
dispondo sobre o que os agentes de mercado efetivamente desejam, envolvendo o interesse
publico de ndo conceder sinais enganosos.

Em linhas gerais, a analise da colidéncia ¢ calcada na impressao geral dos conjuntos ¢
ndo apenas nos seus elementos individuais, sendo levados em conta os aspectos graficos,
fonéticos e ideologicos.?*8

Essa complexa analise, envolve aspectos relacionados a discricionariedade, poder da
Administragdo para agir livremente, desde que dentro dos pardmetros legais e na defesa da
ordem publica.

Nao raro, na analise da colidéncia entre sinais, ¢ possivel a ocorréncia de percepcoes
diferentes sobre o mesmo conjunto marcario. E exatamente por isso que se trata de atividade
tipicamente estatal, uma vez que somente ele podera ter uma posi¢ao de supremacia em face
dos particulares.

A discricionariedade desta analise nao se confunde com arbitrariedade, sendo exercida
em conformidade com as disposi¢des previstas na legislagdo e nos Regulamentos Setoriais
emitidos pelo INPIL. Porém, ainda assim, h4 grande margem de discricionariedade, o que decorre
da propria esséncia do exame.

Destaca-se, ainda, que em decorréncia do principio da autotutela, cabera a
Administragdo Publica, no exercicio do controle da legalidade dos seus atos, anular aqueles que
sejam eivados de ilegalidade ou revogar os que ndo sejam oportunos. Nesse sentido, destaca-se
que a esfera administrativa ¢ encerrada no INPI, com a eventual propositura de recursos
administrativos envolvendo pedidos de marcas, realizada no Instituto, o que corrobora que o
exercicio de regulagdo no registro de marcas no INPI inclui a fase recursal.?*°

Cabe destacar que, em muitos momentos durante o exame de um pedido de registro de
uma marca, o INPI atuaréd de oficio, ou seja, sem que haja qualquer tipo de provocacao do

titular, podendo gerar restricbes com impactos no mercado. Sao exemplos, ndo exaustivos, o

248 Conforme item 5.11.1 do Manual de Marcas do INPI.
249 Segundo o art. 212, §3° c/c art. 215 da Lei n° 9.279, de 1996, o recurso ¢é final e irrecorrivel no ambito da esfera
administrativa, sendo decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a esfera administrativa.
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art. 126 da Lei n° 9.279, de 1996, segundo o qual ha a possibilidade de que o INPI indefira de
oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca
notoriamente conhecida e o proprio exame técnico de colidéncia, independentemente da

existéncia de acordo de convivéncia entre as partes.

4.3 Regulacéo no registro das Indicacdes Geograficas

A regulacdo da propriedade industrial no ambito do registro dos sinais distintivos ainda
inclui o registro das indicacGes geograficas. Belletti, Marescotti e Touzard (2005, pg. 1), ao
tratarem do tema, consignam que:

Geographical indications, or Gls, identify products that have a specific quality tied to
their geographical origin. These origin-based products, or OPs, are the result of
technical, social, and economic interactions, including both the mobilization of locally
specific resources such as local know-how and cultural traditions, and the construction
of product quality within marketing chains between producers and consumers. Over
time, actors involved in these interactions shape the identity of an OP by tying its
specific quality atributes to the territory where it is produced, rather than to a single

firm, and by bringing it under a geographical name, or a Gl, rather than a private
trademark.

Desse modo, as indicacdes geogréaficas relacionam-se a interagcdes técnicas, sociais e
econdmicas, incluindo arranjos relacionados ao ecossistema produtivo local. A Lei n®9.279, de
1996 ao estabelecer que constitui a indicacdo geografica, a indicacdo de procedéncia ou a
denominagdo de origem, inovou, uma vez que ate entdo as appelations d’origine, N80 possuiam
previsdo no ordenamento juridico nacional, segundo Barbosa (2003, pg. 174).

A indicacdo de procedéncia sera o nome geogréafico do pais, cidade, regido ou localidade
do seu territério, que se tenha tornado conhecido como centro de extracdo, producdo ou
fabricacio de determinado produto ou prestacio de determinado servigo.?%°

J4 a denominacdo de origem serd o nome geografico de pais, cidade, regido ou
localidade do seu territorio que designe produto ou servigo cujas qualidades ou caracteristicas
se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e
humanos.?®

Assim, enquanto a indicacdo de procedéncia esta vinculada a uma reunido de fatores
locais, especialmente relacionados & fama que uma regido alcangou no desenvolvimento de um

produto ou servico, a denominacéo de origem € ainda mais especifica, representando que um

250 Conforme art. 177 da Lei n° 9.276, de 1996.
251 Conforme art. 178 da Lei n° 9.279, de 1996.



181

determinado produto ou servico possui qualidades e caracteristicas que ocorrem apenas naquela
determinada regido, conferindo detalhes relacionados a qualidade, estilo e sabor, relacionando-
se a terra, pessoas e historico da regido.

Isso importa dizer que um produto que possua denominacao de origem sera submetido
a normas e controles muito mais especificos. Desse modo, segundo Barbosa (2013, pg. 794),
dentre os elementos a serem apresentados no caso da denominagdo de origem “esta a descricdo
das qualidades e caracteristicas do produto ou do servigo, a descri¢cdo do processo ou método
de obtengdo do produto ou do servigo, que devem ser locais, leais e constantes.”

A tutela das indicacOes geograficas sempre se demonstrou um tema complexo. O Brasil
é signatério do Acordo de Madrid de 1891, relativo a represséo das indica¢fes de procedéncia
falsas ou falaciosas das mercadorias. Em 1883, a Convencdo de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial (CUP) trouxe em uma das suas revisdes posteriores a mesma repressao
as falsas indicagdes geograficas, conforme consignado por Brunch (2008, pg. 1).

O tema aparece no ordenamento juridico nacional pela primeira vez através do Decreto
n°® 3.346, de 1887, com a vedacao expressa de que fosse registrado como marca o sinal distintivo
que contivesse indicacdo de localidade determinada ou estabelecimento que ndo fosse o da
proveniéncia do objeto. Buscava-se, com isso, evitar que o consumidor fosse levado a erro ou
confuséo.

O Acordo TRIPS ao tratar do tema foi mais abrangente do que o legislador nacional,
dizendo que, de forma genérica, as indicacdes geograficas identificam um produto como
originario do territorio de um membro, regido ou localidade deste territério, quando
determinada qualidade, reputagdo ou outra caracteristica do produto seja essencialmente
atribuida a sua origem geografica.

Assim, apesar de a Lei n® 9.279, de 1996 ter sido fortemente inspirada pelo Acordo
TRIPS, nesse ponto em particular percebe-se que o legislador nacional foi mais especifico, uma
vez que TRIPS permite o uso de qualquer nome, desde que suscite uma localizacdo geografica.
Por outro lado, a LPI amplia a abrangéncia da protecéo ao permitir que também seja utilizada
para servicos, ao passo em que TRIPS se ateve a produtos, bem como ao trazer duas figuras
juridicas inseridas dentro do conceito de indicagdo geografica, a indicagdo de procedéncia e a
denominacdo de origem.

Considerando as caracteristicas inerentes a tal protecéo, Belletti, Marescotti e Touzard
(2015, pg. 1) entendem que as indicagBes geograficas se caracterizam por serem construgdes

institucionais, que contribuem para a regulacdo do mercado, representando beneficios para os
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consumidores e empresas e impactando positivamente nos processos de desenvolvimento local
e na protecao de recursos naturais e culturais.

A atuacdo do Estado na regulacéo do registro das indicacGes geograficas tem o condao
de viabilizar oportunidades de apoio ao funcionamento de um modelo econémico virtuoso e
bem-sucedido, especialmente se considerarmos arranjos produtivos locais.

Nesse sentido, tal como ocorre com o registro de marcas e desenhos industriais, a
principal motivacdo para a regulacdo da protecdo conferida por meio do registro da indicacdo
geografica, consiste na necessidade de controle das falhas de mercado que podem resultar da
natureza dos bens publicos, caracterizada pela exclusividade limitada e rivalidade limitada, bem
como na crenca no valor da indicacao geografica (Belletti; Marescotti; Touzard, 2015, pg. 2).

Outra motivacao para a regulacdo do registro de indicaces geograficas encontra-se na
necessidade de tutela da prote¢do ao consumidor, enquanto direito individual a ser protegido
pelo Estado, na forma do art. 5°, XXXII CRFB, bem como na prote¢gdo do mercado interno,
entendido como patrimdnio nacional pela ordem constituinte (art. 219 CRFB).

Num cenario hipotético de inexisténcia de regulamentos relativos ao uso da indicacéo
geografica como ferramenta de direitos de propriedade intelectual, qualquer pessoa poderia
utilizar esse nome geografico, 0 que poderia levar a praticas abusivas e condutas
anticoncorrenciais.

Segundo Rangnekar (2004, pg. 1), no plano histérico, comumente as indicacGes
geograficas tém sido utilizadas no comércio internacional para transmitir uma certa qualidade
ou reputacao baseada na origem geografica do produto.

Nesse sentido, Belletti, Marescotti e Touzard (2015, pg. 2), citando Dogan & Ummuhan,
2012, entendem que “GI regulation using legal protection schemes aims to control free-riding
and prevent over-exploitation of the name.”

Trata-se, portanto, de um mecanismo para evitar assimetrias de informacéo, parasitismo
e prevenir a exploracdo excessiva no nome, o que poderia gerar a uma perda de valor daquele
sinal. Portanto, pode ser entendido como um mecanismo para prevenir a diluicdo, uma vez que
a LPI1 determina expressamente que se 0 nome geogréafico tiver se tornado de uso comum, nédo
sera considerado indicagdo geografica.?®

As indicacOes geogréaficas afetam os bens publicos de muitas maneiras, como
nomes/identificadores, como produtos, como direitos e como defini¢bes institucionais. Nesse

contexto, segundo Belletti, Marescotti e Touzard (2005, pg. 3) é importante sabermos quais

252 Conforme art. 180 da Lei n° 9.279, de 1996.
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aspectos dos bens publicos relacionam-se as indicagdes geogréficas e justificam a regulacao
publica do uso das indicacGes geograficas.

Se partirmos da premissa de que o0s bens publicos sdo construcdes sociais, determinadas
por convencdes, acles coletivas e politicas, podemos entender que o nome geografico em si
pode ser considerado um bem publico, sendo dotado de ndo rivalidade e ndo excluséo, uma vez
que a sua utilizacdo por uma pessoa nédo reduz ou impede a utilizag&o por terceiros. Nesse ponto,
o registro da indicacao geografica como um direito de propriedade sobre bem intangivel, produz
efeitos inegaveis na protecdo ao consumidor, permitindo a identificacdo da origem ou
procedéncia daquele bem ou servico.

Segundo Barbosa (2003, pg. 765), as indicacdes geogréficas caracterizam-se pela
inexisténcia de exclusividade subjetiva, uma vez que a propriedade personalizada de tais signos
distintivos é impossivel por sua propria natureza. A lei determina que o uso da indicacdo
geogréfica é facultado (e restrito) a todos os produtores e prestadores de servigo estabelecidos
no local.

Contudo, além de ser um mecanismo de defesa contra imitacGes e de protecdo do
consumidor, as indicacfes geograficas também podem ser entendidas como construcdes sociais
decorrentes de discussOes e negociacOes entre diferentes atores, incluindo empresas e outros
atores no territério, os quais derivardo de diferentes visdes e interesses na indicacdo geogréfica,
conforme pontuado por Belletti, Marescotti e Touzard (2015, pg. 3).

Segundo Agarwal e Barone (2005, pg. 6), em linhas gerais, as indicacdes geograficas
ndo protegem necessariamente contra a concorréncia, uma vez que outras empresas podem
entrar no mercado, desde que sejam capazes de cumprir 0s regulamentos que regem a indicacao
geogréfica.

Contudo, Belletti, Marescotti e Touzard (2015, pg. 3) entendem como consequéncia da
regulacdo da indicagdo geografica enquanto direito de propriedade intelectual, que o registro
da indicacdo geografica muda o status de publico ndo regulamentado, para um bem publico
intangivel, que ndo so incorporara a reputacdo do produto, mas também ajudarad a aumentar a
reputacdo, gracas a conformidade coletiva com a promessa de qualidade definida nas
especificacbes do produto.

Desse modo, através da regulacéo das indicagcfes geogréaficas por meio da previsao legal
da Lei n®9.279, de 1996 (LPI), bem como pelo registro concedido e pelo estabelecimento das
condicBes necessérias ao registro (art. 182 da Lei n®9.279, de 1996), realizados pelo INPI, tem-
se uma forma de protegdo do mercado interno e do consumidor, produzindo efeitos nos

ecossistemas locais e reduzindo assimetrias de informacao.



184

A competéncia atinente ao estabelecimento de condigdes para o registro das indicagdes
geogréficas é por esséncia regulatoria, uma vez que importa numa intervencdo estatal que
restringe eventuais escolhas que fossem unicamente embasadas em interesses particulares.
Somente ao Estado compete estabelecer condi¢cfes a obtencéo de direitos pelos particulares e o
faz no exercicio de competéncia regulatdria.

Por previsdo legal expressa, a competéncia para o estabelecimento das condicdes
necessarias ao registro das indicacdes geograficas é realizada pelo INPI sendo, portanto, essa a
entidade responsavel pela regulacdo deste direito, o que é realizado através da edicdo de
Regulamentos Setoriais na forma de Portarias, Instrugdes Normativas e Resolucdes.?>

A Instrugdo Normativa INPI/PR n° 095, de 28 de dezembro de 2018 estabelece as
condicdes para o registro das indicacdes geograficas, estabelecendo, em linhas gerais, vedacdes
ao registro, requisitos para o requerente e para o pedido, exame preliminar e exame de mérito
do pedido. J& a Instrucdo Normativa n° 68, de 02 de marco de 2017 estabelece condicbes
especificas para o registro da indicagdo geografica cachaca.?>*

Além disso, considerando a abrangéncia do tema, o estabelecimento de condigdes para
a apresentacdo do pedido relaciona-se com os Acordos internacionais sobre o tema que venham
a ser firmados pelo Brasil, o que ndo obsta o exercicio da competéncia constante do art. 2° da
Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, alterado pelo art. 240 da Lei n® 9.279, de 1996,
atinente a necessidade de que o Instituto se manifeste quanto a conveniéncia de assinatura,
ratificacdo e denuncia de convencdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade
industrial que venham a ser firmados pelo governo brasileiro.

Um exemplo de eventuais repercussdes pode ser encontrado com a edi¢do da Instrucéo
Normativa INPI/PR n° 108, de 24 de setembro de 2019, que regula o tramite administrativo
para a elaboragdo de parecer técnico sobre a viabilidade do reconhecimento dos registros de
indicacdes geograficas oriundas dos Estados-membros da Associagdo Europeia de Livre
Comércio (AELC), com vistas a subsidiar o governo brasileiro no &mbito das negociagdes do
Acordo MERCOSUL-AELC. Trata-se de normativa que expressamente refere-se a regulagéo

no &mbito do registro de indicacdes geogréficas.

253 Apos o Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019, a edicdo de ResolugBes passou a estar adstrita a entidades da
administragdo publica federal direta, autarquica ou fundacional que possuam estrutura colegiada. A Portaria n® 11, de 27 de
janeiro de 2017, que aprovou o Regimento Interno do INPI ndo dispds sobre uma estrutura colegiada para o INPI e, desse
modo, desde 3 de fevereiro de 2020, data de inicio da vigéncia do Decreto n® 10.139, de 2019, o INPI ndo edita mais
Resolucdes.

2540 Decreto n° 4.062, de 21 de dezembro de 2001 definiu as expressdes “cachaga”, “Brasil” e “cachaga do Brasil” como
indicacdes geograficas e em virtude dele foi editada a Instrugdo Normativa INPI/PR n° 68, de 2 de marco de 2017, a qual foi
substituida pela Portaria/INPI/PR n° 6, de 12 de janeiro de 2022, que estabelece as condi¢des para o registro no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI da Indicagdo Geogréafica Cachaga.
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Vale destacar, ainda, a existéncia do Manual de Indicagdes Geograficas (Portaria
INPI/PR n° 415, de 24 de dezembro de 2020%%°), que tem por finalidade a consolidacio das
diretrizes e dos procedimentos relacionados ao exame dos pedidos de indicacbes geograficas,
além de fornecer orientacdes para a formulacdo dos pedidos de indicacBGes de procedéncia e
denominagdes de origem. Trata-se de normativa de grande relevancia, uma vez que tem por
escopo ndo apenas orientar o trabalho dos examinadores do INPI, mas também o requerente
quanto as vedacOes ao registro e demais normas aplicaveis.

H4, portanto, todo um conjunto de atos normativos relacionados ao estabelecimento de
condicBes que regulam o registro das indicagdes geograficas. Além disso, a analise em si que
conduz a concessao ou ndo do registro pode importar numa restricdo dos potenciais direitos que
possam ser obtidos por aqueles requerentes que tenham o registro negado em razdo da analise
de mérito realizada pelo Instituto (art. 13 c/c art. 14 da Instrucdo Normativa n° 95, de 2018).

A concessdo do registro da indicacdo geografica ndo é realizada a partir da mera
conferéncia de documentos e ndo se limita a aspectos formais, demandando uma analise quanto
ao mérito do pedido que poderd, inclusive, redundar na formulacédo de exigéncias pelo INPI
(art. 13 da Instrucdo Normativa n° 95, de 2018). Além disso, a esfera recursal é encerrada no
ambito do INPI que exerce plenamente tais competéncias por forca de diccdo do art. 212, 83°
da Lei n®9.279, de 1996 c/c art. 23 da Instru¢cdo Normativa n° 95, de 2018.

Todo esse plexo de atribui¢Bes caracteriza a atuacao regulatéria do INPI no campo do
registro e da normatizacédo das condicGes para o registro das indicacGes geogréaficas, uma vez
gue tém o conddo de limitarem eventuais pretensdes de particulares ao registro, além de
produzirem reflexos no mercado interno, na tutela do consumidor e na prépria acep¢do do nome

geogréafico enquanto bem publico.

4.4 Regulagéo da propriedade industrial no registro de Desenhos industriais

Nos dias atuais percebe-se que o valor de mercado de uma empresa pode ser

incrementado por meio da utilizagdo do diferencial competitivo proporcionado pela titularidade

255 E jmportante destacar que 25 de janeiro de 2022 foi publicada no Diario Oficial da Uni&o a Portaria INPI/PR n° 4,
consolidando os atos normativos editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI que estabelecem as
condic0es para o registro de Indicagfes Geogréaficas e que dispdem sobre a recepcéo e o processamento de pedidos e peticoes
e sobre 0 Manual de Indica¢des Geogréaficas. Essa Consolidagao possivelmente substituird a Resolucdo INPI n° 55, de 18 de
marco de 2013, a Instrugdo Normativa INPI n° 95, de 28 de dezembro de 2018; a Resolugdo INPI n° 233, de 18 de janeiro de
2019 e a Portaria INPI n® 415, de 24 de dezembro de 2020. Nada obstante, em virtude de a entrada em vigor ocorrer apenas
em 1° de fevereiro de 2022, optou-se por manter no texto a norma atualmente vigente, uma vez que 0 ato normativo editado
ndo se referiu a alteracfes de conteido, tdo somente sistematizando as normas sobre o tema num Unico ato normativo.
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de direitos de propriedade industrial havendo, nesse contexto, uma preponderancia da utilizagéo
do registro marcério. Ao lado das marcas, os desenhos industriais também sdo um direito de
propriedade industrial bastante utilizado pelas empresas em busca de uma vantagem
competitiva, 0 que ocorrera quando os consumidores se tornarem muito mais interessados nos
atributos e caracteristicas de um produto em relagdo ao outro.

Nesse sentido, os desenhos industriais podem ser utilizados como mecanismo para
despertar a atracdo do consumidor, por meio da utilizacéo de estratégias que podem envolver a
utilizacdo de formas anatdmicas, ou mesmo de cores que se diferenciem em relacdo aos
produtos da concorréncia.

Trata-se de uma importante ferramenta para a competi¢cdo no mercado, considerando a
possibilidade de que se adéque as preferéncias do cliente, o que incentivara a competitividade
entre produtos, com potenciais beneficios ao mercado e ao consumidor.

O registro de desenhos industriais € uma ferramenta especialmente relevante para
criadores individuais, para pequenas e médias empresas e, até mesmo, para grandes empresas,
sendo importante para 0 aumento da competitividade e redundando na disponibilizacdo de
produtos dotados de exclusividade em relacdo aos seus concorrentes.

De la Houssaye e Peralta (2008, p. 2) entendem que o desenho industrial é
reconhecidamente um campo de projeto de novos objetos que visam facilitar a vida cotidiana.

Assim como ocorre na regulacdo do registro de marcas e de indicacBGes geograficas, a
regulacdo do registro de desenhos industriais pretende evitar o “aproveitamento parasitario e a
deslealdade concorrencial, assim como risco de confusdo ou associagio dos consumidores.”?%

A obtenc&o do registro de um desenho industrial concede uma espécie de exclusividade
temporaria pelo periodo de dez anos, prorrogaveis por trés periodos de cinco anos cada, para a
utilizacdo e exploracdo daquela forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado
visual novo e original na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabricacédo
industrial .2’

A concessdo do registro do desenho industrial para um determinado titular importa
numa regulagdo do mercado em prol da reducgéo de assimetrias de informacédo, peculiares aos
mercados. Num cenario hipotético em que ndo fosse admitida a obtencédo do titulo por meio do

registro, ndo raro teriamos o parasitismo ou free riding.

256 STJ, REsp 1673450 RJ 2017/0055508-4, data da publicagdo 26/09/2017.
257 Conforme art. 95 da Lei n® 9.279, de 1996.
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Assim, como visto nos outros direitos de propriedade industrial, o registro de desenhos
industriais também é invocado como forma de protecdo ao mercado interno e ao consumidor,
evitando que o concorrente aplique uma determinada forma plastica ou um conjunto de linhas
e cores caracteristico de um produto a outro.

Desse modo, os principais fundamentos para a regulagédo do registro dos desenhos
industriais também estdo relacionados & protecdo do mercado interno, de assimetrias de
informacao e do consumidor.

Historicamente, ainda que o Brasil seja membro da Convencdo da Unido de Paris de
1883 desde o0 seu inicio, a tutela aos desenhos industriais so foi inserida no ordenamento juridico
nacional a partir do Decreto n° 24.507, de 29 de junho de 1934, o que se dava por meio dos
modelos industriais e dos desenhos industriais?>®, conforme destacam De la Houssaye e Peralta
(2008, p. 5).

Essa divisdo entre modelos e desenhos industriais continuou existindo nos Cédigos da
Propriedade Industrial de 1945, 1967, 1969 e 1971, tendo deixado de existir apenas a partir da
entrada em vigor da Lei n°® 9.279, de 1996, Lei de Propriedade Industrial.

Segundo o art. 95 da Lei n®9.279, de 1996 deve ser considerado como desenho industrial
a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa
ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuragéo
externa e que possa servir de tipo de fabricacéo industrial.

Entende-se aspecto ornamental como as caracteristicas que distinguem aquele desenho
de outros, as quais ndo deverdo estar atreladas a funcionalidade do produto e estdo
condicionadas as varia¢@es culturais e estéticas de um objeto, ndo sendo parte dele.

Além disso, segundo a LPI, o desenho industrial deve possuir um resultado visual novo
e original na sua configuracdo externa, o que significa que ndo serdo considerados outros
sentidos como o tato ou o olfato, bem como que ndo séo considerados componentes internos,
sendo aferivel apenas diante da visibilidade externa da forma.

Também ¢é preciso que o objeto seja reproduzido com tecnicas industriais, sendo
necessario que o desenho industrial seja considerado novo, ou seja, ndo pode estar
compreendido no estado da técnica para que seja suscetivel ao registro.

Desse modo, para que seja atendida a novidade, ndo sera possivel que desenhos
industriais idénticos ou bastante semelhantes tenham sido registrados ou tornados publicos

anteriormente a data em que tenha sido depositado o objeto examinado. Boa parte dos autores

258 Os desenhos consistiam em formas bidimensionais aplicadas a produtos industriais, ao passo em que os modelos
industriais incluiam as formas de objetos tridimensionais.
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possuem entendimento favordvel a uma no¢do objetiva de novidade, exemplificando-se com
Cerqueira (1982); Barbosa (2003 e 2013) e Otero Lastres (1977 e 1978).2°

O desenho industrial suscetivel de registro ainda deve ser considerado original, o que
significa dizer que deve decorrer dele uma configuracdo visual distintiva relativamente a
objetos anteriores. Portanto, para a afericdo da originalidade, o objeto deve ser singular com
relacdo a objetos anteriores, o que ndo impede que haja uma combinagdo de elementos que
sejam conhecidos. Ja quanto a novidade, autores como Szalewski e Pierre (1996) entendem que
para ser suscetivel de registro, devera haver uma originalidade subjetiva, com o que sera
considerado original o objeto que seja fruto de uma criagéo do autor.

E importante dizer, ainda, que para que seja considerado como um desenho industrial
suscetivel de registro, ndo sera possivel que a obra seja puramente artistica, com finalidade
estética e que ndo seja utilizada para o aproveitamento industrial.?®® Nos casos em que a obra
possua carater puramente artistico a protecédo sera realizada por meio do direito autoral.

Nada obstante, De la Houssaye e Peralta (2008, pg. 7) salientam que nas hipdteses em
que a obra goze de carater artistico e utilitario “permanecem as contendas se poderiam ser ou
ndo abrangidas, concomitantemente, pela protecdo autoral e pela protecdo aos desenhos
industriais.”

A analise do pedido de registro de desenho industrial envolve o exame formal e 0 exame
técnico sendo possivel, em ambos os casos, a realizacio de exigéncias pelo INP1.261 No exame
formal, havera uma analise quanto aos dados e documentos encaminhados no pedido de
registro, verificando-se a sua conformidade.?®2

Por outro lado, 0 exame técnico?®® de um pedido de registro de desenho industrial se
aterd a quest@es relacionadas as vedacdes legais ao registro, por forca do previsto no art. 106
da LPI,%%* sendo verificada a sua compatibilidade com as disposicdes dos arts. 100, 101 e 104
da Lei de Propriedade Industrial.

Diz o Manual de Desenhos Industriais do INPI que

259 Em decisdo emblematica prolatada pelo CADE em 2018 no ambito do Processo Administrativo 08012.002673/2007-51,
decidiu-se pela necessidade de pagamento de royalties as montadoras por revendedoras de pecgas de reposigdo de carros.
Houve o entendimento de que ndo haveria abuso de direito na negativa das montadoras Ford, Fiat e Volkswagen de que
revendedoras copiassem os desenhos de suas pecas de reposicdo. Essa decisdo reforca a importancia da atuacéo do INPI no
ambito da regulacéo desempenhada na sua atuagdo nos processos relacionados a concessao dos direitos de propriedade
industrial.

260 Conforme art. 98 da Lei n° 9.279, de 1996.

261 Conforme itens 4.1 e 5 do Manual de Desenhos Industriais do INPI.

262 Conforme item 4.1. do Manual de Desenhos Industriais, aprovado pela Resolugéo n° 232, de 07 de janeiro de 2019.

263 Segundo o Manual de Desenhos Industriais, o exame técnico é, na analise do pedido de registro de desenho industrial, o
momento em que se verifica a sua conformidade com as disposi¢des da Lei da Propriedade Industrial. Desta etapa, o pedido
pode passar a quatro diferentes situacfes: exigéncia, indeferimento, concesséo ou proposi¢do de nulidade administrativa.

264 Segundo o art. 106, depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104,
serd automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.
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Nas situacBes em que se constatar que o objeto ou padrdo ornamental requerido ndo
se enquadra na definicdo legal de desenho industrial, o registro devera ser concedido
por forca do art. 106 da LPI e submetido a processo administrativo de nulidade de
oficio, por infringéncia ao art. 95 do mesmo diploma legal.

Também estardo sujeitos ao processo administrativo de nulidade de oficio, na etapa
de exame técnico, os desenhos industriais que demonstrarem flagrante auséncia de ao
menos um dos requisitos legais, quais sejam: novidade, originalidade e servir de tipo
de fabricagéo industrial.

Desse modo, a regulacdo exercida no ambito da analise dos pedidos de concessdo de
desenhos industriais ocorreria no &mbito dos processos administrativos de nulidade instaurados
de oficio pela inobservancia de algum dos requisitos legais.

Nesse contexto, o art. 100 da LPI conferiu a possibilidade de que seja analisada pelo
INPI a eventual contrariedade a ordem (moral e bons costumes), bem como a honra ou imagem
de pessoas ou que atentem contra a liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou ideia e
sentimentos dignos de respeito e adoracdo. Assim como foi destacado no registro de marcas, 0
exame dessas clausulas abertas s6 pode ser realizado pelo Estado. Essa analise € realizada no
ambito do INPI no exercicio de regulacdo em sentido amplo, tal como ocorre na analise dos
pedidos de registro de marcas.

Também ndo sera registravel a forma necessaria, comum ou vulgar do objeto ou, ainda,
aquela determinada essencialmente por considerac@es técnicas ou funcionais.

A analise do atendimento aos requisitos relacionados ao aspecto ornamental, ao
resultado visual, ao tipo de fabricacdo industrial, a novidade, a originalidade, ao caréater
puramente artistico, a contrariedade a ordem e as exigéncias relacionadas a forma do objeto,
possui, em muitos momentos, um carater significativamente genérico e abstrato, o que denota
uma atuacdo compativel com a regulacdo realizada pelo Estado no ambito do registro dos
desenhos industriais.

No que tange ao pedido de registro, a Lei de Propriedade Industrial so trouxe aspectos
gerais do que deve conter um pedido de registro de desenho industrial, estabelecendo a
competéncia do INPI para o estabelecimento de condi¢des ao pedido, conforme art. 101 da Lei
n®9.279, de 1996 e, ao assim fazer, estabeleceu competéncia regulatoria para o Instituto.

No exercicio dessa competéncia, o INPI possui Instru¢cbes Normativas e Resolugdes
sobre o tema, merecendo destaque a Resolugdo INPI/PR n° 232, de 2019, dispondo sobre o
Manual de Desenhos Industriais consolidando diretrizes e procedimentos de analise dos

pedidos, normas técnicas, bem como o acompanhamento dos processos. Trata-se de um
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documento que tanto consolida instrucdes relacionadas ao exame técnico realizado pelo INPI,
quanto fornece instrugdes aos usuarios.?®

Os procedimentos relacionados ao deposito dos pedidos de registro de desenho
industrial encontram-se descritos na Resolucao INPI/PR n° 55, de 18 de marco de 2013, sendo
que desde 2 de janeiro de 2001, o Brasil adota a Classificacdo Internacional de Locarno para
desenhos industriais, por forca da Resolugéo INPI/PR n° 60, de 18 de marco de 2013.

Segundo o Manual de Desenhos Industriais, a novidade e a originalidade dos pedidos
de desenhos industriais deverdo ser aferidas em relacdo ao estado da técnica e a objetos
anteriores. Desse modo, “ndo ¢ necessario que uma anterioridade, para ser considerada
impeditiva, pertenca a mesma classe de produtos ou nicho de mercado que o registro em
exame.”266

Mesmo que um pedido seja classificado numa determinada classe, a forma ndo podera
ser reproduzida em nenhum outro objeto, a despeito da classificacdo que tenha sido atribuida.
Isso significa dizer que a obrigatoriedade da indicagdo do campo de aplicagdo no requerimento
do pedido de registro de desenho industrial tem por escopo esclarecer a qual nicho o desenho
industrial pertence, descrevendo sua area de aplicacao.

Ainda assim, ha obrigatoriedade de indicacdo da classificacdo quando do pedido de
registro de desenho industrial, sendo necessario o preenchimento do campo de aplicacdo do
desenho industrial e, caso tal ndo ocorra, podera ser publicada uma exigéncia formal.2®”

Importa destacar que durante o exame técnico o examinador realizara uma analise sobre
a correspondéncia entre o campo de aplicacdo informado pelo requerente e o0 objeto ou padrao
ornamental representado nos desenhos ou fotografias. Caso o examinador detecte
inconsisténcias, realizara a adequacao de oficio do campo de aplicacdo, em consonancia com o
constante dos desenhos ou fotografias. Por outro lado, caso ndo seja possivel aferir a qual classe
e subclasse da Classificacdo Internacional de Locarno pertence o desenho industrial, sera
formulada exigéncia técnica solicitando esclarecimentos.®

Ainda que haja a possibilidade de adequacéo de oficio do campo de aplicagédo informado

pelo requerente, bem como a formulacdo de exigéncias, ao contrario do que ocorre com a

265 £ jmportante destacar que 25 de janeiro de 2022 foi publicada no Diario Oficial da Uni&o a Portaria INPI/PR n° 7, de 14
de janeiro de 2022, consolidando os atos normativos editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI que
disp8em sobre a recepgdo e o processamento de pedidos e petices de desenho industrial e sobre o Manual de Desenhos
Industriais. Essa Consolidagao possivelmente substituird uma série de normas usadas neste texto. Nada obstante, em virtude
de a entrada em vigor ocorrer apenas em 1° de fevereiro de 2022, optou-se por manter no texto a norma atualmente vigente,
uma vez que o ato normativo editado ndo se referiu a alteragfes de conteido, tdo somente sistematizando as normas sobre o
tema num Unico ato normativo.

266 Conforme item 7.4 do Manual de Desenhos Industriais, aprovado pela Resolugdo n° 232, de 07 de janeiro de 2019.

267 Conforme item 4.2.4 do Manual de Desenhos Industriais do INPI.

268 Conforme item 5.7 do Manual de Desenhos Industriais do INPI.
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classificacdo do registro de uma marca, a classificagdo de um registro de desenho industrial ndo
gerard a restricdo do &mbito de protecdo do requerente, uma vez que a busca por anterioridades
sera aferida com relacdo ao estado da técnica e a objetos anteriores.

Isso porque, qualquer que seja a classificacdo realizada sera alterado o ambito do
monopdlio concedido ao titular do direito, uma vez que a forma néo podera ser reproduzida em
nenhum outro objeto, a despeito da classificacdo que tenha sido atribuida.

Assim, especificamente no ambito dos desenhos industriais, a indicacdo da classificacao
ndo possui grandes impactos na regulacdo da propriedade industrial, uma vez que a protecao
concedida néo esta adstrita a classe indicada.

Desse modo, a regulacéo exercida pelo INPI no campo da classificacdo dos pedidos de
registros de desenhos industriais estaria potencialmente relacionada a normatizacdo da
classificacdo que deve ser adotada no Brasil, conforme diccdo do art. 227 da Lei n® 9.279, de
1996, uma vez que a classificacdo em si ndo confere 0 monopdlio num determinado segmento

mercadoldgico e nem restringe o ambito de protecéo.

4.5 Considerac0es finais

A utilizacdo de direitos de propriedade industrial tornou-se cada vez mais uma estratégia
comercial adotada pelas empresas. Nesse contexto, torna-se vital o conhecimento pelos
concorrentes sobre quais serdo as regras aplicaveis, de modo a fomentar a atividade industrial
e diminuir assimetrias de informacdo em face dos demais agentes.

Nesse contexto, tornou-se cada vez mais comum a utilizagdo de sinais distintivos por
empresas de diferentes portes econdmicos. Em volume, os pedidos de registros de marcas
lideram em numeros totais com folga. Segundo dados do Painel de Estatisticas do INPI,
somente no ano de 2021, no periodo de janeiro a setembro, foram contabilizados 263.905
(duzentos e sessenta e trés mil e novecentos e cinco) pedidos de registros.

Dentro do universo dos sinais distintivos, seguem-se os pedidos de registro de desenhos
industriais que, entre janeiro e setembro de 2021, contabilizaram 3.317 (trés mil e trezentos e
dezessete) pedidos e de indicacbes geograficas, com oito requerimentos dentro do mesmo
periodo.

Apenas 0s nimeros apresentados poderiam expressar a relevancia da regulacdo dos
registros dos sinais distintivos. Nada obstante, essa importancia torna-se ainda maior se
considerarmos os efeitos produzidos pelo registro de um sinal distintivo no mercado no que

tange a restricdo a concorréncia, bem como a protecdo ao consumidor e ao mercado interno.
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Nesse contexto, como esperado, o objetivo deste Capitulo ndo foi o de exaurir o tema,
mas demonstrar, em sintese, alguns exemplos da atuagdo regulatdria do INPI dentro da anélise
dos pedidos de registros de sinais distintivos.

A andlise realizada permite concluir que, ainda que os mecanismos e condi¢cdes
utilizados para a analise dos pedidos de registro sejam diferentes a depender do titulo que se
pretenda obter, ha alguns pontos em comum entre eles.

O principal ponto de destaque no que tange a atuacdo regulatoria realizada no ambito
do INPI consiste na atribuicdo concedida pela Lei n® 9.279, de 1996 (art. 101 c/c art. 155 c/c
art. 182, paragrafo Unico) para que sejam estabelecidas condi¢Ges aos pedidos. A partir dai
foram editados pelo INPI varios normativos com caracteristicas de Regulamentos Setoriais,
dado que se prestam a regular um setor com repercussées na economia e no mercado interno.
Sdo exemplos, os Manuais de Marcas; de IndicacBes Geograficas e de Desenhos Industriais,
através dos quais foram editadas diretrizes técnicas relacionadas ao exame.

Além disso, em determinados casos, ainda que o legislador ndo tenha estabelecido
expressamente a competéncia do INPI para o estabelecimento de normas sobre o tema, dada a
sua amplitude na regulacdo da propriedade industrial, coube ao Instituto regular aspectos
especificos relacionados ao tema. Esse é o caso da regulacdo realizada pelo INPI para o
reconhecimento da marca de alto renome e quanto a forma pela qual pode ser utilizada a marca
notoriamente conhecida, em sede de oposicao.

Como visto, a concessdo em si de monopolios sobre sinais distintivos pelo Instituto
reveste-se em ato com caracteristicas tipicamente regulatérias, uma vez que repercutem no
mercado interno, na defesa da concorréncia e na tutela do consumidor, postulados caros ao
Estado democrético de direito.

Ainda que com diferengas em relagdo a eventual andlise de colidéncia, a classifica¢do
dos registros de marcas e de desenhos industrial também repercutem no mercado e,
especialmente, a competéncia atribuida ao INPI para regular as classificagdes, por diccao
expressa do art. 227 da Lei n° 9.279, de 1996.

Mesmo que atualmente essa competéncia ndo esteja sendo exercida plenamente,
considerando a utilizacdo de Classificagdes Internacionais, tal ndo suprime a competéncia
regulatéria conferida ao Instituto. Além disso, no @mbito do registro de marcas, ndo raro, a
Classificacdo Internacional ndo é capaz de fornecer todos os enquadramentos possiveis, o0 que
faz com que o INPI edite listas auxiliares.

Ainda que a classificagdo do registro de desenho industrial esteja diretamente

relacionada ao estado da técnica e a analise de colidéncia ndo seja realizada especificamente
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com relacdo a classe indicada, pode-se entender que o0 conhecimento do estado da técnica pelos
concorrentes pode proporcionar saltos tecnoldgicos importantes para o desenvolvimento de
novas formas plasticas ornamentais.

Por fim, a competéncia atribuida ao INPI para declarar a nulidade e caducidade no
ambito do registro de marcas e a nulidade do registro de desenho industrial, podem ser
entendidas como uma expressdo da regulacdo do Estado em sentido amplo, uma vez que
ensejardo a supressao do direito de um titular, sendo dotadas de autoexecutoriedade.

No préximo Capitulo encerraremos a nossa analise sobre a regulacdo da propriedade
industrial com a analise de como isso se da nos pedidos relacionados aos campos tecnoldgicos
(patentes de invencdo e modelo de utilidade; registros de topografias de circuitos integrados e
de programas de computador), bem como nos registros dos contratos de transferéncia de

tecnologia.
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S. REGULAACAO NOS CAMPOS TECNOLOGICOS E NOS CONTRATOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

5.1 Consideragdes iniciais

A regulacdo da propriedade industrial nos campos tecnologicos e no registro dos
contratos de transferéncia de tecnologia produz impactos diretos na politica econémica e no
mercado interno, sendo vital para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Malavota (2020, pg. 27) afirma com propriedade que

No caso do INPI, é importante ressaltar que, ndo obstante suas funcbes e prioridades
tenham sofrido alteracfes ao longo de meio século, sua esséncia e natureza se
mantiveram. Cumprindo um papel que somente o Estado pode desempenhar, atua na
concessdo de regulacdo de direitos essenciais ao pleno funcionamento de uma
economia capitalista. Executa tarefas importantes dentro do Sistema Nacional de
Inovagdo, cuja adequada organizacdo e bom desempenho sdo premissas para o
crescimento econdmico e, consequentemente, para o desenvolvimento social de um
pais. Tudo o que envolve as discussdes sobre o atual momento do INPI, assim como
tudo o que dele se espera para o decorrer do século XXI, sdo questdes que dizem
respeito e exercem efeitos sobre toda a sociedade brasileira. Questfes, portanto, de
evidente interesse publico.

De fato, o sistema de propriedade industrial atualmente vigente encontra respaldo no
fomento ao desenvolvimento tecnolégico e econdmico das na¢des. Nesse sentido é que, a partir
da Convencao de Estocolmo, foi criada a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, em
1967, tendo como objetivo promover a protecdo da propriedade intelectual em todo o mundo,
pela cooperagao entre os Estados.?°

Nesse sentido, a partir da existéncia de um sistema de propriedade industrial voltado a
cooperacéo entre os Estados, passou a ser cada vez mais relevante a existéncia de instrumentos
destinados a regulagdo da propriedade industrial, com vistas a inibir praticas concorrenciais
desleais, proteger os consumidores, fomentar os mercados e incentivar o desenvolvimento
tecnologico.

Isso porque, num ambiente hipotético em que a propriedade industrial fosse totalmente
desprovida de qualquer regulagdo, com muito mais frequéncia estariamos diante de atos de
concorréncia desleal sé restando, quando muito, a via judicial para a solucdo de eventuais

contendas.

269 Conforme art. 3° da Convengéo que institui a Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual.
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Nesse capitulo trataremos alguns aspectos bésicos da regulacdo da propriedade
industrial nos campos tecnoldgicos, entendida como aquela que ocorre nos processos
destinados a analise do pedido de concessédo de patentes de invencgéo e de modelo de utilidade,
do registro de topografias de circuitos integrados e do registro de programas de computador.

Além disso, trataremos da regulacdo da propriedade industrial nos registros dos
contratos de transferéncia de tecnologia, importante ferramenta de incentivo a inovacéo, uma
vez que tanto garantem o sigilo de novas criacBes industriais, como possibilitam a sua
circulacdo, favorecendo o desenvolvimento tecnoldgico.

Considerando a relevancia para o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais, 0s
arts. 62, 140 e 211 da Lei n°® 9.279, de 1996 exigiram o registro perante o INPI para que 0s
contratos que impliqguem transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e simulares
produzam efeitos em relacdo a terceiros. Desse modo, cabe ao INPI a decisdo sobre o registro
e definicédo dos requisitos a serem seguidos pelo requerente para que esse registro seja efetivado.

Desse modo, para que um contrato de transferéncia de tecnologia produza o importante
efeito erga omnes perante terceiros, serd necessario que o registro seja deferido pelo INPI e,
para tal, devera seguir ao estabelecido no Manual de Contratos de Tecnologia.

Trata-se de providéncia que também é necessaria para que a empresa detentora da
tecnologia faca a remessa de royalties ao exterior, conforme previsto no art. 1° c/c art. 3° do
Anexo 11 da Resolugdo BACEN n° 3.844, de 2010, bem como no que tange a dedutibilidade
dos valores no imposto de renda, nos termos do art. 365, 83° do Decreto n° 9.580, de 2018.

Diante dos impactos advindos dos registros dos contratos de transferéncia de tecnologia,
que transcendem ao pactuado pelas partes, podendo repercutir nas relagdes comerciais
internacionais, bem como na balanca de pagamentos e na propria politica econdmica do pais,

coube ao INPI regular o registro dos contratos de transferéncia de tecnologia.

5.2 Regulacdo da propriedade industrial na concessao de patentes de invengéo e de modelo de
utilidade

A concessdo da patente, reveste-se em ato constitutivo de direitos para o titular,
conferindo o direito de exclusividade de uso de uma invengdo, com vistas a remunerar os
investimentos necessarios a obten¢do da nova tecnologia. Trata-se de direito de propriedade
sobre bem movel, conforme dic¢do expressa do art. 5° da Lei n® 9.279, de 1996.

Como decorréncia logica do seu direito de propriedade, o titular da patente terd a

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavé-la do poder de quem injustamente
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a possua ou detenha.?’® Para a sociedade, o ganho advindo da concessido desse monopélio ao

inventor, consiste no avango tecnoldgico proporcionado a partir de novos inventos. Isso porque,

findo o prazo previsto, a tecnologia caird em dominio publico.?’*

Nesse sentido, Teruya (2014, pg. 221) diz que

Em contrapartida, os beneficios da propriedade intelectual sdo: a) diminuicdo dos
custos de transacdo, pois a informacdo descrita nos pedidos e nos direitos de
propriedade intelectual possibilita os agentes a tomada de decisdo; b) revelagdo do
objeto protegido (disclosure). Como contrapartida da concessdo do direito de
propriedade intelectual, os agentes podem elaborar estratégia relativa ao investimento
em P&D, quer seja em termos de aquisi¢do ou de desenvolvimento de tecnologia.

Segundo o item 2.4.2 do Manual Basico para prote¢do por Patentes de invengdes,

modelos de utilidade e certificados de adigao, versdao 2021/06,

O interesse publico fica preservado na divulga¢do da informagdo, permitindo a
sociedade o livre acesso ao conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma,
os concorrentes do inventor podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estagio
mais avangado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento tecnolégico
do pais.

Trata-se, portanto, de um instrumento voltado a regulagdo que se destina a correcao de
falhas de mercado e assimetrias de informagao, através do qual é conferido um monopdlio

r

instrumental tempordrio aos criadores ou desenvolvedores, o qual ¢ garantido pela
oponibilidade erga omnes mediante a expedigio da carta-patente.?’

Gama Cerqueira (2010, pg. 3) entende que o “inventor ¢ o sujeito do direito sobre a
invengdo, do qual ¢ corolario o direito de obter a patente, titulo por meio do qual o Estado
reconhece o seu direito, garantindo-lhe a propriedade e o uso da invengdo.”?"3
Di Blasi (2005, pgs. 53-54) conceitua a patente como “o direito outorgado pelo Governo

de uma na¢do a uma pessoa, o qual confere a exclusividade de exploracdo de uma invengao ou

270 Conforme art. 1.228 do Cédigo Civil.

271 Destaca-se que, ainda que a tecnologia caia em dominio pablico, ndo raro, ndo é possivel que apenas pelo conhecimento
da tecnologia descrita seja possivel a sua reproducdo, sendo possivel a celebracdo de contratos de know-how. Através da
licenga de know-how ou da cessdo de know-how, sera possivel a transmisséo de conhecimentos técnicos exclusivos.

272 Segundo item 2.4.4 do Manual Basico para protecdo por Patentes de invencdes, modelos de utilidade e certificados de
adicdo, versdo 2021/06, “o direito exclusivo do titular nasce apenas com a concessdo da patente, formalizada pela expedigédo
da Carta-Patente.”

273 Em muitos casos, a figura do inventor ndo se confunde com o titular da patente. O titular é aquele que possui a
propriedade da invengdo ou do modelo de utilidade, tendo o direito de exclusividade da exploracdo comercial exclusiva
durante o periodo de vigéncia da patente. J& o inventor é aquela pessoa responsavel pela criacdo do produto ou processo
descrito na patente, sem o qual ndo ¢ possivel a reproducgdo da invengao. A Lei n° 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (Lei de
Inovacdo) garante ao criador o recebimento de royalties pela comercializagdo da tecnologia, através da “participagdo minima
de 5% (cinco por cento) e maxima de 1/3 (um ter¢o) nos ganhos econdmicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de
transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracédo de criagdo protegida da qual
tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no paragrafo Unico do art. 93 da Lei n°
9.279, de 1996.”



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm
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de um modelo de utilidade, durante um determinado periodo, em todo o territério nacional.”

Ao longo dos séculos, a propriedade comumente foi contestada, seja porque muitos, tais
como Proudhon (2008, p. 252) consideravam-na como um “roubo e injusti¢a”, seja porque
alguns, como Aron (2003, p. 171) entendiam que haveria necessidade da sua abolicdo como
solugdo para todos os males e alienagdes. Havia, ainda, aqueles, como Burdeau (1966, p. 375)
que entendiam pela necessidade da sua plena subordinagdo ao interesse coletivo.

Nesse contexto, de forma semelhante, varios foram os questionamentos em torno da
racionalidade do sistema de protecao dos direitos de propriedade intelectual.

Barbosa (2005, p. 21), citando Penrose, informa que “sao cambiantes as razdes que t€ém
servido de base ao sistema de patentes”. Isso significa dizer que, ao longo do tempo, o sistema
pantetario tem sofrido modificagdes quanto as funcionalidades e formas de aplicagao.

Em adi¢ao Barbosa (2005, p. 20), valendo-se de Machlup, ao tratar da existéncia do

sistema patentario, diz que

[...] se ndo tivéssemos tido um sistema de patentes haveria sido irresponsavel, sobre a
base do que hoje sabemos acerca de suas consequéncias econdmicas, recomendar que
instituissemos um. Porém, dado que temos mantido um sistema de patentes durante
tanto tempo, seria também irresponsavel, sobre a base de nossos conhecimentos
atuais, recomendar a sua extingao.

Nesse sentido, para Gama Cerqueira (1982), as patentes ndo sdo favores ou meras
concessodes, mas sim propriedade, sendo limitadas pelos interesses da coletividade e pelos
direitos de terceiros.

Nesse contexto, assiste-se a um incremento das empresas na gestao dos seus direitos de
propriedade intelectual, com enfoque no entendimento de tais direitos enquanto mecanismos de
incremento dos potenciais lucrativos, promovendo uma maior inser¢do da empresa no mercado,
com uma ampliacdo dos investimentos em P&D.

A Lei de Propriedade Industrial delimita no art. 6° que serd assegurado ao autor da
invencdo ou modelo de utilidade o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade,

desde que obedecidas as condicGes estabelecidas na Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996.

Segundo Gama Cerqueira (2010, pg. 3),

Em principio, o autor da invengdo, o inventor, é sujeito de todos os direitos
decorrentes da invengdo. Como resultado do trabalho intelectual do homem, como
criacdo de seu espirito, a invencdo pertence de modo natural ao seu autor, de acordo
com o principio segundo o qual a obra criada deve pertencer exclusivamente ao seu
criador. Do fato da criacdo origina-se o direito do inventor, direito que se funda na lei
natural e tem por objeto a propria invengao realizada.”
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A concessdo da patente estd diretamente relacionada ao surgimento de paradigmas
tecnologicos, justificando a regulagdo do setor. Dosi (1982, pg. 15) afirma que “a atividade
‘normal’ de soluc¢ao de problemas determinada por um paradigma, pode ser representada pelo
movimento de ‘trade-offs’ multidimensionais entre as variaveis tecnoldgicas que o paradigma
define como relevantes.”

E esse contexto que justifica a concessdo do monopdlio instrumental temporario para
um titular, em razdo dos investimentos financeiros e do tempo necessarios a obtencao daquele
invento, com impactos no paradigma tecnologico ou estado da técnica até entdo conhecidos.

Segundo Szmrecsanyi (2006, p. 112), “as inovagdes tecnoldgicas correspondem a
aquisicdo, introducdo e aproveitamento de novas tecnologias (conjuntos de conhecimentos
técnicos) na producdo e/ou distribuicdo de quaisquer bens ou servigos para 0 mercado.”

Assim, para Szmrecsanyi (2006, p. 116) em qualquer ramo de negocio, a condi¢do de
empresario estd intima e intrinsecamente vinculada a funcdo inovadora, de sorte que um
indivivuo s6 se torna ou continua sendo empresario se e/ou enquanto estiver inovando.

Nada obstante, é importante destacar que nem toda inovacdo dependerd do sistema
patentario, sendo possivel a utilizacdo do know how ou do segredo industrial. Segundo Teece
(1986, p. 287)

In some industries, particularly where the innovation is embedded in processes, trade
secrets are a viable alternative to patents. secret trade protection is possible, however,

only if a firm can put its product before the public and still keep the underlying
technology secret.

Além disso, em muitos casos, a utilizacdo do know how pode constituir-se numa opgéo
altamente rentavel para determinadas empresas inovadoras. Para Teece (1986, p. 303), “tacit
knowledge by definition is difficult to articulate, and so transfer is hard unless those. who

possess the know how in question can demonstrate it to others.”

Ainda assim, a utilizacdo das patentes é bastante observada no mercado, com
repercussdes nas inovacdes tecnoldgicas e na ampliacdo dos ganhos das empresas. Segundo
Barbosa (2005, p. 20), “qualquer definigdo do que seja uma patente de invengéo, de forma
explicita ou implicita, posiciona o seu autor no cerne do debate sobre a “razdo de ser” deste
privilégio.”

Nada obstante, a titulo de sistematizacdo, convem definir a patente de forma abrangente.
Assim, entende-se a patente como um titulo de propriedade intelectual temporario concedido

pelo Estado ao titular por um determinado periodo, conferindo a exclusividade na exploragdo
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do direito de propriedade industrial e excluindo a possibilidade de que outras pessoas
manufaturem, utilizem ou vendam um produto que seja patenteado. Desse modo, depois de
findo o prazo estabelecido para o privilégio, a invencdo patenteada estara disponivel para o

publico em geral ou passara ao dominio publico.?™

Plant, citado por Barbosa (2005, pg. 2005), afirma que as “patentes de invengao

compreendem uma forma especial de propriedade, criada pela Lei estatutaria”.

Nesse contexto, a regulacdao da propriedade industrial no campo patentario possui
especial relevancia em razao da natureza duplice da motivagao para a concessao de patentes de
invencdo ¢ de modelo de utilidade. Por um lado, busca-se remunerar o inventor pelos gastos
decorrentes dos investimentos necessarios a obtencdo do invento. Por outro lado, para a
sociedade, tem-se a revelagdo da invencao que, apds o prazo estabelecido pela legislagcdo para
a duracdo do monopolio, passara ao dominio publico.

A atuacdo do INPI na concessdo de uma patente de invencao ou de modelo de utilidade
conduz a uma restri¢ao a livre concorréncia e a liberdade de iniciativa de terceiros, sendo nesse
ponto que reside a esséncia da regulagdo da propriedade industrial no campo patentario, uma
vez que, segundo Barbosa (2003, pg. 117), “o procedimento da concessdo da patente ¢ sempre
de direito publico.”?"

Pavitt (1984, pgs. 343-373) diz que cada atividade econdmica possui uma participacéo
relativa a patente no processo de apropriabilidade.

Nesse sentido, para Hasenclever, Mercadante e Paranhos (2017, p. 3), se no ambito
privado, ao conceder um monopolio através concessdo da patente, hd uma primazia a
apropriabilidade dos lucros decorrentes dos investimentos e esforcos direcionados a obtencéo
da invencdo ou do modelo de utilidade, por outro lado, essa mesma concessdao que confere
privilégios temporarios, possui um interesse publico relacionado ao conhecimento das

informacg0des sobre a atividade inventiva, de forma suficientemente descritiva.

274 Segundo o art. 28 do Acordo TRIPS, uma patente conferira ao seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o
objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam usem, coloquem a venda,
vendam, ou importem com esses propositos aqueles bens; b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que
terceiros sem seu consentimento usem o processo, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propdsitos pelo
menos o0 produto obtido diretamente por aquele processo. Disponivel em http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-
portuguesl.pdf. Acesso em 06 de janeiro de 2020.

275 Nos termos do art. 38 da LPI a patente sera concedida ap6s deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuicéo
correspondente, sendo que o prazo de vigéncia retroage a data do depdsito, nos termos do art. 40 da LPI. Na ADI 5529/DF
sobre o paragrafo Unico do art. 40 Lei n®9.279, de 1996, o STF declarou a inconstitucionalidade do paragrafo Gnico do artigo
40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), em face do principio da temporariedade da protecédo patentaria (CF, artigo 5°,
XXIX), do principio da livre concorréncia (CF, artigo 170, IV) e do direito a sadde (CF, artigo 196), entre outros. Esse
paragrafo Unico foi revogado expressamente pela Lei 14.195, de 2021.
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A patente confere uma garantia de exclusividade temporaria ao inovador, o que viabiliza
uma vantagem competitiva por um determinado periodo. Assim, em que pese o inventor nao
seja obrigado a se valer da patente para a exploragdo econdmica da sua invengao, a concessao
confere uma certa seguranca juridica e estabilidade no tempo, em contraponto aos riscos
inerentes a manutencdo da invencao protegida apenas por segredo industrial.

Segundo Barbosa (2003, pg. 336), a protecao de tecnologia por meio da manutengdo do
segredo ¢ sempre socialmente desaconselhdvel, uma vez que dificulta o desenvolvimento
tecnologico. Isso porque ndo teremos o disclosure que a patente confere ao contetido protegido,
uma vez que ap6s o término da vigéncia da patente, o contetido dela entra em dominio publico.

Em que pese o segredo industrial e o know how possam ter um prazo estabelecido
contratualmente, ndo se constituem, at¢ o momento, como direitos de propriedade industrial
conferidos pela entidade responsavel pela regulacdo da propriedade industrial, sendo
estabelecidos por meio de contratos firmados entre as partes.

Ademais, valendo-se dessas formas de prote¢do, sO restard ao inventor usar da via
judicial, amparado por cldusulas previstas em contratos de confidencialidade. Obtendo a
patente, por outro lado, o inventor terd a oponibilidade erga omnes.

Do ponto de vista do desenvolvimento nacional, como a partir da concessao da patente
o conhecimento ¢ divulgado para toda a sociedade, sera possivel que, a partir dele, outros
criadores cheguem a outras invengdes, em evidente estimulo a inovagdo. Isso porque, a
contrapartida ao direito de exclusividade temporario para a explora¢do da tecnologia consiste
na revelagao do conhecimento decorrente do invento.

Em contrapartida a obtencdo do direito de exclusividade, caso a utilizagdo da patente
possa ensejar abuso de poder econdmico, serd possivel que seja objeto de licenciamento
compulsodria, nos termos do previsto no art. 68 e seguintes da Lei n°® 9.279, de 1996 e na Lei n°
12.529, de 30 de novembro 2011.%7

O estimulo a inovacao € um dos efeitos esperados em decorréncia da concessao patente,
ensejando potenciais impactos no mercado interno e sendo um dos motivos pelos quais os
procedimentos administrativos relacionados a anélise e concessao de uma patente revestem-se
de conteudo regulatoério.

Contudo, cabe destacar, ainda, que em decorréncia do patenteamento, podem ser

276 A Lein® 12.529, de 2011 (Lei de Defesa da Concorréncia) estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia;
dispde sobre a prevencao e repressdo as infragdes contra a ordem econdmica; altera a Lei n® 8.137, de 27 de dezembro de
1990, o Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Cédigo de Processo Penal, e a Lei n® 7.347, de 24 de julho de 1985;
revoga dispositivos da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei n° 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e da outras
providéncias.
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observados outros efeitos ndo relacionados diretamente a inovagdo, mas que podem gerar a
restricdo a competi¢ao entre os agentes. Sao exemplos a estratégia de evergreening e a definicao
dos compostos por formulas do tipo Markush.?’’

Segundo Silva, Britto e Antunes (2010, p. 1821), a estratégia de evergreening ou

segundo uso refere-se a

[...] nova aplicacao terapéutica tanto para um medicamento ja registrado, quanto para
um composto quimico-farmacéutico em formula¢do, apresentacdo e dosagens
diferentes daquelas do medicamento registrado. Ademais, o segundo uso médico
também pode estar relacionado a uma nova aplicacdo teraputica de compostos
quimico-farmacéuticos que sequer chegaram ao mercado, ou seja, a partir de
moléculas que ndo foram consideradas promissoras para a primeira indicagdo
terapéutica.”

Apesar da divergéncia®’®

em torno do patenteamento do segundo uso, em 2002 o INPI
publicou as Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas areas de biotecnologia e
farmacéutica, contemplando instrugdes relacionadas ao exame de pedidos de patentes nas areas
de biotecnologia e farmacéutica, contemplando instrugdes relativas ao segundo uso.?’

Assim, Silva, Britto e Antunes (2010, p. 1825) defendem que “o Brasil, através da
competéncia conferida ao INPI, apresenta uma posicdo favoravel ao patenteamento de
invencdes de segundo uso médico, desde que atendam aos requisitos de patenteabilidade
estabelecidos no artigo 8° da LPI 9.279/96.”

Na prética, se ndo utilizada essa estratégia com parcimonia € no rigoroso cumprimento
aos requisitos legais de patenteabilidade, a concessdo de patentes de segundo uso pode
significar numa restri¢ao a concorréncia.

J& a conceituagdo de estruturas quimicas por grupo Markush foi criada por Eugene A.
Markush, em patente concedida nos EUA em 1924, sendo definida por Simmons (1991, p. 31)

como

[...] uma expressdo genérica para uma classe de substancias quimicas
convencionalmente empregadas nas patentes, e consistente de um esqueleto molecular

277 As diretrizes de exame de pedidos de patente na area de biotecnologia, instituidas pela Resolugdo INPI/PR n° 118, de 12
de novembro de 2020, trazem previsao expressa sobre como devem ser apresentadas as sequéncias bioldgicas na forma de
Markush, as quais sdo melhor detalhadas na Resolugéo n° 169, de 15 de julho de 2016, também contemplando diretrizes de
exame.

278 Nesse sentido, a ANVISA manifestou-se em reunido da Diretoria Colegiada realizada em 26 de novembro de 2003,
assumindo posic¢do contraria a do INPI, conforme segue “quanto a pedidos que tenham por reivindica¢éo o "novo uso" de
substéncias - A Diretoria Colegiada em reunido realizada dia 26 de novembro de 2003 manifestou-se no seguinte sentido:
"A Diretoria Colegiada considerou que o instituto € lesivo a satde publica, ao desenvolvimento cientifico e tecnolégico do
pais, podendo dificultar o acesso da populacdo aos medicamentos. Neste sentido, decidiu pela ndo concessao da anuéncia
prévia a casos de pedidos de patentes de segundo uso.”

279 O item 4.18 da Resolugdo n° 169, de 15 de julho de 2016, que instituiu as diretrizes de exame de pedidos de patente —
Bloco I1- Patenteabilidade, trata das reivindica¢des de segundo uso. O item 9 da Resolucéo INPI/PR n° 208, de 27 de
dezembro de 2017, que instituiu as diretrizes de exame de pedidos de patente na area quimica, tratou da patenteabilidade dos
novos usos de produtos conhecidos.
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que ¢ substituido por uma ou mais subestruturas variaveis que sdo acompanhadas da
lista de defini¢des destas por¢des variaveis da molécula

Essa forma de reivindicagdo permite ampliar consideravelmente o escopo da protecao
concedida, o que pode redundar numa restricdo a concorréncia, inviabilizando a competicao
entre os agentes.

Deve-se entender, contudo, que a exclusividade obtida a partir da concessao da patente
de invengdo ou de modelo de utilidade ¢ juridica ou decorrente da Lei, ndo garantindo o poder
de mercado do criador em face dos demais. Em que pese a obten¢do de um relevante diferencial
competitivo a partir da concessao da patente, tal ndo resultara no efeito classico dos monopolios,
em que uma empresa serd a detentora do mercado de um determinado produto ou servigo,
havendo a possibilidade de que os concorrentes cheguem a resultados semelhantes a partir de
processos distintos.

Ainda assim, a concessao da patente demanda que a inven¢ao conduza a um avango
tecnologico na respectiva area de conhecimento, em decorréncia da aplicacdo dos requisitos da
novidade, atividade inventiva e da aplicagdo industrial. H4 também a necessidade de que o
pedido de patente possua uma descri¢do clara do seu objeto, permitindo o acesso publico ao
conhecimento gerado a partir daquela invengdo e viabilizando que seja reproduzida por outros
técnicos no assunto.

Nesse sentido, a regulacdo da propriedade industrial no campo patentario esta
diretamente relacionada ao fato de que a concessdo da patente confere um monopoélio
instrumental para aquele que obtém a patente, ao passo em que o ganho social obtido a partir
dessa concessao decorrera dos efeitos relacionados ao desenvolvimento tecnologico e ao estado
da técnica.

Di Blasi (2005, pg. 53-54) define a concessdao de uma patente como um privilégio
temporario outorgado pelo Estado aqueles que criam ou desenvolvem algo em beneficio da
sociedade.

De fato, a concessao do privilégio temporario demandard a revelagdo do conteido da
invengdo, fomentando os avangos tecnoldgicos, uma vez que ao conhecer o objeto patenteado,
sera possivel aperfeigoar ou superar o estado da técnica.

No plano constitucional, a regulag¢do da propriedade industrial produz repercussdes na
livre concorréncia, principio insculpido no art. 170, IV CRFB, como um dos principios gerais
da atividade econdmica.

Desse modo, por meio da concessdo da patente, pretende-se incentivar o mercado

interno, o que se concretizara, segundo Barbosa (2003, pgs. 7-8) através de uma restri¢ao a livre
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concorréncia, tendo como ganho social o desenvolvimento cultural e socioecondmico, bem
como o bem-estar da populacdo e a autonomia tecnoldgica do pais.

Nesse sentido, Barbosa (2003, pg. 8) discorre que “os instrumentos da Propriedade
Industrial sao exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe
a concorréncia em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma
tecnologia.”

Desse modo, a regulagdo da propriedade industrial por meio da concessao da patente
apresenta-se como um mecanismo de controle do mercado, especialmente relacionado ao
favorecimento do desenvolvimento tecnolégico no pais, com vistas ao atingimento de
autonomia tecnologica. Ao estabelecer a concessao da patente como um mecanismo de controle
do mercado, tem-se como decorréncia logica tratar-se de um instrumento de regulacdo do
mercado, efetivado a partir da regulacdo da propriedade industrial.

Classicamente, Posner (1974) define a regulacdo como a determinagdo de regramentos
e mecanismos de controle pelo Estado. Para Baldwin e Cave (1999), a regulagdo economica
embasa-se no fato de que o mercado nao controlado falharia na produgao de comportamentos
ou resultados correspondentes com o interesse publico.

Assim, num cendrio hipotético em que ndo houvesse a regulacio da propriedade
industrial na concessdo das patentes de invencdo e de modelos de utilidade, ndo raro
observariamos ainda mais casos em que seriam observadas praticas concorrenciais desleais,
além da possibilidade de outras praticas oportunistas relacionadas ao processo de deposito,
anélise e concessdo de patente.?°

Para Fonseca (2008, p. 8),

[...] a politica de protecdo da concorréncia ¢ vista como uma forma de garantir o
equilibrio do Mercado, Mercado baseado na livre iniciativa, sendo por isso mesmo o
mais dindmico e o produtivo dos sistemas econdmicos, mas pelo mesmo motivo, é
aquele que tende inevitavelmente a apresentar um nivel crescente de concentragdo de
capital, sendo imperiosa a regulacdo deste Mercado, o que € feito pelo Direito de
Concorréncia.

Sousa (2016, pg. 219), destaca que a protecdo a concorréncia foi objeto de regulagao
pela lei n® 12.529, de 2011 (Lei de Defesa da Concorréncia), dispondo sobre a prevencdo e a

repressdo as infragdes a ordem econdmica. Por outro lado, a protecdo individual da

280 Segundo Sousa (2016, p. 220), os atos de concorréncia desleal podem ser classificados dentre aqueles que geram
confuséo, objetivam o desvio de clientela ou que sejam contrarios a moralidade comercial.
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concorréncia é regulada pela Lei n® 9.279, de 1996 c/c art. 186 do Codigo Civil.?®* Assim, a
concorréncia desleal esta relacionada ao desrespeito as regras de captagdo de clientela.

Nesse contexto, Barbosa (2003, pg. 8) afirma que “tanto a regulacdo especifica da
Propriedade Industrial quanto os demais dispositivos que, na Carta de 1988, referem-se a
tecnologia, s3o acordes ao eleger como principio constitucional o favorecimento do
desenvolvimento tecnolégico do Pais.”

Assim, no ambito do INPI a regulagao da propriedade industrial no campo patentario,
envolve a concessao em si da patente, considerando os reflexos produzidos no estado da técnica
e no desenvolvimento nacional, conforme supracitado.

Além disso, o INPI atua na regulagdo da propriedade industrial no campo patentario ao
expedir normas técnicas por meio da edi¢ao de atos normativos, com a mesma natureza dos
conhecidos Regulamentos setoriais.

No campo patentario, os Regulamentos setoriais editados pelo INPI prestam-se a regular
o deposito de pedidos patentes de invencao e de modelos de utilidade, a concessdo e todo o
processo administrativo destinado a tal, estabelecendo condigdes ao pedido, conforme art. 19,
caput da Lei n® 9.279, de 1996. A possibilidade de que o INPI estabeleca condi¢des ao pedido
de patente, reveste-se em ato de regulagdo. O estabelecimento de condigdes e diretrizes que
produzem repercussoes diretas nos usudrios dos servigos, inclusive quanto a obtencdo da
propriedade sobre bem imaterial, constitui-se em atividade tipica de Estado, sendo atos de
regulagdo.

Dentre as normativas editadas pelo INPI sobre o processo administrativo destinado ao
deposito e concessao de patentes, destaca-se a edicao de Regulamentos Setoriais versando sobre
as diretrizes de exame, com disposi¢des sobre o conteido do pedido de patente e
patenteabilidade e a edicdo de normativas para cada campo tecnoldgico.

Além disso, exemplifica-se com a existéncia de normativas editadas pelo Instituto para
regular a aplicacdo dos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial no Brasil em relacdo as
patentes e aos certificados de adicdo, bem como ao Tratado de Cooperacdo em matéria de
Patentes; procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos de patentes no ambito do
PCT; valores de retribui¢des, procedimentos relacionados ao pagamento de anuidades; exame
prioritario de pedidos; recursos em face do indeferimento e pedidos de nulidade administrativa
no campo patentario, dentre outras.

Pode-se dizer que o INPI ¢ dotado de autonomia técnica para a prolacao das decisdes

281 Segundo o art. 186 do Cadigo Civil, aquele que, por agdo ou omissdo voluntaria, negligéncia ou imprudéncia, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.
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administrativas envolvendo a concessdo de patentes e demais direitos de propriedade industrial,
bem como poder normativo para disciplinar a aplicagdo da Lei n® 9.279, de 1996, estabelecendo
condig¢des para o pedido de patente, por dicgao expressa da legislagdo (art. 19 da Lei n® 9.279,
de 1996).

Em que pese a concessdo de uma patente ndo seja uma limitagdo da propriedade para o
seu titular, possuindo a natureza constitutiva de direitos, considerando os impactos que produz
no mercado ¢ no ambiente de livre concorréncia, a obtengdo do titulo conduz a uma acgao
restritiva do Estado em face dos demais membros da coletividade, uma vez que restringe
temporariamente a livre concorréncia, uma vez que a partir da concessao, o titular passara a ter
a exclusividade ou o monopolio instrumental temporario da exploragdo econdmica daquele
invento.

Em que pese a titularidade da patente confira ao seu titular um importante diferencial
competitivo decorrente do monopdlio instrumental temporario, a sua obtengdo por si s6, nao
redunda necessariamente na possibilidade de comercializagdo ou exercicio de uma determinada
atividade. Ha casos em que a lei podera proibir a fabricagdo de determinados produtos ou
restringir em razdo do interesse publico ou da seguranga nacional.??

Portanto, a obtengdo do monopdlio instrumental ndo se confunde com a permissao ou
autorizagdo para a fabricacdo de um determinado produto ou exercicio de uma determinada
atividade, nem com a existéncia de poder de mercado do detentor da tecnologia.

Ainda assim, o estabelecimento de condi¢des ao pedido de patente e o exame quanto a
possibilidade de concessdo da patente demonstram-se expressoes da regulacdo da propriedade
industrial, dados os efeitos no mercado interno, na livre concorréncia € na apropriabilidade
daquele direito.

Apesar disso, ndo raro ¢ o equivoco sobre o exame realizado para a obten¢do da carta
patente. Tal decorre, principalmente, da natureza juridica constitutiva de direitos peculiar a
Carta Patente. Numa compreensdo pouco acurada da complexidade que envolve o exame de
patentes, poder-se-ia compreender que o exame destinado a obtencao da Carta Patente possuiria
alguma similitude com aquele realizado para o registro de titulos de propriedade.

Para a obtengdo da Carta Patente, serdo analisados aspectos relacionados ao exame
formal e substantivo. Em linhas gerais, no exame formal preliminar da patente, servidores do

INPI analisarao a conformidade do pedido com o art. 19 da LPI e/ou com as demais disposicoes

282 Conforme previsto no art. 4°, quater da Convencg&o da Unido de Paris.
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quanto a forma.?83

Nessa andlise, apresentado o pedido de patente, caso ele ndo atenda as disposicdes
formais constantes da Lei n° 9.279, de 1996, mas contenha dados relativos ao objeto, ao
depositante e ao inventor, segundo Barbosa (2003, p. 386) “podera ser entregue, mediante
recibo datado, ao INPI, que estabelecera as exigéncias a serem cumpridas, no prazo de 30 dias,
sob pena de devolucdo ou arquivamento da documentagdo. Se cumpridas as exigéncias, o
deposito sera considerado como efetuado na data do recibo.”

Essa etapa do exame formal da patente seria a que mais se aproximaria do exame que ¢
realizado em 6rgdos que registram direitos de propriedade como € o caso, por exemplo, do
registro de contratos de compromisso de compra e venda em Cartorios de Registro de Imoéveis,
uma vez que nesse caso a analise ¢ realizada a luz de aspectos essencialmente formais.?%*

No exame formal, o pedido de patente serd encaminhado para o Setor de Exame Formal
para que seja verificada a documentagdo e as condigdes minimas para que o pedido seja
recebido ou do Certificado de Adigdo (em linhas gerais, o conteudo técnico, formulario de
requerimento e pagamento da retribuicdo relativa ao deposito). Constatando-se que o pedido
ndo atende do ponto de vista formal ao disposto no art. 19 da Lei n® 9.279, de 1996, bem como
as disposigdes quanto a sua forma, nos termos da Instru¢gdo Normativa n® 31, de 2013, haveréd a
publicacao de um despacho de exigéncia na Revista da Propriedade Industrial, para atendimento
nos termos do previsto no art. 21 da LPI.2%

No exame substantivo, tendo como base a data de referéncia, em sintese, o examinador
do INPI analisara o relatério descritivo, desenhos (conforme o caso), reivindicagdes, eventuais
emendas, peticdo de subsidios, possiveis irregularidades e, no caso de certificado de adigao, se
o pedido e a patente principal possuem o mesmo titular e o mesmo conceito inventivo.?®®

Além disso, para a concessdo da patente, serdo analisados os critérios de
patenteabilidade do pedido, a adaptag@o do pedido a natureza reivindicada, a reformulagdo do
pedido ou divisdo e as exigéncias técnicas, nos termos do art. 35 da Lei n® 9.279, de 1996.

No ambito da analise da patenteabilidade do pedido de patente serd necessaria a

verificagdo do enquadramento as proibi¢des legais previstas no art. 18 da LPI, incluindo-se,

283 Segundo o art. 19 da LPI, o pedido de patente devera conter o requerimento, o relatério descritivo, as reivindicagdes, os
desenhos (se 0 caso), 0 resumo e 0 comprovante do pagamento da retribuigdo relativa ao deposito.

284 Esse € 0 entendimento que se extrai da leitura do art. 167 e seguintes da Lei n® 6.015, de 1973. Destaca-se que,
considerando a natureza do exame formal realizado no ambito dos pedidos de registro de direitos de propriedade industrial,
essa observacao seria, em tese, aplicavel aos demais pedidos desta natureza no ambito do INPI.

285 Conforme item 6.31 do Manual Basico para protecdo por patentes de invencdes, modelos de utilidade e certificados de
adicao.

286 A versdo das Diretrizes de exame de Pedidos de Patentes editadas em 2002, no item 1.4 delimita de forma bastante clara o
que deve ser analisado no exame substantivo.
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além de outras vedacdes legais, a eventual contrariedade a moral, bons costumes, a seguranca,
a ordem ou a saude publica, caracterizadas como clausulas abertas. O enquadramento de um
pedido numa dessas hipodteses, a depender da interpretagao que se tome, podera redundar numa
restrigdo a potencial obtengdo de titulos de propriedade, motivo pelo qual s6 podem ser
interpretadas pelo Estado no exercicio de regulagdo, tal como explicitado no Capitulo 4 atinente
aos sinais distintivos.?8’

Nota-se que no exame substantivo do pedido, a analise ndo se atera a aspectos
meramente formais, ingressando em aspectos técnicos que transcendem aqueles que
eventualmente seriam examinados no ambito da constituicao de direitos pura e simples.

Pontes de Miranda (2002, p. 561) destaca que

O privilégio serd sujeito a exame substantivo de seus requisitos; a excepcionalidade
da restri¢do a livre concorréncia, através do privilégio, e o relevante interesse publico
envolvido, por forga da clausula final do inciso XXX do art. 50. imp&em que o direito
exclusivo s seja constituido na presencga dos requisitos legais e constitucionais.
Tem-se assim, dois limites constitucionais para o alcance do privilégio, além do limite
temporal: ele se exerce sobre a propria solugdo técnica que o justifica, e ndo sobre
outros elementos da tecnologia ou sobre outros segmentos do mercado; e mesmo no
tocante a oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pelo certificado, o
privilégio ndo podera ser abusado, tendo como parametro de utilizagdo compativel
com o Direito o0 uso social da propriedade.

A possibilidade de que haja a restricao a concorréncia por meio da concessdo da patente
sO pode ser admitida no exercicio de atividade regulatéria pelo Estado, uma vez que a restricdo
a concorréncia devera admitida caso estejamos diante de situacdes que gerem beneficios
liquidos a sociedade.?®

Num cenario hipotético em que tal avaliacdo coubesse a particulares estariamos diante

de uma situag@o em que haveria “uma tendéncia natural a que os agentes beneficiados com as

restrigdes a concorréncia superestimem a necessidade destas.”?%

Isso torna imperativo realizar uma analise ndo viesada dos alegados impactos da
concorréncia nestes aspectos da provisdo do bem ou servigo, 0 que requer a associa¢ao
dos conhecimentos do 6rgéo responsavel pela advocacia da concorréncia com os do
6rgdo mais diretamente responsavel pela politica setorial, que pode ser uma agéncia
reguladora ou o ministério setorial. A cooperacdo destes entes é fundamental para
atingir politicas melhores para o bem-estar social.?*

27 O art. 18, | da Lei n° 9.279, de 1996 impossibilita o patenteamento das invengdes e dos modelos de utilidade que sejam
contrarios a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a saude publicas.

288 O Guia da Advocacia da Concorréncia editado em 2021 pelo Ministério da Economia corrobora essa informagéo ao dizer
as fls. 6 que sera possivel “haver restricdes a concorréncia geradas pelo Estado que gerem beneficios liquidos a sociedade. E
fundamental, no entanto, investigar no caso concreto em que medida os beneficios alegados com a restrigdo a concorréncia
sdo reais e/ou podem ser atingidos por meios menos danosos a competi¢do.”

289 Conforme contido as fls. 6 do Guia da Advocacia da Concorréncia, editado em 2021 pelo Ministério da Economia.

20 Guia da Advocacia da Concorréncia, 2021, fls. 6.
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Desse modo, a pratica de atos que redundem na restricdo a concorréncia, tal como a
concessdo de patentes, cabe aos agentes do Estado, no exercicio de atividades tipicas de Estado,
considerando o paradigma do Estado regulador estabelecido pelo art. 174 da CRFB.?*!

No ambito da andlise dos pedidos de patentes, especificamente durante o exame
substantivo realizado no ambito do INPI, o examinador examinara se ha suficiéncia descritiva;
sobre a existéncia de reivindicacdes que indicam em proibi¢des legais; se a invencao apresenta
aplicagdo industrial; se as provas apresentadas por meio de peticdo de subsidios comprovam a
falta de novidade ou nivel inventivo de todas as reivindicagdes, dispensando a realizagao de
busca complementar e se o certificado de adigao contém o mesmo conceito inventivo do pedido
ou patente principal, caso contrario, sera conferido prazo para que o depositante manifeste-se a
respeito.?9?

Segundo o art. 27, item 2 do Acordo TRIPS, que trata das matérias patentedveis, os
paises membros poderdo considerar como ndo patentedveis as invencdes cuja exploragdo em
seu territorio seja necessaria evitar para proteger a ordem publica, a moralidade, inclusive para
proteger a vida ou saiide humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuizos ao meio
ambiente, desde que esta determinac¢do ndo seja feita apenas porque a exploracao € proibida por
sua legislagdo.

A anilise realizada pelo examinador abrange, ainda, a competéncia para indeferir os
pedidos de patente que sejam contrarios a seguranca, & ordem e a saude publica.?® Essa analise
tem a possibilidade de produzir impactos na economia € no mercado interno, o que torna
necessario que seja realizada por servidor publico, no exercicio de regulacdo no ambito da
entidade administrativa.

Nesses casos, caberd ao examinador de patentes emitir parecer desfavoravel quanto a

patenteabilidade, caso identifique que todas as reivindicagdes incidam, pelo menos, em alguma

291 Segundo o art. 174 CF, “como agente normativo e regulador da atividade econémica, o Estado exercera, na forma da lei,
as fungdes de fiscalizacdo, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor pablico e indicativo para o setor
privado.”

292 Conforme constante do item 1.4 das Diretrizes de Exame de Patentes, decorrentes da Resolugdo INPI/PR n° 64, de 2013, o
qual ndo foi revogado expressamente pelo art. 2° da Resolucdo INPI/PR n° 124, de 2013, instituindo as diretrizes de pedidos
de patente — Contetdo do Pedido de Patente.

293 Destaca-se que segundo os itens 1.11.3 das Diretrizes de Exame de Patentes, decorrentes da Resolugdo INPI/PR n° 64, de
2013, o qual ndo foi revogado expressamente pelo art. 2° da Resolucdo INPI/PR n° 124, de 2013, previamente ao eventual
indeferimento, o examinador devera emitir um parecer desfavoravel, para que seja concedido ao depositante a oportunidade
para manifestar-se adequadamente e/ou reformular seu pedido de modo a coloca-lo em condi¢des de obter o privilégio
requerido. E importante destacar que os fundamentos da opinido desfavoravel serdo expostos de forma clara, relacionando-se
as disposicdes legais e/ou documentos do estado da técnica pertinentes. O depositante tera o prazo de 90 dias para se
manifestar. A eventual decisdo sobre o indeferimento podera ser emitida caso o depositante ndo se manifeste sobre o parecer
desfavoravel ou ndo cumpra satisfatoriamente as exigéncias emitidas, bem como se as razdes que fundamentam a sua
manifestacdo forem consideradas improcedentes ou se as emendas apresentadas juntamente com a manifestacdo forem
consideradas insuficientes para que o pedido obtenha o privilégio pretendido.
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das vedagdes constantes dos arts. 10 e 18 da LP1.2%

O deposito de um pedido de patente confere ao requerente uma expectativa de direito.?%
Segundo Barroso (2003, pg. 148), “a expectativa de direito identifica a situagdo em que o fato
aquisitivo do direito ainda ndo se completou.” Considerando a restricdo a potenciais direitos
que poderiam ser obtidos pelos requerentes, a analise realizada em sede de exame substantivo
encontra-se no ambito do exercicio de regulagdo realizada pelo INPI, especialmente no que
concerne a competéncia atribuida para a interpretacdo de clausulas abertas.

Ao final do procedimento administrativo de exame, caso o pedido esteja completo e
atenda ao determinado na LPI e nos Regulamentos Setoriais emitidos pelo INPI, o pedido sera

deferido.?®® A figura 5.1 demonstra as principais etapas da tramitacio do processo relacionado

ao pedido de patente no INPI.

Figura 5.1 — Principais etapas do processo do pedido de patente.

Apresentacdo eTeEE

Exame exigéncias Deposito Publicacio Requerimento
formal formais, se pedido exame
0 caso

Documentos de
depdsito

Exame
substantivo

Resposta
exigéncias
técnicas,
se 0 Caso

Solicitagdo Expedicdo

Decisdo Carta Carta

Patente Patente

Fonte: Manual Béasico para protegdo por patentes de invengdes, modelos de utilidade e certificados de
adi¢do/Elaboragdo propria.

A aferi¢do quanto ao atendimento as condig¢des necessarias para que um pedido se torne
uma patente ocorre durante o exame substantivo no ambito do INPI.2%” Nio se trata, portanto,
de uma andlise simplesmente formal, cabendo ao Instituto ndo apenas estabelecer condi¢des ao
pedido de patente, por forca de dic¢do expressa do art. 19 da LPI, mas também examinar o

atendimento ou ndo as condi¢des estabelecidas nos Regulamentos Setoriais emitidos pelo

294 Segundo o item 1.5.2 das Diretrizes de Exame de Patentes, decorrentes da Resolugéo INPI/PR n° 64, de 2013, o qual ndo
foi revogado expressamente pelo art. 2° da Resolucéo INPI/PR n° 124, de 2013, instituindo as diretrizes de pedidos de patente
— Contetido do Pedido de Patente.

295 Conforme item 2.4.4 do Manual Basico para protecdo por Patentes de invengdes, modelos de utilidade e certificados de
adicdo, Versédo 2021/06.

2% Conforme item 1.14 das Diretrizes de Exame de Patentes, decorrentes da Resolug&o INPI/PR n° 64, de 2013, o qual ndo
foi revogado expressamente pelo art. 2° da Resolucéo INPI/PR n° 124, de 2013, instituindo as diretrizes de pedidos de patente
— Contetido do Pedido de Patente.

297 Conforme item 6.3.7 do Manual Basico para protecdo por Patentes de invengdes, modelos de utilidade e certificados de
adicdo, Versdo 2021/06.
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INPI1.2%8

Ap6s o exame substantivo e o deferimento do pedido, serd necessario que o requerente
solicite a emissao da carta-patente, sob pena de arquivamento do pedido. Somente apds a
emissdo da carta-patente, o pedido torna-se efetivamente uma patente.?%°

A carta-patente possui os mesmos atributos inerentes aos demais titulos de propriedade,
facultando o uso, gozo, disposi¢cdo e direito de reaver a coisa do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha, possuindo oponibilidade erga omnes. Contudo, confere-se
por meio dela um monopdlio instrumental temporario para exploragao pelo periodo de 20
(vinte) anos para as patentes de invengdo e de 15 (quinze) anos para os modelos de utilidade.

Ainda teoricamente, apos o registro qualquer dos direitos de propriedade seja oponivel
erga omnes, na pratica a aplicacdo de tais efeitos costuma ficar adstrita apenas a um
determinado grupo de individuos. Por outro lado, a expedi¢do da carta-patente,
invariavelmente, produzird efeitos erga omnes, especialmente diante do dever de revelagdo
completa do estado da arte, imposto ao depositante do pedido, conforme sinalizado por Barbosa
(2003).

Esse fato distancia a atuacdo do INPI daquela desempenhada por outros érgdos que
atuam na esfera constitutiva de direitos. Em muitos casos em que se tem a constituigdo de um
direito para um particular, ainda que tal produza, em tese, efeitos erga omnes, na prética, tais
efeitos ficam adstritos apenas ao grupo de individuos que possuam interesse ou sejam atingidos
pela concessdo do direito.

Ja nas concessoes de direitos realizadas no ambito do INPI, além de ser constituido um
direito para um titular, o teorico efeito erga omnes, quase que na sua totalidade, produz efeitos
imediatos e/ou mediatos sobre a coletividade, economia e mercado interno. Isso porque, a partir
da expedicdo da carta-patente tem-se o direito de exclusividade do titular, sendo possivel
impedir que terceiros “ndo autorizados por ele deixem de executar as atividades que lhe sdo
privativas, sob pena de san¢des civil e penal, de acordo com as prerrogativas e limitagcdes
previstas na legislagio.”3%

Mesmo havendo o indeferimento da patente, caso ndo haja impeditivos legais outros,

ainda assim sera possivel que o depositante que teve o seu pedido indeferido comercialize e

29 Segundo o item 4 do Manual Basico para protegdo por Patentes de invengdes, modelos de utilidade e certificados de
adicdo, Versao 2021/06, “é¢ fundamental que, antes de iniciar a redacéo do pedido de patente, o usuario leia a Lei de
Propriedade Industrial n®9.279, de 1996, as Instru¢cdes Normativas 30/2013 e 31/2013, que dispdem sobre a aplicagédo da LPI
em relacgdo as patentes e aos certificados de adigdo.”

299 Conforme item 6.3.9 do Manual Bésico para protecéo por Patentes de invencdes, modelos de utilidade e certificados de
adicdo, Versdo 2021/06.

300 Conforme item 2.4.4 do Manual Basico para protecdo por Patentes de invengdes, modelos de utilidade e certificados de
adicdo, Versdo 2021/06.
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produza o que entende como invento ou modelo de utilidade.

Ainda que o indeferimento da patente ndo represente diretamente uma restricdo a
liberdade do depositante para comercializar ou produzir o seu produto ou tecnologia, a analise
realizada em sede de exame substantivo, por envolver a interpretacao de clausulas abertas, que
podem culminar na eventual restricdo as expectativas de direito decorrentes de previsdo legal,
como ¢ o caso das patentes de invencao e de modelos de utilidade, deve ser entendida como ato
de regulacao, em sentido amplo.

A formulagdo de exigéncias e condi¢des para o processamento de pedidos de patente de
invencdo ou de modelo de utilidade o INPI (art. 19 da Lei n® 9.279, de 1996) podera ensejar
limitagdes a constituicdo do direito de propriedade, o que s6 poderia ocorrer por meio de uma
acdo caracterizada por uma forma de intervencao Estatal.

Segundo Barbosa (2003, pg. 117),

[...] sabendo-se que a concessao de um monopodlio implicara a restricdo de liberdade
de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverd obedecer aos
principios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditorio,
todos contidos no principio maior do devido processo legal.

Numa primeira analise, pode-se dizer que a regulacdo da propriedade industrial
realizada pelo INPI no ambito patentdrio ¢ materializada através do exame substantivo que
analisa a viabilidade da concessao da patente de invencdo ou de modelo de utilidade, bem como
pelo exercicio do poder normativo para a edi¢do de Regulamentos Setoriais dispondo sobre a
aplicacdo da LPI e de normas técnicas relacionadas ao exame.

Contudo, a atuacao regulatoria do INPI ndo fica adstrita a concessdo da patente de
invencdo ou de modelo de utilidade, ato administrativo de constituicdo de direitos praticado
pelo Estado. Uma outra hipotese de atuagdo no campo regulatorio decorre do ndo atendimento
pelo titular as obrigacdes decorrentes da concessio da patente.%

Segundo o item 2.4.5 do Manual Basico para protecdo por Patentes de invengdes,
modelos de utilidade e certificados de adicao, versao 2021/06,

Uma vez concedida a patente, o titular passa a deter direito sobre a tecnologia, mas
também passard a ter algumas obrigagdes. O titular ficard sujeito a ter a patente
licenciada compulsoriamente, se exercer os direitos dela decorrentes de forma

abusiva, ou por meio dela, praticar abuso de poder econdémico, comprovado nos
termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial.

301 A natureza do ato administrativo que declara a licenca compulséria também pode ser objeto de divergéncia na doutrina,
uma vez que neste caso temos um ato dotado de autoexecutoriedade, uma vez que a decisdo tomada no ambito do INPI ndo
depende de consenso do administrado ou de prévia manifestagdo judicial. Para alguns, poderia ser considerado como
exemplo de um ato praticado pelo Estado no exercicio de poder de policia. Para os fins deste estudo, usaremos o conceito de
regulacdo em sentido amplo.
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Também ensejam a licenca compulsoria, a ndo exploragdo do objeto da patente no
territorio brasileiro, por falta de fabricag@o ou fabricag@o incompleta do produto, ou,
ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de
inviabilidade econdémica, quando sera admitida a importacdo; ou ainda a
comercializagdo que nao satisfizer as necessidades do mercado.

Nesses casos, considerando o conceito amplo de regulagdo, o licenciamento
compulsorio de patentes poderia ser entendido como um exemplo de aplicagdo de uma sangao
administrativa no exercicio de regulacdo no ambito do INPI, decorrente, ndo raro, do abuso de
direito do titular.3%2

De forma semelhante, as competéncias conferidas ao INPI para a decretagao da nulidade
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de patentes®> e para a declaracdo da sua caducidade®™ poderiam ser consideradas como
exemplos do exercicio de regulagdo em sentido amplo.

A caducidade constitui-se numa san¢do administrativa decorrente do abuso de direito
do titular em razdo do ndo uso efetivo da patente, o que gera o descumprimento da fung¢ao social

da patente. Leonardos (2020, pg. 7) destaca o seguinte

Com efeito, como qualquer propriedade, as patentes devem cumprir a sua fungdo
social (art. 5°, XXIII da Constituicdo Federal), e patentes mantidas em vigor por seu
titular, mas ndo exploradas, ndo cumprem a sua func¢do social que ¢ a de proporcionar
a sociedade o acesso as inovagdes tecnoldgicas protegidas pelo Estado.

A Lein® 9.279, de 1996 determina que a caducidade ¢ uma das formas de extin¢ao da
patente. A decisdo administrativa do INPI decretando a caducidade da patente podera ser
tomada de oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse se,
decorridos dois anos da concessdo da primeira licenca compulsoéria, esse prazo nao tiver sido
suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso.3%

Segundo Leonardos (2020, pg. 10) sob a égide do CPI/71 “o instrumento da caducidade
de patentes foi utilizado com frequéncia, ainda que fora da 4rea farmacéutica.” Nessa época,
havia a possibilidade de declara¢do da caducidade das patentes apds quatro anos de falta de uso,
depois de concedida a patente.

Contudo, “desde 1992, quando foi promulgada, no Brasil, a versao de Estocolmo da

CUP, passou a ser vedada a instauracdo de procedimento de caducidade se ainda ndo foi

concedida uma licenga compulséria.” (Leonardos, 2020, p. 10).

302 As discussdes aprofundadas envolvendo o licenciamento compulsério de patentes estdo detalhadas na secio 4 deste
capitulo em razéo do previsto no art. 126 c/c art. 128, | ¢/c art. 165, | da Portaria MDIC n° 11, de 27 de janeiro de 2017
(Regimento Interno do INPI), que conferem competéncia a Coordenacgao-Geral de Contratos de Tecnologia para analisar,
instruir, propor e conceder a licenca compulsoria.

303 Conforme constante do art. 50 e seguintes da Lei n® 9.279, de 1996.

304 Conforme art. 78, 111 da Lei n®9.279, de 1996.

305 Conforme art. 80 da Lei n® 9.279, de 1996.
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Ainda assim, persiste a importancia da atribuicdo desta competéncia regulatoria para o
INPI, especialmente considerando a aparente natureza de san¢do administrativa tanto da licenga
compulsoria, quanto da caducidade.

Relativamente a declaragdo da nulidade administrativa da patente, assim como ocorre
na caducidade, essa competéncia conferida ao INPI tem como efeito a extingdo da patente e,
por esse motivo, configura uma restri¢do ou limitacdo a um direito de propriedade que havia
sido anteriormente constituido pelo Instituto, em evidente intervengdo do Estado por meio do
INPI tanto na esfera individual quanto no mercado interno.

Em decorréncia do principio da autotutela, cabera a Administragdo Publica, no exercicio
do controle da legalidade dos seus atos, anular aqueles que sejam eivados de ilegalidade ou
revogar os que nao sejam oportunos. Por previsdo legal da LPI, a esfera administrativa ¢
encerrada no INPI, com a eventual propositura de recursos administrativos envolvendo pedidos
de patentes realizados no Instituto.3®

Desse modo, considerando os efeitos projetados sobre o mercado interno, o INPI
exercera a regulacdo tanto na concessao do titulo da patente, incluindo-se a fase recursal, quanto
em eventuais casos em que haja a necessidade de restricdo dos direitos concedidos aos
particulares, o que se corrobora por meio da declaracdo de nulidade administrativa ou da
caducidade, sendo ambas formas de extingdo da patente por for¢a do art. 78 da Lei n® 9.279, de
1996.

A declarag@o da nulidade de uma patente decorre da sua concessao em contrariedade as
disposi¢des da Lei n® 9.279, de 1996, nos casos em que ndo tenha sido atendido qualquer dos
requisitos legais; o relatorio e as reivindicagdes ndo atenderem ao disposto na Lei n°® 9.279, de
1996; o objeto da patente se estenda além do contetido do pedido originalmente depositado; ou
no seu processamento, tenha sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensaveis
a concessio.>"’

Quanto a declaracdo de nulidade patentes, aplicam-se as mesmas observagdes
relacionadas a natureza juridica e possiveis efeitos que foram mencionados na declaracao de
nulidade de registro de marca no Capitulo 4, relativo a regula¢do da propriedade industrial no
registro de sinais distintivos. Isso significa dizer que a declaragdo de nulidade de uma patente
¢ caracterizada pela existéncia de uma atuacao estatal destinada a corrigir falhas de mercado.

De fato, a concessao de uma patente em contrariedade ao disposto na LPI ou com um

306 Segundo o art. 212, §3° c/c art. 215 da Lei n° 9.279, de 1996, o recurso ¢é final e irrecorrivel no ambito da esfera
administrativa, sendo decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a esfera administrativa.
307 Conforme arts. 46 c/c art. 50 da Lei n° 9.279, de 1996.
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objeto cujo escopo se estenda além do contetdo do pedido originalmente depositado, ou ainda,
em que tenha sido omitida qualquer das formalidades essenciais a concessdo, pode vir a
produzir efeitos na livre concorréncia e no mercado interno, motivo pelo qual faz-se necessaria
a atuacgao estatal.

Os atos administrativos destinados a tomada de decisdo para a declaragdo de nulidade
de uma patente sdo dotados de autoexecutoriedade e discricionariedade. Relativamente a
coercibilidade, os adeptos do entendimento da regulagdo em sentido restrito, poderiam
compreender que a intervenc¢do do estado destinada a extinguir a patente caracterizaria um ato
dotado de coercibilidade.

Isso porque, diversamente do que ocorre no registro de marcas, a Lei n® 9.279, de 1996
em seu art. 50 prevé expressamente que a declaragao de nulidade de uma patente também pode
ocorrer nos casos em que haja uma omissdo do requerente, o que poderia configurar o carater
sancionador desta decisdo, além de demonstrar o carater discricionario da decisao.

Nada obstante, como mencionado no Capitulo 1, para os fins deste estudo, adotaremos
o conceito amplo de regulacdo, motivo pelo qual a declaracdo de nulidade de patentes pode ser
considerada uma expressdo do exercicio de regulacdo pelo Estado, posto tratar-se de uma
intervengao do estado na economia, com impactos no mercado interno € na livre concorréncia.

Segundo Macedo (2000), nos anos 1970 surgem os primeiros esfor¢os da Organizacao
Mundial da Propriedade Intelectual tendo como fito a uniformizacdo e padronizagdo dos
diversos sistemas nacionais de classificacao, objetivando a difusdo internacional da informacéo
tecnoldgica constante dos documentos de patente.

Um outro ponto em que se tem o exercicio da regulagdo na concessdo de patentes,
consiste na faculdade conferida pela Lei n® 9.279, de 1996 para o estabelecimento da
classificagdo das patentes, caso ndo tenham sido fixadas em Tratados ou Acordos Internacionais
em vigor no Brasil. 3%

Nesse ponto em particular, ainda que o Brasil adote a Classificagdo Internacional de
Patentes (IPC) desde 1971 e a Classificagdo de Cooperagao de Patentes (CPC), desde 2013 para
classificar os pedidos, tal ndo suprime a caracteristica inerente a atuagao do INPI na regulagdo
da classificagdo, por forca de previsdo expressa da LPI.3%°

Além disso, o art. 2° da Lei n°® 5.648, de 11 de dezembro de 1970, alterado pelo art. 240

da Lei n® 9.279, de 1996, conferiu ao INPI a competéncia para pronunciar-se quanto a

308 Segundo o art. 227 da Lei n® 9.279, de 1996, as classificacGes serdo estabelecidas pelo INPI, quando ndo fixadas em
Tratadas ou em Acordo Internacional em vigor.
309 Conforme previsto no art. 227 da Lei n® 9.279, de 1996.
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conveniéncia de assinatura, ratificagdo e dentncia de convengoes, tratados, convénios e acordos
sobre propriedade industrial, no que se incluem eventuais tratados sobre classificagdo de
patentes.

Macedo (2000, pg. 51) destaca que a classificacdo de um privilégio realizard a
identificacdo do conteudo técnico de um documento de patente ou outra invengao, facilitando
o0 acesso do potencial usudrio as informagdes nele contidas.

Através da classificacdo dos documentos de patentes é possivel que as empresas
concorrentes, tenham conhecimento de tecnologias que estao sendo desenvolvidas, colaborando
para 0 monitoramento do estado da técnica de uma determinada tecnologia e sendo uma forma
para 0 monitoramento da concorréncia, bem como para utilizacdo de estratégias voltadas a
inteligéncia competitiva.

A utilizacdo das informacgbes patentarias como ferramenta para avaliacdo do
desenvolvimento tecnolégico viabiliza a criagdo de melhores condi¢des de absorc¢do, adaptacao
ou desenvolvimento de ciéncia ou tecnologia atraves do pleno aproveitamento das informacdes
acumuladas e da ampla divulgaco nos setores industriais ou de pesquisa.3°

O estabelecimento de uma classificacdo internacional de patentes de invengdo possui
especial relevancia para os paises em vias de desenvolvimento, facilitando-lhes o acesso a um
volume sempre crescente de tecnologia moderna. 3!

Trata-se, portanto, de uma forma para 0 mapeamento das relacdes estabelecidas entre as
empresas dentro de um ambiente de negocios, uma vez que viabiliza 0 acesso publico as
informac@es detalhadas sobre invengbes, bem como quanto ao direcionamento das pesquisas
por determinadas empresas ou grupos empresariais.

Macedo (2000, pgs. 53-54) salienta que as informagdes constantes dos documentos de
patentes constituem-se numa importante fonte de informacéo técnica, especialmente diante da
necessidade de que o inventor descreva a sua invencdo, viabilizando que outro técnico no
assunto seja capaz de repetir o invento.

A partir da classificacdo das patentes podem ser obtidos dados mais precisos sobre
tendéncias mercadologicas e &reas de atuacdo das empresas, 0 que podera auxiliar o gestor na
construcdo de politicas publicas, bem como as empresas concorrentes no desenvolvimento de
novas tecnologias. Em qualquer hipdtese, a classificacdo dos documentos patentarios ensejara

impactos na inovagao.

310 Conforme art. 3°, 111 do Decreto n° 68.104, de 1971.
811 Conforme “considerandos” do Acordo de Estrasburgo.
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A classificagéo de patentes possui grande relevancia na avaliagdo da concorréncia, uma
vez que a partir dela podem ser obtidos dados e estatisticas que poderdo auxiliar na reducéo do
custo e tempo envolvidos na pesquisa e desenvolvimento, auxiliando o desenvolvimento
econdmico e o mercado interno.

Segundo o Manual Basico para protecdo por Patentes de InvencBes, Modelos de
Utilidade e Certificados de Adigéo, verséo jul-21:

A Classificagdo € indispensavel para a recuperacao de documentos de patentes, na
procura do "estado da técnica", sendo que tal recuperacdo é necessaria para as
autoridades emissoras de patentes, potenciais inventores, unidades de investigacéo e
desenvolvimento, e outros interessados na aplicagdo ou desenvolvimento de
tecnologia.

Em que pese o pedido seja mantido em sigilo por 18 (dezoito) meses a contar da sua
data de depdsito ou da data da prioridade mais antiga, o enquadramento de um pedido de patente
numa determinada classe demanda o conhecimento do depoésito de um pedido sobre uma
informacdo tecnoldgica que ainda ndo foi publicada. Apenas apos a classificacdo € que sera
possivel a publicacdo do despacho 3.1, referente a publicacdo do pedido de patente ou do
certificado de adic&o.3?

Macedo (2000) entende que as informacBes constantes dos documentos de patentes
constituem em importante fonte de informacao técnica, especialmente diante da necessidade de
que o inventor descreva a sua invencao, viabilizando que outro técnico no assunto seja capaz
de repetir o invento. Assim, mais do que uma simples catalogacéo, a classificacdo de um
privilégio produz impactos na regulacdo do mercado interno, com efeitos projetados na
economia e na producdo do conhecimento.

Ainda que a classificacdo de patentes possua funcgdes relacionadas a organizacéo,
catalogacéo e arquivamento de documentos de patentes, viabilizando a busca de informacoes
tecnologicas de uma forma mais &gil, a relevancia da classificagdo ndo se restringe a isso. A
Figura 5.1 demonstra um esquema das principais funces desempenhadas pela classificacao das
patentes, muitas das quais possuem relacdo direta com a regulacdo da propriedade industrial,

impactando no mercado interno e na livre concorréncia.

812 O art. 30 da Lei n°9.279, de 1996 estabelece que o pedido de patente sera mantido em sigilo durante dezoito meses
contados da data de depdsito ou da prioridade mais antiga, quando houver, ap6s o que sera publicado, a exce¢ao do aso
previsto no art. 75 da LPI que se refere ao pedido de patente originario do Brasil cujo objeto interesse a defesa nacional.
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Figura 5.2 — Esquema das principais fungdes desempenhadas pela classificacdo de patentes.
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Fonte: Manual Bésico para protecdo por Patentes de Invencgdes, Modelos de Utilidade e Certificados de Adigdo,
versao jul-21/ Elaboracéo propria.

A classificacdo dos pedidos de patentes nacionais é realizada pelas DivisGes de Patentes
das CoordenacOes-Gerais de Patentes da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e
Topografias de Circuitos Integrados, sendo realizada por examinadores de patentes que deverédo
compreender a tecnologia para realizarem a classificagdo do pedido.3!®

Por outro lado, em decorréncia de Tratado Internacional firmado pelo Brasil, os pedidos
internacionais realizados no ambito do PCT sdo classificados durante a fase internacional pela
autoridade de busca e exame, antes da publicacéo internacional.®* No ambito do Tratado de
Cooperacdo em matéria de Patentes, o INPI conseguiu em 2007, em Assembleia Geral da
OMPI, a sua inclusdo como Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar
(ISA/IPEA), permanecendo nesta condicdo na atualidade.3%®

Assim, quando do ingresso na fase nacional esta atividade ndo sera realizada pelo INPI,
cabendo ao depositante solicitar a concessdo da patente diretamente perante 0s organismos
nacionais ou regionais administradores de patentes dos paises onde deseja obter a protegdo.3®

Para Macedo (2000), ainda que a documentagdo patentaria seja um acervo que do ponto

de vista estrito contemple informagdes técnico-produtivas, esses documentos permitem inferir

813 Conforme art. 96 do Anexo | da Portaria n® 11, de 27 de janeiro de 2017 (Regimento Interno do INPI).

314 Segundo o constante da regra 43 a e b do Regulamento de Execucio do Tratado de Cooperagdo em matéria de patentes, o
relatério de pesquisa internacional contera a classificacdo do objeto da invencédo pelo menos de acordo com a Classificacdo
Internacional de Patentes, sendo essa classificacdo realizada pela autoridade responsavel pela pesquisa internacional.

315 Em matéria divulgada na home page do INPI informou-se em 10/05/2017 que o INPI conseguiu renovar por mais dez
anos a sua condicdo de Autoridade Internacional de Busca e Exame (ISA/IPEA) no &mbito do PCT.

316 WIPO, 2020, pg. 3.
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uma prospectiva dos ramos de atividade para os quais caminha a indUstria, a agricultura, dentre
outros setores de grande relevancia para a economia.

Desse modo, o conhecimento da classificacdo dos privilégios em determinado segmento
confere a possibilidade de que possam ser detectados os caminhos de pesquisa de empresas
concorrentes, bem como o estagio de avanco, viabilizando, com isso, a corre¢éo de desvios e a
tomada de novas rotas, segundo Macedo (2000).

Trata-se, portanto, de uma importante ferramenta a disposicdo do Estado para a
producdo de conhecimento e o desenvolvimento da ciéncia e tecnologia. Assim, ao estabelecer
a classificagcdo dos pedidos de patentes, o INPI produz impactos no mercado interno e na
concorréncia, bem como no processo de inovagdo. Entende-se, portanto, que a atividade
atinente a classificacdo de um pedido de patente produz efeitos diretos na regulacdo da
propriedade industrial, em sentido amplo.

Outro exemplo em que se tem o0 exercicio da competéncia regulatéria no ambito das
concessdes de patentes, consiste na previsdo constante do art. 64 da Lei n°® 9.279, de 1996
atinente a possibilidade de que o titular da patente oferte ao publico a autorizacao para utilizagdo
do invento, em determinado preco e condicdes.

Nesse caso, sera possivel que o titular da patente solicite que o INPI a coloque em oferta
para fins de exploracdo sendo que, uma vez aceita a oferta, caso néo haja acordo entre o titular
e o licenciado, as partes poderdo requerer ao INPI o arbitramento da remuneragdo
correspondente. Essa possibilidade de arbitramento da remuneracdo, ainda que mediante
solicitacdo das partes, faz com que o INPI intervenha na propriedade privada e, portanto, exerca
regulacao, em sentido amplo.

Por fim, cabe destacar que, em alguns momentos durante o exame, o INPI atuaré de
oficio, agindo sem que haja qualquer tipo de provocacao do titular podendo gerar restri¢oes e,
com isso, regulando o mercado. S&o exemplos, ndo exaustivos, o art. 26 da LPI que preconiza
a possibilidade de que o pedido de patente seja dividido, de oficio, em dois ou mais e o art. 80
da LPI que trata da possibilidade de instauracdo do processo administrativo de caducidade de
oficio pelo INPI.

Ao que parece a ratio da LPI foi conferir ao INPI todo o plexo de atribui¢des necessarias
a regulacao da propriedade industrial, o que no ambito patentario configura-se, por exemplo,
pela edi¢ao de Regulamentos Setoriais, exame técnico dos pedidos de patentes, decisdo sobre a
concessao da carta patente, atuacdo no ambito do licenciamento compulsério; na decretagdo da
nulidade e da caducidade, no estabelecimento das classificagdes das patentes, nas exigéncias

realizadas no bojo do exame de patentes, colocagao de uma patente em oferta e arbitramento de
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remuneragdo nos casos especificados na LPL.

5.3 Regulacdo no registro de topografias de circuitos integrados e no registro de programas de
computador

Os registros de topografias de circuitos integrados e de programas de computador séo
mecanismos de protecdo que ndo se encontram previstos dentro do escopo da propriedade
industrial, mas, ainda assim, por for¢a de disposicdo legal expressa, séo realizados no &mbito
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Isso caracteriza uma atuacdo do INPI ndo apenas na regulacdo da propriedade
industrial®!’, mas da propriedade intelectual®'8, especialmente porque, sequndo Bagnato, Souza
e Murakawa (2016, p. 5):

A intencdo do sistema de propriedade intelectual ndo € de uma prote¢do ilimitada,
pois isso poderia atravancar o desenvolvimento tecnolégico, inviabilizando novas
pesquisas e produtos criando um congelamento e um desequilibrio no mercado. Ha
regras claras que incluem, em alguns casos, a obrigatoriedade de apresentacdo do
conteldo da criacéo a sociedade, como o caso das patentes.

Jungmann e Bonetti (2010) afirmam que o registro de topografia de circuito integrado é
uma forma de protecdo sui generis, regulamentada por legislacdo propria. Segundo o art. 35 do
Acordo TRIPS, de 1994, os membros acordaram em outorgar prote¢do a topografia de circuitos
integrados, em consonancia com o Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de
Circuitos Integrados.

Nada obstante, no &mbito nacional, esse registro so foi regulado em 31 de maio de 2007,
pela Lei n° 11.484.3'° Segundo o art. 30 da Lei n° 11.484, de 2017 o pedido de registro sera

processado no dmbito do INPI, sendo que o pedido devera ter como objeto uma topografia

817 Segundo Paesani (2015, p. 37), a Propriedade Industrial é o ramo da propriedade intelectual que trata das criagdes
intelectuais voltadas para as atividades de indUstria, comércio e prestagdo de servigos. Compreende duas classes de direitos:
as criacBes industriais e os sinais distintivos, sendo que as Cria¢des Industriais pertencem aos seus autores e o fundamento da
sua protecgdo € o estimulo a novas criagdes por meio de concessdo, pelo Estado, de um monopdlio temporario. Por sua vez, 0s
sinais distintivos pertencem as sociedades empresariais e o fundamento da sua protecao é o de evitar a concorréncia desleal
praticada por meio de atos confusorios.

318 Jungmam (2010, p. 24) organizou um esquema para a compreenséo do Sistema de Protegdo a Propriedade Intelectual, no
qual a propriedade intelectual foi subdividida em direitos autorais, no que se incluem os direitos de autor, direitos conexos e
direitos sobre programas de computador; direito da propriedade industrial, abrangendo as patentes, marcas, desenhos
industriais, indicagBes geogréficas, segredo industrial e repressdo & concorréncia desleal e os direitos intelectuais sui generis,
incluindo cultivares, topografia de circuitos integrados e conhecimentos tradicionais.

319 A Lei n® 11.484, de 2007 dispde sobre os incentivos as indUstrias de equipamentos para TV Digital e de componentes
eletrénicos semicondutores e sobre a protecdo a propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoldgico da Industria de Semicondutores — PADIS e o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnoldgico da IndUstria de Equipamentos para a TV Digital - PATVD; altera a Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei n® 11.196, de 21 de novembro de 2005.
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original, a qual devera resultar do esforgo intelectual do seu criador ou criadores, bem como
ndo deverd ser comum ou vulgar para especialistas, técnicos ou fabricantes de circuitos
integrados (Barbosa, 2002, pg. 623).

As topografias de circuitos integrados correspondem a uma série de imagens
relacionadas, construidas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que representem a
configuracdo tridimensional das camadas que compdem um circuito integrado, e na qual cada
imagem represente, no todo ou em parte, a disposicdo geomeétrica ou arranjos da superficie do
circuito integrado em qualquer estagio de sua concepc¢do ou manufatura, conforme previsto no
art. 26, 11 da Lei n® 11.484, de 31 de maio de 2007.

A protecio da topografia de circuitos integrados, pelo prazo de dez anos,*?° depende do
registro que serd realizado no INPI, a quem foi estabelecida competéncia para a regulacédo das
condicdes legais necessarias ao pedido de registro, o que foi realizado pelo Instituto através da
edicdo de Regulamentos Setoriais e do Manual do Usuério.®** Ao atribuir ao INPI a
competéncia para o estabelecimento das condi¢Bes necessarias ao registro, o legislador conferiu
competéncia regulatdria ao Instituto, posto tratar-se da fixacdo das condi¢bes necessarias a
aquisicdo de um direito.

E importante destacar que a aquisicio do registro de uma topografia de circuito
integrado confere ao seu titular o direito exclusivo a exploracdo, sendo vedado que terceiros o
facam sem o consentimento do titular. Desse modo, confere uma exclusividade na exploragéo
daquela topografia de circuito integrado, o que produz impactos no mercado interno e na livre
concorréncia. A atuacdo estatal destinada a concessdo desse registro mediante a aferi¢cdo da
observancia das condi¢fes previstas na Lei e nos Regulamentos Setoriais configura-se na
pratica de ato de regulacgéo.

Barbosa (2010, p. 2173) destaca que, diversamente com o que ocorre com a patente, em
retribuicdo ao direito de exclusividade conferido pelo registro da topografia, ndo ha divulgagédo
da tecnologia ou a publicacdo para garantir 0 acesso publico da tecnologia. O direito de
exclusividade dai decorrente presta-se, portanto, a conferir seguranca juridica aquele que fizer
investimentos em inovacao.

A primeira normativa editada pelo INPI para regular as condigdes legais necessarias ao
registro foi a Resolucdo INPI/PR n° 187, de 29 de agosto de 2008, normatizando o0s
procedimentos relativos ao deposito e processamento dos pedidos de registro de topografia de
circuitos integrados no INPI. Atualmente, encontra-se vigente a Instrugdo Normativa INPI/PR

320 Conforme art. 35 da Lei n® 11.484, de 2007.
321 Segundo os arts. 30 c/c 31 da Lei n° 11.484, de 2007.
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n° 109, de 30 de setembro de 2019, disciplinando o processo de registro eletrénico, incluindo
as condigBes necessarias ao registro.3??

Ja o programa de computador é definido como a expressao de um conjunto organizado
de instrucdes em linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico de qualquer
natureza, de emprego necessario em maquinas automaticas de tratamento da informacéo,
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou analoga,
para fazé-los funcionar de modo e para fins determinados.3?®

O Acordo TRIPS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados ao Comércio), cuja Ata Final incorporando os resultados da Rodada do Uruguai
de Negociacgdes Multilaterais do GATT foi promulgada por meio do Decreto n° 1.355, de 30 de
dezembro de 1994, em seu art. 10 menciona expressamente que 0s programas de computador,
em cddigo fonte ou objeto, serdo protegidos como obras literarias pela Convencéo de Berna, de
1971.

Assim é que, o registro dos programas de computador é protegido pelos direitos autorais,
tendo sido regulado pela Lei n°® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, com aplicacao subsidiaria da
Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, a qual trouxe disposicdo expressa de que a protecdo
desses direitos independe de registro. Contudo, no plano fatico, apesar da ndo obrigatoriedade
do registro para a protecdo, essa formalidade é de suma relevancia para a comprovacdo da
autoria do seu desenvolvimento em sede judicial, uma vez que pode conferir o efeito erga
omnes.3%

A entidade competente para o registro dos programas de computador é o INPI, por forca
do Decreto n° 2.556, de 20 de abril de 1998, tendo sido estabelecido que os trechos do programa
de computador e outros dados que sejam considerados suficientes para identificar e caracterizar
a sua originalidade serdo de carater sigiloso, ndo podendo ser reveladas, salvo por ordem
judicial ou a requerimento do préprio titular.

O Decreto n° 2.556, de 1998 estabeleceu em seu art. 5° a competéncia para que o INPI
edite normas complementares regulamentando os procedimentos relativos ao registro e a guarda
das informacgdes de carater sigiloso, bem como para fixar os valores das retribui¢bes que lhe
sdo devidas. A atribuicdo dessa competéncia conferiu ao Instituto o exercicio de regulagéo, por
meio da edicdo de Regulamentos Setoriais sobre o tema, bem como para a fixagcdo dos valores

das retribuicdes devidas pelos servigos.

322 O art. 3° da Instrucdo Normativa INPI/PR n° 109, de 2019 estabelece as condicdes para os pedidos de registro eletrénico
das topografias de circuitos integrados.

323 Conforme art. 1° da Lei n° 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

324 Home Page INPI, Disponivel em www.gov.br/inpi. Acesso em 30 de maio de 2021
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Nesse sentido, no exercicio da competéncia estabelecida no art. 5° do Decreto n°® 2.556,
de 1998, o INPI possui a Instrugdo Normativa n® 99, de 08 de fevereiro de 2019, disciplinando
0 processo de registro eletrénico e programas de computador, bem como a Resolucdo PR n° 61,
de 18 de marco de 2019, dispondo sobre o depdsito dos pedidos de registro de programas de
computador e dos procedimentos relativos a numeracdo destes pedidos e a Resolugdo n° 251,
de 02 de outubro de 2019, dispondo sobre a publicagdo da nova tabela de retribuigdo dos
servigos prestados pelo INPI e sobre a reducdo de valores que especifica. Além disso, o INPI
conta com um Manual do Usuério, contemplando as orientacGes gerais para a solicitacdo do
registro pelo usuario.

Em que pese a previsao legal expressa no art. 2°, 83° da Lei n® 9.609, de 1998 de que a
protecdo dos programas de computador independe de registro, segundo Andrade (2007, p. 22),
ainda que seja opcional, ha vantagens na sua obtencdo, uma vez que o “registro ¢ um documento
oficial que atesta a sua autoria e data de criagdo e, nos casos de transferéncia de direitos, o
contrato pode ser averbado no certificado, tendo entéo validade perante terceiros.”

A protecdo dos registros de programas de computador objetiva a protecdo do software,
0 que se da através da comprovacdo da autoria por meio da apresentacdo dos documentos
necessarios ao registro. Deve-se atentar para o fato de que o autor também podera transferir
para terceiros os seus direitos patrimoniais sobre o programa, o que sera realizado por meio da
averbacao do contrato no INPI.

Essa pode ser identificada como mais uma expressdo da regulacdo da propriedade
industrial no &mbito do INPI, uma vez que o contrato a ser averbado devera seguir as condi¢des
de admissibilidade do contrato estabelecidas no art. 1° da Resolugdo INPI/PR n° 199, de 07 de
julho de 2017.3%®

Como dito anteriormente, o estabelecimento de condicdes para a obtencdo de um direito
caracteriza-se como a expressdo de regulacdo, em sentido amplo, uma vez que se configura
num ato estatal que projeta efeitos sobre o mercado interno.

Em que pese o exercicio de regulacdo pelo INPI em alguns aspectos relacionados ao
registro de topografias de circuitos integrados e dos programas de computador, trata-se de uma
atuacdo mais limitada, uma vez que, em ambos 0s casos, ndo ha exame de mérito, nos moldes

daquele realizado nos pedidos de direitos de propriedade industrial.

325 Dispondo sobre as Diretrizes de exame para averbagéo ou registro de contratos de licenga de direito de propriedade
industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferéncia de tecnologia e franquia.
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5.4 Regulacdo da propriedade industrial nos contratos de transferéncia de tecnologia e no
licenciamento compulsorio de patentes

A regulacdo da propriedade industrial no ambito do registro dos contratos de
transferéncia de tecnologia estd diretamente relacionada a gestdo do conhecimento, utilizada
globalmente como direito de propriedade.

Almeida, Luz e Quintella (2020, pg. 800), argumentam que

O progresso tecnoldgico nas organizagdes, em linhas gerais, pode ocorrer a partir de
geracdo de conhecimento proprio (PD&I) ou a partir da transferéncia tecnologica
(TT). No primeiro caso, o conhecimento pode ser produzido internamente (modelo de
inovagdo fechado), ou em parceria com fontes externas: outras organizagdes,
instituicdes de pesquisa, clientes, fornecedores, etc. J& a TT pode referir-se a
transposi¢do de um conhecimento de base cientifica (tipicamente originado em ICT),
a produgdo (mercado); a migragdo de tecnologias entre diferentes campos de aplicago
e, ainda, de localizacao geografica (UNCTAD, 2014).

O conhecimento possui um papel relevante na economia global, o que se intensificou
apos a ampla disseminacéo de tecnologias de informacao e de comunicagdo, bem como do seu
barateamento, tendo motivado a implementacdo de centros de pesquisa e desenvolvimento
pelas empresas, com a consequente ampliacdo das negociacdes envolvendo transferéncia de

tecnologia.

Hé grande dificuldade em torno da defini¢do do vocéabulo tecnologia. Para Tigre (2006,
p. 43) a grande complexidade na definicdo do tema reside das diversas interpretacdes que foram

dadas ao longo da histéria e da sutil distin¢do existente entre técnica e tecnologia.

Marx, citado por Tigre (2006, pg. 43), diz que “a relagao entre tecnologia e sociedade
ndo era determinista, pois um sistema econdmico ndo poderia ser moldado apenas pela
tecnologia, visto que dependia fundamentalmente das institui¢cdes politicas sociais.” Além
disso, Tigre (2006, pg. 48) defende que “o desenvolvimento tecnoldgico ndo € neutro,
assumindo a diregcdo apontada pelas for¢as econémicas e sociais em um processo de interacao
dialética”, ao passo em que “a tecnologia permitiu a criagdo de vantagens comparativas por
meio de novos produtos e processos que economizavam recursos escassos e desenvolviam o

uso de novas fontes de materiais e de energia.”

A comercializagdo de tecnologia ocorre de forma distinta dos mercados de produtos e
servigos, possuindo vérias condicionantes e se constituindo numa atividade muito mais

internacional do que doméstica, o que justifica a necessidade de que seja objeto de regulacdo
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pelo Estado. Tigre (2006, pg. 48) destaca que “as empresas detentoras de tecnologias procuram

evitar o fomento de concorrentes diretos nos mercados em que atuam.”

Possas (1997, pgs. 85-100) destaca que a distribuicdo social do conhecimento se
demonstra um importante elemento na compreensao de diversos aspectos da economia, “desde
a distribuicdo de renda até o seu potencial de crescimento e desenvolvimento. Pois, como
veremos, o conhecimento cumpre um papel fundamental na geracdo e apropriacéo de poder de
compra.”

Almeida et al. (2020, pg. 802) destacam que a apropriacdo do conhecimento pelo setor
produtivo ndo é um processo comum, sendo necessaria ndo apenas a experiéncia na
operacionalizacdo dos procedimentos relacionados a protec¢do juridica do conhecimento (sigilo,
confidencialidade e propriedade intelectual), mas também a transferéncia de tecnologia, o que
envolve a negociacdo em si, bem como a celebracdo dos contratos e a capacidade de absorcao.

Como mencionado no Capitulo 1, ainda que houvesse uma maior eficiéncia na provisao
publica de determinados bens, como o conhecimento, na préatica havera dificuldades de que isso
ocorra. E extremamente provavel a existéncia de problemas relacionados a proviséo de tais bens
no mercado ou mesmo a existéncia de free ridings que se utilizardo gratuitamente daquele
conhecimento gerado, sem absorverem os eventuais gastos de tempo e recursos financeiros para
a sua producéo.

Desse modo é que devemos compreender que o conhecimento enquanto bem publico,
pode ser entendido como uma falha de mercado, sendo essa uma das principais motivacoes para
a regulacdo da propriedade industrial pelo Estado no @mbito dos contratos de transferéncia de
tecnologia.

Possas (1997, pgs. 85-100) salienta que, além de dominar aspectos técnicos relacionados
ao produto ou servigo, o detentor devera saber quanto dela pretende produzir. Insere-se nesse
contexto, outrossim, a possibilidade de celebracdo de contratos de licenciamento, permitindo
que o detentor da criacdo tenha lucros ndo apenas mediante a producdo, mas também através
da firmacéo de negocios juridicos bilaterais, via contrato de transferéncia de tecnologia.

H&, porém, grandes dificuldades para que o conhecimento se torne uma forma de
rendimento para o criador e o possuidor que transcendem o0s aspectos relacionados a uma
possivel assimetria de informagdo ou mesmo impactos no mercado. De fato, a comercializacdo
do conhecimento ndo se reveste de fendmeno simples, enfrentando dificuldades relacionadas a

impossibilidade pratica da plena transmissdo do conhecimento ao adquirente e mesmo a
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necessidade de que haja uma preparacdo prévia do comprador, o que limitar4 o volume de
possiveis compradores (Possas, 1997, pg. 85-100).
Ainda assim, o conhecimento codificado e o tacito figuram dentre as fontes de

tecnologia mais utilizadas pelas empresas, conforme constante no Quadro 5.1:

Quadro 5.1 — Fontes de tecnologia mais utilizadas pelas empresas

Fontes de tecnologia Exemplos
Desenvolvimento tecnologico proprio | P&D, engenharia reversa e experimentagéo.
Contratos de transferéncia de Licencas e patentes, contratos com universidades e centros de pesquisa
tecnologia
Tecnologia incorporada Maguinas, equipamentos e softw are embutido.
Conhecimento codificado Livros, manuais, revistas técnicas, Internet, feiras e exposicdes, softw are aplicativo, cursos e programas
educacionais.
Conhecimento tacito Consultoria, contratac&o de RH experiente, informag des de clientes, estagios e treinamento pratico.
Aprendizado cumulativo Processo de aprender fazendo, usando, interagindo etc. devidamente documentado e difundido na empresa.

Fonte: Tigre (2006, pg. 110).

Assim, além de obter a protec¢ao dos seus direitos de propriedade industrial por meio da
obtencdo da concessdo da patente ou do registro, o empresario poderd agregar valor ao seu
negocio licenciando-os para terceiros ou mesmo obtendo licengas de titularidade de outras
empresas.

Almeida et al. (2020, pg. 802) salientam a inexisténcia de um consenso na doutrina
sobre a defini¢do do processo de transferéncia de tecnologia, uma vez que tal dependera do
contexto de concorréncia.

Grosso modo, contudo, seria possivel, definir a transferéncia de tecnologia como uma
forma de interacdo entre as partes, tendo por objetivo o recebimento de uma tecnologia. Dentro
desse escopo, Ribeiro e Barros (2006) destacam que a transferéncia de tecnologia seria o

processo pelo qual a tecnologia objeto de comércio é distribuida.

Almeida et al. (2020, pg. 802), citando a United Nations Conference on Trade and
Development - UNCTAD (2014), dizem que “a transferéncia tecnologica pode referir-se a
transposicdo de um conhecimento de base cientifica (instituicdo cientifica tecnologica) a
producéo (mercado); migracdo de tecnologias entre diferentes campos de aplicagéo e, ainda, de

localizagdo geografica.”

Nesse sentido, Almeida et al. (2020, pg. 802), citam Luz (2015), para consignar o
entendimento de que contratos de tecnologia séo acordos formais firmados entre organizacdes,
com o estabelecimento de termos e condicOes, destinando-se a transacdo de direitos

relacionados a informacOes tecnologicas, sendo possivel a sua utilizacdo para o
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desenvolvimento de tecnologias, bem como no dmbito de operagdes de compra e venda de
ativos intangiveis, a exemplo do licenciamento e da cessdo de direitos de propriedade

intelectual.

Desse modo, a transferéncia de tecnologia demonstra-se um importante instrumento
utilizado pelas empresas para agregar valor ao negocio, ao passo em que para as nacoes,
proporciona maiores niveis de desenvolvimento, produzindo impactos diretos no mercado

interno e na regulacdo da economia.

Tigre (2006, pg. 116) destaca que o processo de transferéncia de tecnologia envolve

diversas formas de transmissdo de conhecimentos

[..] incluindo contratos de assisténcia técnica, em que a empresa obtém ajuda externa
para iniciar o processo produtivo, solucionar problemas ou langar novos produtos; a
obtencdo de licengas de fabricacdo de produtos ja comercializados por outras empresas
e licencas para utilizacdo de marcas registradas; a aquisi¢cdo de servicos técnicos e de
engenharia.

As empresas licenciadas almejam a obtengdo de vantagens competitivas locacionais
através da aquisicdo de tecnologia, especialmente em razdo da falta de diferenciacdo
tecnoldgica, segundo Tigre (2006, pg. 116). Essas vantagens competitivas podem consistir em
beneficios fiscais, reducdo dos custos de mdo de obra e acesso privilegiado a mercados ou

matérias primas.

Contudo, deve-se salientar que apenas a aquisicdo de tecnologia ndo sera suficiente para
a manutencdo dos ganhos obtidos através dos saltos proporcionados pela transferéncia da
tecnologia, motivo pelo qual torna-se vital que o licenciado procure realizar investimentos em

P&D destinados & melhoria e aperfeicoamento daquela tecnologia.

De outro modo, caso a licenciada ndo procurasse realizar esses investimentos, haveria
uma tendéncia de que os ganhos de eficiéncia obtidos fossem estaticos. Nesse sentido, Tigre
(2006, pg. 116) afirma que a “eficiéncia dinamica somente ¢ obtida quando a transferéncia de
tecnologia é acompanhada do desenvolvimento de capacidade interna para promover inovacgdes

incrementais em produtos e nas tecnologias utilizadas na produgao.”

As negociacbes envolvendo transferéncia de tecnologia possuem relagdo com a
transmissdo do conhecimento cientifico e tecnoldgico, com repercussdes na economia através
da possibilidade de producdo e comercializacdo de produtos e processos acessiveis ao

consumidor.
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A partir do século XX, observa-se uma grande relevancia da inovagdo para o
desenvolvimento dos paises, com uma intensificacéo das transaces comerciais de tecnologia.

Nesse contexto, Hermais; Barros e Rosa (2004), observam que, inicialmente, os
contratos envolvendo transferéncia de tecnologia eram pactuados sem qualquer intervencéo do
Estado, de tal modo que as partes possuiam ampla liberdade para estabelecer os termos do
instrumento.

McCulloch (1981), destaca que isso acabou gerando um numero excessivo de clausulas
contratuais, conferindo poderes quase ilimitados para os fornecedores de tecnologia, ao passo
em que praticamente vedava o0 acesso ao desenvolvimento tecnoldgico pelos adquirentes.

A regulacdo da propriedade industrial possui intima relacdo com a defesa da
concorréncia, no que se inclui a regulacédo realizada no ambito dos contratos de transferéncia
de tecnologia. Segundo Freitas Pinto (2009, pg. 102), “a partir da década de 1990 as economias
desenvolvidas depararam-se com problemas na regulagdo em diversos setores, em especial 0s
de propriedade intelectual, competicdo ¢ inovagao.”

No ambito dos contratos de transferéncia de tecnologia, mesmo antes disso, na década
de 1970, cientes dos problemas relacionados aos contratos de tecnologia e dos efeitos dessas
contratagdes no balango de pagamentos, “diversos paises passaram a adotar regulamentagdes
legais mais severas para controlar o processo de importacdo de tecnologia.” (Hermais; Barros
e Rosa, 2004, pg. 5).

Nesse contexto ¢ que ocorre a criacdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,

em 1971. Malavota (2020, pg. 23), afirma que

Além das fungdes tradicionais de um escritorio de patentes, o INPI se integrava a um
sistema de controle sobre o comércio de tecnologia, tornando-se o principal 6rgdo
executor de politicas de regulagdo das importagdes tecnologicas. Nao se tratava,
portanto, de uma reformulag@o institucional aos moldes das ocorridas em momentos
pretéritos, mas um completo reordenamento conceitual do campo da propriedade
industrial, a partir da constru¢do de uma estrutura institucional de novo tipo.

A inclusdo dos contratos de transferéncia de tecnologia dentre as atribuicdes do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial decorre da politica industrial adotada pelo Brasil
nos anos 1970, voltada a regulagdo do mercado de tecnologia, tendo por objetivo a execugao
da politica nacional de desenvolvimento industrial.

Uma das principais razdes para a criagdo do INPI consistiu no fato de que a politica
industrial voltada a substituicdo de importagcdes acarretou uma grande comercializagdo de

tecnologia entre o Brasil e o exterior, ocasionando um desequilibrio no balango de pagamentos.
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Diante do déficit comercial ensejado pelas transagdes tecnologicas, tornou-se
necessaria a adocdo de medidas efetivas de controle, por meio da regulagdo dos contratos de
transferéncia de tecnologia. As medidas inicialmente propostas, incluiam a edi¢ao de leis
especificas, a exemplo da Lei n® 3.470, de 19583, a Portaria do Ministério da Fazenda 436,
de 1958%7 aLein®4.131, de 19623%8 ¢ a Lei n® 4.137, de 1962.3%°

Segundo Trentini (2020, pg. 161), “o Brasil inaugurou a sua politica fiscal de limitar a
dedutibilidade das despesas incorridas com royalties em 1958, com a publicacdo da Lei n.
3.470, de 28 de novembro de 1958.”

Segundo essa legislacdo, s6 seria possivel a deducdo da soma dos valores devidos por
royalties em decorréncia da exploracdo de marcas de inddstria e de comércio e de patentes de
invencdo, em virtude de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhantes,
limitando-se a 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido. A comprovacao dessas
despesas deveria ser realizada mediante contrato de cessdo ou licenca de uso da marca ou
invento privilegiado, que fosse regularmente registrado no Brasil, de acordo com as prescri¢des
do entdo vigente Cddigo da Propriedade Industrial (Decreto-lei n° 7.903, de 27 de agosto de
1945), ou de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, desde que

efetivamente fossem prestados tais servigos.

Em dezembro de 1958, foi editada a Portaria MF n°® 436 estabelecendo limites de
dedutibilidade, mediante a fixagdo de percentuais maximos para a deducao de royalties pela
exploragdo de marcas e patentes, assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante,
amortizacdo, considerados os tipos de producao, conforme a essencialidade.

ALein®4.131, de 1962, que disciplina a aplicagdo do capital estrangeiro e as remessas

de valores para o exterior, foi editada alguns anos mais tarde, reeditando®*°

a limita¢ao da
dedutibilidade e incluindo a obrigatoriedade do registro do contrato junto aos Orgaos

competentes. !

326 Altera a legislacio do imposto de renda no campo da dedutibilidade de pagamentos por royalties de patentes e marcas e
contratacdo de assisténcia técnica.

327 Fixa os valores dos percentuais de dedutibilidade.

328 Estatuto dos Capitais Estrangeiros.

329 ei Anti Trust.

330 De forma semelhante a Lei n° 3.470, de 1958, alterando a legislacéo do imposto de renda, a Lei 4.131, de 3 de setembro
de 1962 trouxe a previsdo de que a soma das quantias devidas a titulo de "royalties” pela exploracéo de patentes de invencéo,
ou uso da marcas de industria e de comércio e por assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, poderdo ser
deduzidas, nas declaracGes de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto n® 47.373 de 07/12/1959, até o limite maximo de
cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

331 Segundo o art. 9° da Lei n°® 4.131, de 1962, as pessoas fisicas e juridicas que desejarem fazer transferéncias para o exterior
a titulo de titulo de lucros, dividendos, juros, amortizagdes, royalties assisténcia técnica cientifica, administrativa e
semelhantes, deverdo submeter aos 6rgdos competentes da SUMOC e da Divisdo do Imposto sobre a Renda, os contratos e
documentos que forem considerados necessarios para justificar a remessa. § 1° As remessas para o exterior dependem do
registro da empresa na SUMOC e de prova de pagamento do imposto de renda que for devido. ® Em casos de registros
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Em prosseguimento, a Lei 4.131, de 3 de setembro de 1962, foi alterada pela Lei n°
4.390, de 1964 para trazer a previsdo no art. 11 de que os pedidos de registro de contrato, para
efeito de transferéncias financeiras para o pagamento dos royalties devidos pelo uso de patentes,
marcas de industria e comércio ou outros titulos da mesma espécie, serdo instruidos com
certiddo probatdria da assisténcia e vigéncia, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos
pelo entdo Departamento Nacional de Propriedade Industrial. 332

Desse modo, em razdo do previsto no art. 11 da Lei n°®4.131, de 1962, somente pode ser
concedida a dedutibilidade fiscal para a licenca de marca e de patente, pedidos de marcas e
patentes, por constituirem-se em expectativas de direitos, ndo sao passiveis de deducdo. Além
disso, apenas os pedidos de direitos objeto de contratos de licenciamento podem ser remetidos

por lucros, conforme os arts. 9° e 11 da Lei 4.131/1962.3%

Em 1964, foi editada a Lei n°® 4.506, dispondo sobre o imposto que recai sobre as rendas
e proventos de qualquer natureza, classificando no art. 22 como royalties os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruicdo, exploracdo de tais direitos, tais como 0 uso ou a
exploracdo de invengbes, processos e formulas de fabricacdo e de marcas de inddstria e

comércio.

Houve a previsdo, outrossim, da possibilidade de deducéo de despesas com aluguéis ou
royalties para efeito de apuracdo de rendimento liquido ou lucro real sujeito ao imposto de
renda. Contudo, havia ressalva no art. 71, paragrafo Unico da Lei n° 4.506, de 1964 atinente a
impossibilidade de dedutibilidade dos royalties pagos pelo uso de patentes de invencao,
processos e formulas de fabricacdo ou pelo uso de marcas de indUstria ou de comércio em

determinadas hipGteses especificadas pela Lei.3*

requeridos e ainda ndo concedidos, nem denegados, a realizagdo das transferéncias de que trata este artigo podera ser feita
dentro de 1 (um) ano, a partir da data desta lei, mediante termo de responsabilidade assinado pelas empresas interessadas,
prazo este prorrogavel 3 (trés) vezes consecutivas, por ato do Presidente da Republica, em face de exposi¢do do Ministro da
Fazenda.

332 Segundo o art. 11 da Lei n° 4.131, de 1962, os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferéncias financeiras
para o pagamento dos royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de inddstria e comércio ou outros titulos da mesma
espécie, serdo instruidos com certiddo probatdria da assisténcia e vigéncia, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos
pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de documento habil probatério de que eles ndo caducaram
no Pais de origem.

333 Convém ressaltar, ainda, que segundo o art. 14 da Lei n° 4.131, de 1962 n&o seria permitida a remessa de royalties entre
subsidiaria brasileira para sua matriz no exterior, “para pagamentos de "royalties", pelo uso de patentes de invencdo e de
marcas de industria ou de comércio, entre filial ou subsidiaria de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no
exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertenga ao aos titulares do recebimento dos "royalties" no
estrangeiro”. Essa vedagdo s6 deixou de existir em 30 de dezembro de 1991, por meio da edigdo da Lei n® 8.283, que em seu
art. 50, passou a autorizar de remessa a titulo de royalties entre subsidiaria brasileira e matriz no limite da deducdo fiscal,
conforme Portaria MF n°® 436, de 1958 c/c art. 12 da Lei n° 4.131, de 1962.

334 Segundo o art. 71, paragrafo tnico, “e” da Lei n® 4.506, de 1964, ndo sdo dedutiveis os royalties pelo uso de patentes de
invengdo, processos e formulas de fabricagdo ou pelo uso de marcas de inddstria ou de comércio, quando pagos pela filial no
Brasil de empresa com sede no exterior, em beneficio da sua matriz e aqueles pagos pela sociedade com sede no Brasil a
pessoa com domicilio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto. Também
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66 9

Desse modo, da leitura do art. 71, paragrafo Unico, “e” c/c art. 71, paragrafo nico, “g
da Lei n° 4.506, de 1964, pode-se depreender que, nos demais casos ndo especificados na
legislacdo, podera ser concedida a dedutibilidade fiscal para a licenca de marca e de patente.
Como uma interpretacao logica, pedidos de direitos de marcas e patentes ndo sdo passiveis de
deducéo fiscal, mas apenas o licenciamento do registro ou patente ja concedidos anteriormente
pelo INPI.

Esses foram os mecanismos legais de controle encontrados a época®®® para regular os
contratos de transferéncia de tecnologia, especialmente diante dos seus impactos no balango de
pagamentos e na economia nacional.

A partir da década de 1960, assistiu-se a uma intensificagdo do déficit do balango de
pagamentos € a uma crise econdmica, o que se somando aos problemas entdo vivenciados no
ambito do DNPI, no que tange ao volumoso estoque de pedidos em tramitacdo, acabaram sendo
os elementos para a criagdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por meio da Lei n°
5.648, de 1970.

Segundo Malavota (2020, pg. 23)

Podemos afirmar que, longe da centralidade geralmente atribuida a concessdo de
privilégios e registros em um escritorio oficial de propriedade industrial, a regulacéo
da transferéncia de tecnologia impds-se como atividade prioritaria do INPI em seus
vinte primeiros anos de existéncia, na qual esteve concentrada grande parte de seus
recursos de poder.

Desse modo, no periodo inicial de criacdo do INPI, ocorrida na década de 1970, a
regulacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia foi uma das principais formas pelas quais
o Instituto exercia a regulacao da propriedade industrial, especialmente diante dos efeitos no
balanco de pagamentos e nas transagdes comerciais entre o Brasil e o exterior.

Para Malavota (2020, pg. 23)

Em um momento inicial, compreendido aproximadamente entre 0s anos de 1970 e
1978, a regulacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia impds-se como

prioridade, enfatizando-se a apuracdo de valores, fiscalizagdo de procedimentos e
afericdo da adequacéo das clausulas contratuais a legislacéo.

ndo sdo dedutiveis os royalties pelo uso de patentes de invengao, processos e férmulas de fabricagdo pagos ou creditados a
beneficiario domiciliado no exterior que ndo sejam objeto de contrato registrado na Superintendéncia da Moeda e do Crédito
e que nao estejam de acordo com o CAdigo da Propriedade Industrial e aqueles cujos montantes excedam dos limites
periodicamente fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua
essencialidade e em conformidade com o que dispde a legislagdo especifica sobre remessa de valores para o exterior (art. 71,
paragrafo inico, “g” da Lei n® 4.506, de 1964.

335 Nesse periodo, vigorava a politica de industrializagdo por substituicdo de importacdes, ja comentada nas se¢des anteriores.
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Inicialmente, a regulagéo da propriedade industrial nos contratos de transferéncia de
tecnologia envolvia uma analise ex ante do contrato a luz da legislagéo fiscal, tributéria, de
remessa de capital para o exterior e de propriedade industrial.

A discussdo envolvendo a permanéncia do exercicio da regulacdo da propriedade
industrial no &mbito dos contratos envolvendo propriedade industrial e tecnologia ganhou vulto
a partir da revogacdo expressa decorrente do paragrafo tnico do art. 2° da Lei n° 5.648, de 1970
pelo art. 240 da Lei n°9.276, de 1996, que previa, dentre outras atribuicdes, a competéncia para
gue o Instituto adotasse expressamente medidas capazes de acelerar e regular a transferéncia de
tecnologia e de estabelecer melhores condi¢des de negociacgéo e utilizacdo de patentes.

Apos a edicdo da Instrugdo Normativa n® 70, de 11 de abril de 2017, o INPI deixou de
intervir em aspectos relacionados ao “mérito dos contratos a serem averbados ou registrados
em clausulas que versem, por exemplo, sobre remuneracdo contratual, vinculacdo entre as
empresas e periodo de dedugdo fiscal.” (Magalhaes e Sichel, 2020, pg. 164).

Em que pese a edic¢do da Instrugdo Normativa n° 70, de 2017, tal ndo teve o condéo de
retirar a competéncia do INPI para atuar na regulacdo da propriedade industrial no ambito dos
contratos de transferéncia de tecnologia. A partir da edicdo da Instrucdo Normativa n° 70, de
2017 e da Resolucdo n° 199, de 2017, passou a ndo ser mais analisada ex ante a legislacao
tributaria e cambial nos contratos submetidos ao INPI.

Ainda assim, a averbacdo de contratos de tecnologia ndo perdeu a sua importancia, pois
tanto a dedutibilidade fiscal, quanto a remessa ao exterior, a titulo de royalties, dependem da
sua ocorréncia, conforme o art. 50 da lei 8.383, de 1991.3% Alguns anos mais tarde, foi
promulgada a Lei n°® 9.430, de 1996, que no seu art. 18 tratou sobre o preco de transferéncia
relativo aos royalties.

A despeito da revogacéo expressa do paragrafo tnico do art. 2° da Lei n° 5.648, de 1970,
no plano fatico, permanece a competéncia do Instituto para a repressao de clausulas abusivas,
bem como para a edi¢do de Regulamentos Setoriais e atos normativos dispondo sobre as

condigdes necessarias para a averbacdo ou registro dos contratos de transferéncia de tecnologia.

336 Segundo o art. 50 da Lei n°® 8.383, de 30 de dezembro de 1991, “as despesas referidas na alinea b do paragrafo tnico do
art. 52 e no item 2 da alinea e do paragrafo Unico do art. 71, da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de
contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutiveis para fins de apuragéo do
lucro real, observados os limites e condi¢Ges estabelecidos pela legislagcdo em vigor. Paragrafo Gnico. A vedagdo contida
no art. 14 da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, néo se aplica as despesas dedutiveis na forma deste artigo.”


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4506.htm#art52pb
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4506.htm#art52pb
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4506.htm#art71pe2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm#art14
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Nesse sentido, em deciséo do Superior Tribunal de Justi¢a, no @mbito do julgamento do
Recurso Especial n° 1.200.528-RJ, DJE 13/12/2017, sob a relatoria do Ministro Francisco

Galvéo, pontuou-se o seguinte (grifo nosso):

Ainda assim, todavia, persiste o dever de o INPI adotar medidas capazes de
estabelecer melhores condi¢fes de negociacdo e utilizagdo de patentes e de intervir
nas condi¢Oes contratuais estabelecidas para a transferéncia de tecnologia, visto que
tal dever esta contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade
industrial, atendendo, ao mesmo tempo, sua funcdo social e econémica. Retirada do
INPI tal atribuicéo, a atuacéo da autarquia, em matéria de transferéncia de tecnologia
e dos demais contratos expressamente mencionados na Lei, estd hoje limitada a
simples averbacdo do contrato para permitir 0 pagamento previsto nos contratos e a
dedutibilidade fiscal, nos termos da legislacdo especifica. Apesar disso, 0 que se tem
visto, na pratica, € que o 6rgdo mantém sua intervencdo na vontade contratual das
partes, ndo admitindo determinadas clausulas. Ouso, porém, discordar de téo
eminentes doutrinadores. A meu ver, a nova lei somente retirou do INPI, ao revogar
o0 parégrafo Unico do art. 2° da Lei n. 5.648/70, o juizo de conveniéncia e oportunidade
da contratagdo, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais
adequadas ao desenvolvimento econdémico do Pais. Esse juizo, agora, € unicamente
das partes contratantes. Persiste, todavia, 0 poder de reprimir cldusulas abusivas,
especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a
necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no minimo
como agente delegado da autoridade fiscal.

Convém destacar que a Resolucdo n° 199, de 2017 encontra convergéncia com a decisao
do STJ na medida em que aborda a questdo do valor do contrato, prazo e objeto. Trata-se de
informacdes relevantes para o enquadramento do objeto e do seu valor, essenciais para verificar
a efetiva transferéncia de tecnologia, o que reforca o carater regulatério da atuacdo do INPI no
ambito dos contratos de tecnologia.

Desse modo, ainda que tenha havido em 1996 a revogacéo do paragrafo unico do art. 2°
da Lei n° 5.648, de 1970, persiste a competéncia regulatoria exercida no &mbito do INPI nos
contratos de tecnologia, o que é corroborado pela decisdo de 2017 do STJ mencionando que a
regulacdo do mercado de tecnologia é valida.

Num primeiro momento, a competéncia regulatoria nos contratos de tecnologia pode ser
visualizada na competéncia para a edi¢do de Regulamentos Setoriais, 0 que € corroborado pela
edicdo das Diretrizes de Exame para averbacéo ou registro de contratos de licenca de direito de
propriedade industrial e de registro de topografia integrada, transferéncia de tecnologia e
franquia (Resolugdo INPI/PR n° 199, de 07 de julho de 2017) e demais atos normativos
dispondo sobre condicdes para o registro ou averbagio.’

337 Resolugdo n° 170, de 2016, disciplinando o peticionamento eletrdnico do sistema e-Contratos; Resolucdo n° 156, de 2015,
dispondo sobre os servigos de assisténcia técnica dispensados de averbacéo pela Diretoria de Contratos, Indicagdes
Geograficas e Registros e Resolugédo n° 135, de 2014, dispondo sobre o requerimento de averbacdo ou registro de contratos e
faturas e dos procedimentos relativos a numeragdo deste requerimento.
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Convém destacar que o sistema que envolve a regulacdo da propriedade industrial nos
contratos de transferéncia de tecnologia é dotado de grande complexidade, possuindo cifras
bastantes volumosas que repercutem diretamente na Balanca de Pagamentos do Brasil,

impactando no desenvolvimento tecnoldgico do pais.

Por esse motivo, segundo o art. 211 da Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996, os contratos
que impliquem transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem
efeitos em relacdo a terceiros dependem de registro. O paragrafo unico deste dispositivo
informa que a deciséo relativa aos pedidos de registro desses contratos sera proferida dentro do

prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

Desse modo, é possivel que seja realizada a averbacgdo e/ou registro dos contratos que
envolvam licenciamento de direitos de propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos
industriais e topografias de circuitos integrados), fornecimento de tecnologia (know-how),

servicos de assisténcia e franquia.3®

Um outro momento em que se tem o exercicio da regulacdo no ambito dos contratos de
propriedade industrial e de transferéncia de tecnologia pode ser identificado no exame técnico
realizado como condi¢éo para o registro ou averbacdo. As diretrizes do exame técnico realizado
pelo INPI no @mbito dos contratos de propriedade industrial e de transferéncia de tecnologia
segue as disposicdes da Resolugdo INPI/PR n° 199, de 07 de julho de 2017.

Dentre o rol de atribuicGes relacionadas ao exame técnico, encontram-se algumas com
nuances regulatorias, ao passo em que outras essencialmente formais. O art. 1° da Resolugéo
INPI/PR n° 199, de 2017 elenca os requisitos gerais a admissibilidade dos requerimentos de

averbacdo ou registro e peticdes no ambito dos contratos de tecnologia.

Dentre as competéncias que ndo envolvem analise discricionaria destacam-se a anélise
quanto a “vigéncia do contrato de cessdo, licenca e sublicenca dos direitos de propriedade
industrial e de e de topografia de circuito integrado limitado a sua vigéncia no INPI para a
emissao do Certificado de Averbacdo” e “a andlise da situacdo dos pedidos de direito de
propriedade industrial e de vigéncia dos direitos de propriedade industrial objeto dos contratos
de licenca e sublicenca de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado

e dos contratos de franquia para a emissao do Certificado de Averbagdo ou de Registro.”

338 Home page INPI. Disponivel em www.gov.br/inpi. Acesso em 30 de maio de 2021.



234

Em ambos os casos ndo se tem uma anélise que envolva uma apreciacdo subjetiva pela
administracdo, cabendo apenas a analise quanto a eventual obtencdo dos pedidos de direitos de

propriedade industrial, bem como gquanto a sua vigéncia.

Por outro lado, as outras atribui¢es descritas no art. 3° da Resolugédo n° 199, de 2017,
aparentemente envolvem o juizo de discricionariedade realizado no ambito do INPI podendo,
no exercicio de regulagcdo em sentido amplo, acarretar uma limitacdo aos contratantes. A Figura
5.3 elenca o rol de competéncias regulatdrias desempenhadas no &mbito do exame técnico dos

contratos de propriedade industrial e transferéncia de tecnologia:

Figura 5.3 — Atribuicdes regulatorias no exame técnico dos contratos e faturas.
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Fonte: Elaboragdo propria/Resolucéo INPI/PR n° 199, de 2017 (art. 3°).

A anélise quanto ao objeto e as condig¢des dos contratos de fornecimento de tecnologia
e servicos de assisténcia técnica e cientifica, bem como quanto ao seu enquadramento como
transferéncia de tecnologia nos termos do artigo 211 da Lei n®9.279, de 1996, possuem nuances
regulatdrias, uma vez que, invariavelmente, essa analise podera culminar no entendimento pela
impossibilidade de averbagdo do contrato no INPI, o que implicard numa limitacdo para o
contratante no que tange a possivel remessa de royalties ao exterior.

Destaca-se que o objeto dos contratos tem se tornado o elemento central da averbagéo

dos contratos de transferéncia de tecnologia. Ainda assim, percebe-se uma necessidade de
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aprimoramento das discussdes do objeto dos contratos no INPI, principalmente no que tange
aos servicos de assisténcia técnica e fornecimento de tecnologia.®*

Segundo o art. 50 da Lei n° 8.383, de 1991, somente a partir da assinatura do contrato,
com a sua averbacdo no INPI e registro no Banco Central do Brasil é que sera possivel que haja
a remessa de pagamentos entre empresa controlada e controladora (subsidiaria e matriz)®* e de
empresas sem vinculagdo acionaria, sendo possivel a dedutibilidade para fins de apuracdo do
lucro real. Por esse motivo, a atuacdo do INPI na analise quanto ao objeto e condicdes dos
contratos, bem como o seu enquadramento a Lei n® 9.279, de 1996, ndo envolve simples analise
formal, constituindo-se em atuacdo com possiveis impactos no mercado interno e na politica
econdmica nacional.3*

Os impactos econdmicos decorrentes da possibilidade de deducdo de pagamentos por
meio da remessa de royalties e pagamentos realizados para outras empresas do mesmo grupo
econdmico encontram-se diretamente relacionados as tentativas buscadas pelas empresas no
sentido da eliminagdo ou reducdo da carga tributaria em paises fonte. Por forca de disposicao
legal expressa, a averbacdo desses contratos deve ser realizada no INPI, cabendo a essa entidade
uma atuacdo essencialmente regulatéria no exame técnico destinado a averbacdo do
instrumento. 34

Os efeitos decorrentes da averbacao do contrato no INPI impactam na politica tributaria
das empresas e consequentemente na realizagdo de investimentos no segmento, com efeitos no
mercado interno e na economia nacional.

A necessidade da atuacdo regulatdria do Estado no &mbito dos contratos de transferéncia
de tecnologia decorre ndo apenas dos seus efeitos no balanco de pagamentos, mas também
diante da necessidade de evitar praticas ilegais relacionadas a evasio fiscal.3*

339 Fornecimento de tecnologia e servigos de assisténcia técnica sdo modalidades de contratos que ndo estdo relacionadas a
direitos. Por isso, a norma de matéria tributaria e de remessa de capital oferece o suporte para a analise do INPI. Cabe
destacar que a Lei n® 10.168, de 29 de dezembro de 2000, a Lei n° 10.332, de 19 de dezembro de 2001 e art 10 do Decreto n®
4.195, de 11 de abril de 2002 instituem os contratos que s&o objeto de incidéncia da CIDE, incluindo contratos averbados e
registrados no INPI.

340 Destaca-se que as empresas vinculadas s6 podem remeter no limite da dedugéo fiscal.

341 Ha impactos também na contabilidade do valor contratual da empresa como royalties tanto de pagamento, como de
recebimento, o que sera objeto de Fiscalizagdo pela Comisséo de Valores Mobiliarios.

342 Cabe destacar que varias leis conferem competéncia ao INPI no ambito da transferéncia de contratos de tecnologia. Sdo
exemplos, o art. 50 da Lei n® 8.383, de 1992, a Lei n°® 4.131, de 1962 e a Lei n® 3.450, de 1958.

343 A evasdo fiscal foi tipificada pelo art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, constituindo-se em crime contra a
ordem tributaria e consiste na adogao de praticas destinadas a suprimir ou reduzir o valor do tributo ou contribuicéo social e
qualquer acessorio mediante a realizagdo das condutas ilicitas elencadas no dispositivo, quais sejam: | - omitir informagéo, ou
prestar declaracdo falsa as autoridades fazendarias; 1 - fraudar a fiscalizacdo tributaria, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operacédo de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 111 - falsificar ou alterar nota fiscal,
fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operagao tributavel; IV - elaborar, distribuir,
fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; V - negar ou deixar de fornecer, quando
obrigatorio, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestacéo de servigo, efetivamente
realizada, ou fornecé-la em desacordo com a legislag&o.
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A Tabela 5.1 demonstra as estatisticas do balanco de pagamentos tecnoldgicos,

demonstrando a relevancia da regulagcdo dos contratos de tecnologia tornada a efeito no &mbito
do INPI.

Tabela 5.1 — Balanco de pagamentos tecnoldgicos.

Balango de Pagamento Tecnolégico (2002 a2019)

Receita com Royalties e Servigos de Assisténcia Técnica (ingressos em U S$ milhdes)
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= Patentes  [Fomecimento de s :
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Ang
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2009 40 1 s 680 3 808
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& :; % 1.183 3 1372
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19 57 293 hl 503
2015 202 61 %5 391 hl 710
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2018 25 48 “ 382 2 681
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2004 2 ] 470 252 18 884 2500
2005 & 183 646 306 E 1226 o
2006 120 198 541 327 3 [ . m Servigos de Assisténcia Técnica
2007 180 254 1.055 435 54 1977 § 2.000
2008 170 187 1.383 592 116 2428 E ® Fornecimento de Tecnologia
2009/ 173 184 1.277 536 105 2776 % 1.500
2010 283 212 1.310 547 193 2544 E
2011 340 208 1378 791 719 3007 ™ Exploragio de Patentes (Cessdo
2012 433 356 1.475 648 225 3.134 1.000 e Licenca)
2013 393 358 1.588 530 217 3.084 B Uso de Marcas (Cessio e
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Fonte: Banco Central do Brasil.3*

compulsorias concedidas no ambito do INPI.

Betti (2020, pg. 80) argumenta que

As oportunidades de elisdo e evasdo fiscal em ambito internacional cresceram
exponencialmente por conta do avangado estdgio da integracdo econdmica
transnacional, impulsionada pelas inovagfes tecnoldgicas das Ultimas décadas. A
questdo chegou ao debate publico por meio de escandalosas revelacdes de esquemas
que empregam sofisticados arranjos societérios, contabeis e juridicos, como divulgado
nos Panama Papers, Bahamas Leaks e Swiss Leaks, e que resultam na reducgdo (por
vezes quase completa) da carga tributaria incidente na operagéo.

A Figura 5.4 esquematiza os contratos de transferéncia de tecnologia e as licengas

344 Valores remetidos ao exterior decorrentes das aprovaces dos contratos de tecnologia pelo INPI.
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Figura 5.4 — Transferéncia de tecnologia no INPI e licengas compulsorias
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Fonte: Home page INPI/Elaboragéo prépria.*

Em todos esses casos, a atuacdo do INPI no ambito dos contratos de transferéncia de
tecnologia encontra-se inserida como um dos instrumentos dentro da politica fiscal brasileira
relacionada a dedutibilidade das despesas incorridas em royalties, visando proteger a base
tributaria brasileira. Trata-se, portanto, de um dos mecanismos de controle do Estado da politica
tributaria e econdmica nacional. Assim, a analise em sede de exame técnico que envolva a
aplicacdo de discricionariedade que possa redundar na impossibilidade de averbacéo ou registro
do contrato serdo eivadas de contetdo regulatorio.

Na década de 1990, no bojo da expansdo mundial do sistema de franchising, com
grandes redes internacionais instalando no Brasil as suas primeiras lojas, surge a
regulamentacdo do contrato de franquia empresarial atraves da Lei n° 8.955, de 15 de dezembro

de 1994 e, com isso, a necessidade do registro do contrato de franquia.

Ainda no ambito do exame técnico, tem-se 0 exame do objeto do contrato de franquia
quanto ao requisito do art. 2° da Lei n® 8.955, de 1994 e do artigo 211, da Lei n° 9.279, de 1996.

Nesse ponto, destaca-se que a Lei n°® 8.955, de 1994, revogada pela Lei n® 13.966, de 26
de dezembro de 2019, manteve o registro dos contratos de franquia no &mbito do INPI em razéo
da manutencdo do art. 211 da Lei n° 9.279, de 1996, sendo que o conteldo anteriormente
previsto no art. 2° da Lei n® 8.922, de 1994, passou a estar previsto no art. 1° da Lei n° 13.966,
de 20109.

Para o registro dos contratos de franquia, sera necessario que o requerente apresente ao
INPI a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaracdo de recebimento da Circular de Oferta
de Franquia, assinada pelos socios da empresa franqueada, sob pena da formulacédo de exigéncia

pelo INPI para a apresentacdo desse documento.

Tanto a anélise do objeto da franquia ao contido na Lei n® 8.955, de 1994, atualmente

Lei n° 13.966, de 2019, quanto a possibilidade de que sejam formuladas exigéncias ou

345 Disponivel em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-franquia. Acesso em 20 de dezembro
de 2021.
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indeferido o registro consiste em atuacdo regulatoria em sentido amplo no &mbito do INPI, uma
vez que poderdo limitar o exercicio de direitos inerentes a propriedade privada, uma vez que a

producdo de efeitos erga omnes perante terceiros depende do registro no INPI.

Além disso, Araujo, Carvalho e Quintella (2014, pg. 209) consignam que

Uma vez que a transferéncia de tecnologia estd relacionada com propriedade
industrial, se faz necessario acordo, firmado por contrato e/ou convénio, entre as
partes relacionadas para que a acdo tenha validade juridica perante 6rgdos de controle
e fiscalizacéo brasileira.

Desse modo, a atuacdo regulatdria do INPI no ambito dos contratos de transferéncia de
tecnologia e de franquia decorre da propria natureza e efeitos decorrentes do registro e
averbacdo desses contratos na politica tributaria e econbmica nacional. Essa atuacdo é
corroborada pela edicdo de Regulamentos Setoriais pelo INPI sobre o tema, bem como pelo
exame técnico destinado a realizacdo da averbacdo ou do registro, inclusive no que tange a

possibilidade de formulacio de exigéncias para que o registro ou averbacéo sejam realizados.4

Um outro exemplo do exercicio de regulacdo no ambito do INPI pode ser encontrado
no licenciamento compulsorio de patentes, o qual constitui-se numa das flexibilidades previstas
no art. 31 do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio (TRIPS).

Além da Lei n° 9.279, de 1996, a Lei n° 12.259, de 2012, que estrutura o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorréncia, prevé a licenga compulsoria no art. 38, IV, “a”, como
uma penalidade que pode ser aplicada aquele que praticar infracdo a ordem econémica. Nesse
sentido, para os adeptos da corrente restritiva de regulacdo, uma vez configurada a sua natureza
de sancdo administrativa, o licenciamento compulsoério seria dotado de autoexecutoriedade,
coercibilidade e discricionariedade, constituindo-se num exemplo do exercicio de poder de
policia no ambito do INPI.

Assim, se por um lado, a concessdo da patente ocasiona uma restricdo a livre

concorréncia ou a liberdade de iniciativa, conforme ligdes de Barbosa (2003, pg. 117),

projetando os seus efeitos para terceiros que ndo o titular da patente, bem como no ambito do

346 Segundo o art. 19 da Resolug&o INPI/PR n° 199, de 2017, a decisdo proferida pelo INPI relativa ao exame do
requerimento de averbagdo ou registro ou peticdo ao processo pode ser: | — Emissdo do Certificado de Averbagdo ou de
Registro, quando atendidas as condicfes gerais de admissibilidade do contrato e as condigdes necessarias dos campos
constantes no Certificado; Il — Formulacéo de exigéncia formal e/ou técnica quando nédo atendidas pelo menos um dos itens
das condicdes gerais de admissibilidade do contrato e/ou do exame técnico; 111 — Indeferimento do requerimento de
averbacdo/registro ou de peticdo ao processo previsto no Anexo dessa Resolucédo; IV — Arquivamento do requerimento de
averbacéo ou registro previsto no Anexo dessa Resolucéo
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mercado interno, entendido como patrimonio nacional pelo art. 219 CRFB.

Por outro lado, segundo Oliveira; Sant’anna e Ferreira (2015, pg. 316), a licenga
compulsoria, delimitada nos arts. 68 a 74 da Lei n° 9.279, de 1996, ¢ utilizada como um dos
instrumentos destinados ao combate ao abuso no exercicio do direito a exploracao da patente.
Desse modo, tem-se nela uma restri¢do ou condicionamento que produz os seus efeitos em face
do titular da patente, em razdo do interesse publico ou do bem-estar social, em prol da
coletividade.3*’

Isso porque, por meio da licenga compulsoria tem-se um mecanismo pelo qual o Estado
podera controlar eventuais arbitrariedades do inventor ou detentor de uma patente, tendo como
escopo, segundo Bezerra (2010, pg. 114) que “o exercicio do direito reconhecido ndo seja feito
de forma abusiva e nociva contrario ao bem-estar social [...] para impor a utilizagdo do bem em
conformidade com a sua finalidade social.”34®

Pode-se dizer, ainda, que a possibilidade de imposi¢ao e controle em face do titular do
direito, decorrente da possibilidade de que o Estado se valha da licenga compulsoria, podem ser
entendidas como o exercicio de regulagao em sentido amplo.

Nesse sentido, Gabriel de Di Blasi (2005, pg. 115) entende que a licenga compulsoria
possui a natureza juridica de san¢do por um abuso de direito. Caso assim se compreenda, para
os adeptos do conceito amplo de regulacdo, poder-se-ia considerar a pratica de atos
administrativos destinados ao licenciamento compulsorio como atos de regula¢do, uma vez que
envolverdo a pratica de um conjunto de atos de controle da interven¢do publica sobre o
mercado. Por outro lado, para os adeptos do conceito restrito de regulagdo, essa poderia ser a
comprovagao de que a licenca compulsoria possui coercibilidade, sendo esse um dos atributos
do poder de policia.*

Por outro lado, adotando o conceito restrito de regulagdo, estariamos diante do exercicio

de um ato administrativo com caracteristicas inerentes ao poder de policia, uma vez que os atos

347 Além da Lei n° 9.279, de 1996, a Lei n® 12.259, de 2012 também prevé a licenga compulséria no art. 38, IV, a como uma
penalidade que pode ser aplicada aquele que praticar infracdo a ordem econdmica o que, para os adeptos da corrente restritiva
de regulacéo, caracterizaria o licenciamento compulsério como exemplo de exercicio de poder de policia, uma vez
configurada a sua natureza de san¢do administrativa.

348 O Decreto n° 3.201, de 6 de outubro de 1999 dispGe sobre a concesséo, de oficio, de licenga compulsdria nos casos de
emergéncia nacional e de interesse pablico de que trata o art. 71 da Lei n® 9.279, de 1996. A lei 14.200, de 2021 deliberou
alguns padrdes sobre a licenga compulséria para emergéncia nacional e seguranca nacional, os quais foram inseridos no art.
71 da Lein®9.279, de 1996.

349 Deve-se notar que o conceito legal do poder de policia foi estabelecido pelo art. 78 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de
1966, segundo o qual “considera-se poder de policia a atividade da administracdo publica que, limitando ou disciplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a préatica de ato ou abstencao de fato, em razdo de interesse publico concernente a
seguranca, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da producéo e do mercado, ao exercicio de atividades econémicas
dependentes de concessdo ou autorizagdo do Poder Publico, a tranqiilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.” Sendo esse o conceito adotado e considerando as hipdteses de concesséo da licenga
compulséria, para alguns, poderiamos estar diante de uma atuagdo do Estado no exercicio de poder de policia.
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administrativos realizados culminariam na aplicagdo de uma san¢do que, no caso, seria a licenca
compulsoéria em si.
Por outro lado, para autores como Barbosa (2000, pg. 17), a licenca compulsoéria

possuiria a natureza juridica de requisi¢ao, uma vez que

O exercicio do dominio iminente do estado se faz em direito através da desapropriagdo
ou da requisi¢ao. No caso brasileiro, entendemos que a licenca compulsoéria pertinente
¢ o caso especifico de requisicao

A licenca compulséria mantém a propriedade ao seu titular. Nada obstante, por meio
dela tem-se uma limitacdo da propriedade em virtude do interesse do Estado, 0 que se
justificaria pela necessidade ou utilidade publica em face dos interesses privados. No plano
fatico, a limitacdo esta na exploracdo da patente, que dependera da decisdo do Estado.

Também sera possivel que, diante da necessidade ou utilidade publica, ocorra a
limitagao da propriedade privada por meio da licenga compulsoria nos casos de abuso do poder
econdmico ou por falhas no uso. Outra hipotese recente de limitagdo da propriedade por meio
da licenga compulsoria foi estabelecida em 2021, sendo decorrente de razdes humanitarias e
nos termos de Tratado Internacional do qual o Brasil faga parte.3>°

E importante notar que, qualquer que seja o entendimento que se tome, chegaremos a
conclusdo de que os atos administrativos praticados pelo INPI tendo como finalidade a licenca
compulsoria sdo atos de regulagao.

Nesse sentido, a atuacdo do INPI no estabelecimento de condi¢des para a concessao da
licenca compulséria (art. 73, §7° LPI), no arbitramento da remuneragdo (art. 73, §6° LPI) e na
concessao em si, constituem-se em atos de regulacao do INPI, uma vez que ocorre nesse caso
a restricdo do direito de propriedade do titular da patente.3!

A pratica de atos administrativos destinados a concessdo da licengca compulsdria ndo
demanda qualquer tipo de intervencao judicial, sendo realizada administrativamente no ambito
do orgao regulador, constituindo-se num ato administrativo dotado de discricionariedade e

autoexecutoriedade3®

e, caso se compreenda como espécie de san¢do administrativa, também
dotado de coercibilidade.

A andlise do INPI quanto a concessdo da licenga compulsoria enseja uma avaliacdo do

350 Conforme art. 71-A da Lei n° 9.279, de 1996.

351 No ambito do INPI, a unidade administrativa com competéncia para analisar os pedidos de licenciamento compulsorio é a
Coordenacdo-Geral de Contratos de Tecnologia.

352 Segundo Carvalho Filho (2020, pg. 129), por meio da autoexecutoriedade o ato administrativo podera ser imediatamente
executado e o seu objeto imediatamente alcangado, bastando para tal, a pratica do ato. Trata-se de atributo necessario para
que a Administra¢do Publica possa atuar, independentemente de eventual manifestagdo do poder judiciério.
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Instituto quanto a ndo exploragdo do objeto da patente no territorio nacional em razdo da falta
de fabricacdo ou fabricagdo incompleta do produto; quando da falta de uso integral do processo
patenteado e nos casos de comercializagdo que ndo atenda as necessidades do mercado.®
Podera haver também uma avaliagdo de praticas relacionadas ao abuso de direito ou abuso de
A . N e A . ~ P 354

poder econdmico, bem como quanto a existéncia de razdes humanitarias.

A competéncia conferida ao INPI para conceder licenca compulséria com fulcro na
comercializacdo que nao atenda as necessidades do mercado, por forca de abuso de poder

econdmico®>®

ou por razdes humanitarias envolve a realizacao de interpretagdes diretamente
relacionadas ou com impactos na regulagdo economica.

O instrumento da licenca compulséria também é admitido para as topografias de
circuitos integrados, sendo que a averbacdo sera realizada no ambito do INPI, produzindo
efeitos semelhantes a licenca compulsoria de patentes, inclusive no que tange a constituir-se
numa expressio da atuacdo do INPI no exercicio de regulagio em sentido amplo.3®

Para a obtencdo da licenca compulséria no ambito das topografias de circuitos
integrados, o requerente devera comprovar perante o Instituto a utilizacdo de praticas
comerciais anticompetitivas desleais, a auséncia de exploracdo ou exploracdo ineficaz. Em
todos os casos, cabera ao INPI a realizacdo das diligéncias necessarias, numa atuacdo dotada
do exercicio de regulacdo em sentido amplo.3’

Nesses casos, diz-se que a atuagdo do INPI sera discriciondria, uma vez que devera atuar
livremente dentro dos limites legais, mas sem vincula¢do a determinadas condutas, na defesa
da ordem publica e do interesse ptiblico.3%®

Por fim, deve-se pontuar a grande importadncia dos contratos de transferéncia de
tecnologia para a politica de ciéncia, tecnologia e inovagdo, uma vez que as transacoes

comerciais envolvendo tais contratos repercutem no mercado interno, na economia e na politica

de inovagao adotada pelo Brasil.

353 Conforme art. 68, §1° da Lei n® 9.279, de 1996.

354 Conforme art. 68, §3° c/c art. 71-A da Lei n® 9.279, de 1996.

3% Em seu art. 173, §4°, a Constituicdo Federal de 1988 trouxe previsdo expressa segundo a qual reprova-se o abuso de poder
econdmico tendente a dominagdo de mercados, eliminagéo da concorréncia e aumento arbitrario dos lucros.

3% O pedido de licenciamento compulsério da topografia de circuitos integrados esta previsto no art. 50 da Lei n® 11.484, de
2007.

357 O art. 126 c/c art. 128, | c/c art. 165, | da Portaria MDIC n° 11, de 27 de janeiro de 2017 (Regimento Interno do INPI)
conferem competéncia a Coordenagdo-Geral de Contratos de Tecnologia para analisar, instruir, propor e conceder a licenca
compulsdria, tanto de patentes, quanto de topografias de circuitos integrados.

358 Além do atributo da coercibilidade, mencionado anteriormente, ao ser dotada dos atributos da autoexecutoriedade e
discricionariedade, a licenga compulséria poderia ser considerada como expressao de uma atuagdo do Estado no exercicio de
poder de policia.
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5.5 Consideragdes finais

A anélise da regulacdo nos campos tecnologicos e nos contratos de transferéncia de
tecnologia possui vital relevancia na compreensdo da regulacéo da propriedade industrial.

Nesses casos, tem-se a regulacdo diretamente relacionada ao fomento de novas
tecnologias, proporcionando os investimentos em tecnologia e o desenvolvimento nacional,
com impactos na economia, incluindo a politica fiscal, bem como no mercado interno.

A protecdo conferida pela concessdo da patente ou pelo registro de topografias de
circuitos integrados e dos programas de computador confere seguranca juridica para o inventor
investir em inovagdo, o que favorecera o desenvolvimento de novas tecnologias.

Por outro lado, o registro ou averbacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia e da
franquia além de servirem como instrumento de seguranca juridica aos contratantes em razado
da oponibilidade erga omnes, também repercutem no balanco patrimonial das empresas, na
politica tributéria e fiscal brasileira, bem como na remessa de pagamentos ao exterior.

Além disso, a regulacdo da averbacdo dos contratos de tecnologia no ambito do INPI,
possui relevancia para 0s outros entes puablicos como, por exemplo, o Banco central e a Receita
Federal, sendo uma fonte de recursos para financiar as atividades de ciéncia, tecnologia e
inovacao.

Em ambos os casos, tem-se a difusdo do conhecimento como um dos efeitos
pretendidos, o que demanda a atuacdo do Estado para regular as relacGes entre os agentes,
especialmente diante dos efeitos na economia e no mercado interno.

A abrangéncia da atuacdo do INPI na regulagdo em cada um dos eixos tematicos variara
conforme o direito concedido, metodologia de exame técnico empregada e instrumentos legais
conferidos pela Lei n° 9.279, de 1996.

Como mencionado anteriormente, a Lei n°® 5.648, de 1970 mencionou a competéncia do
INPI para executar, no &mbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo
em vista a sua funcéo social, econémica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se quanto a
conveniéncia de assinatura, ratificacéo e denuncia de convencdes, tratados, convénios e acordos
sobre propriedade industrial.

Contudo, néo raro, o legislador utiliza-se de terminologias imprecisas, 0 que parece ser
a hipotese em comento, uma vez que como Visto ao longo desta tese, em muitos momentos a
Lei n® 9.279, de 1996, posterior a Lei n° 5.648, de 1970 confere competéncia regulatdria ao
INPI.
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CONCLUSAO

A propriedade intelectual demonstra-se como um fator decisivo para o desenvolvimento
econdmico e social de um pais. Isso significa dizer que as atividades relacionadas a propriedade
industrial devem ser entendidas como estratégicas dentro do rol de atividades desenvolvidas
pela Administracdo Publica, com especial importancia para a politica pablica brasileira e
economia nacional.

Nesse sentido, faz-se essencial o aprofundamento dos estudos sobre a regulacdo da
propriedade industrial, tema ainda pouco estudado na doutrina nacional, mas que produz
repercussoes significativas no mercado interno e na economia nacional.

Ha& grande divergéncia conceitual em torno da abrangéncia da palavra regulagdo. Para
alguns, adeptos do conceito mais restrito, a regulacdo corresponderia ao condicionamento da
atividade econémica por lei ou ato normativo. Por outro lado, em sentido amplo, a regulacéo
comportaria prerrogativas atinentes a edicdo de normas em propriedade industrial e a
implementacdo concreta de tais normas, bem como qualquer forma de intervengéo do Estado
na economia relacionada a propriedade industrial.

Para os fins desta tese, foi utilizado o conceito amplo de regulacdo. De fato, a adogao
do conceito mais amplo de regulacdo aplicado a propriedade industrial, possibilitou a
compreensdo da atuacdo das estruturas administrativas de uma forma mais profunda. Mesmo
assim, na préatica, para alguns, parte das atribuicdes que nomeamos genericamente como
regulacdao poderiam ser compreendidas como atos de fiscalizacdo ou executados no exercicio
do poder de policia, conforme demonstrado ao longo deste estudo.

Cabe destacar, ainda, que ao longo desta tese, demonstrou-se em que medida ocorreria
a regulacdo da propriedade industrial, 0 que se deu por meio da aplicagdo de conceitos
relacionados a regulacdo a propriedade industrial, pela analise dos entendimentos da doutrina e
jurisprudéncia sobre o tema e sistematizagdo de um banco de dados incluindo as principais
normas ja editadas com repercussédo na regulacdo da propriedade industrial.

Ainda que tenha havido o surgimento de agéncias reguladoras no Brasil apenas a partir
da década de 1990 no bojo da politica de privatizag¢des, segundo Barroso (2002, p. 293), muito
antes disso, “entre as décadas de 1930 e 1970 surgiram alguns 6rgdos estatais com funcdes
reguladoras, como por exemplo, o Conselho Nacional de Telecomunicagdes e o Conselho
Administrativo de Defesa Econdmica — CADE”.

Inicialmente, esse fato embasou a nossa pesquisa no que tange ao enquadramento das

atividades relacionadas a propriedade industrial ao conceito de regulacao, notadamente, quanto
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ao depdsito, andlise e decisdo dos pedidos de direitos ou averbacao/registro de contratos, bem
como edicdo de Regulamentos Setoriais sobre o tema, especialmente diante do efeito erga
omnes conferido pelas decisdes prolatadas pelas estruturas administrativas criadas para o
desempenho de tais funces.

De fato, como demonstrado em alguns momentos ao longo desta tese, a producéo de
efeitos erga omnes possui grande relevancia para os agentes publicos e para a higidez do
mercado interno, conferindo seguranca juridica aquele que deseje investir no seu nicho
empresarial.

Assim, a partir dos dados obtidos nos Capitulos 2 e 3 foi possivel concluir, numa analise
preliminar e ainda ndo profundada, que mesmo antes da criagdo do INPI, por meio da Lei n°
5.648, de 1970, as estruturas administrativas anteriormente existentes, primeiramente a
Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI) e ap6s o Departamento Nacional da
Propriedade Industrial (DNPI), exerciam, em alguma medida, a regulagdo da propriedade
industrial, conforme esquematizado nos Quadros 2.3 e 2.4.

Por 6bvio a regulacdo até entdo exercida era bastante limitada até em virtude da natureza
juridica desses 6rgaos, 0s quais eram integrantes da administracdo direta, com pouca autonomia
administrativa para a regulacdo da propriedade industrial, inclusive no que tange a edicéo de
Regulamentos Setoriais sobre o tema.

O exercicio da regulacdo da propriedade industrial no &mbito da entidade administrativa
passou a se intensificar apds a criacdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com a
atribuicdo de um rol de competéncias tipicamente regulatérias ao Instituto.

Inicialmente, a entidade recém criada teve por atribuicdo a adocéo das medidas capazes
de acelerar e regular a transferéncia de ciéncia e de tecnologia bem como estabelecer melhores
condicGes de negociacao e utilizacdo de patentes; o pronunciamento quanto a conveniéncia de
assinatura, ratificacdo ou denlncia de convencdes, tratados, convénios e acordos sobre
propriedade industrial e a criagdo de melhores condi¢cdes de absorcdo, adaptacdo ou
desenvolvimento de ciéncia ou tecnologia, através do pleno aproveitamento das informacoes
acumuladas e de ampla divulgagéo nos setores industriais ou de pesquisa.®*®

Dentro dessas competéncias, estava incluida a edicdo de Regulamentos Setoriais sobre

0 tema. Mesmo que ndo houvesse, ainda, a possibilidade de estabelecer condic¢des aos pedidos

359 Decreto n° 68.104, de 1971, Regulamento da Lei n° 5.648, de 1970, Lei de criacdo do INPI.
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apresentados perante o INPI, salvo em situagdes bastante especificas, tal se demonstrava como
um claro exemplo do exercicio de competéncias regulatérias no ambito do Instituto.>®°

Como visto no Capitulo 3, apds a edigdo da Lei n® 9.279, de 1996, o INPI passou a ter
um plexo de competéncias relacionadas a regulacao da propriedade industrial bem mais amplo,
incluindo a possibilidade de estabelecer condi¢Ges aos pedidos de direitos de propriedade
industrial, conforme disposto na Figura 3.1.

Apenas a analise historica dos atos normativos ja editados sobre o tema poderia, por si
s0, nos fazer chegar a conclusdo de que o INPI ndo apenas executa a propriedade industrial,
atuando como verdadeira entidade reguladora. Essa concluséo poderia ser perfeitamente
amparada pela imprecisao na utilizacdo de termos técnicos pelo legislador.

Contudo, para maior robustecer as conclus@es provenientes deste estudo, entendeu-se
necessaria a analise aplicada dos conceitos de regulacdo a propriedade industrial e a realizacéo
consulta jurisprudencial nos sitios dos Tribunais Regionais Federais.

Nesse sentido, como visto no Capitulo 1, em decisdes localizadas em trés dos cinco
Tribunais Regionais Federais existentes®®!, consignou-se que a atuacdo do INPI em
determinados processos judiciais da-se com fulcro na competéncia conferida ao Instituto para
a preservacao do interesse publico, impessoal, a cargo do INPI na execucdo, fiscalizacdo e
regulacdo da propriedade industrial.

Importa destacar que a area de abrangéncia desses Tribunais possivelmente corresponde
a maior parte dos litigios em matéria de propriedade industrial, se considerarmos o quantitativo
de pedidos de propriedade industrial por area de abrangéncia do TRF.3%? Esse fato por si s6
demonstra a relevancia dos achados jurisprudenciais que, aliados a uma interpretacdo
sistematica do arcabouco legislativo encontrado nos respectivos momentos histéricos,
confirmariam a natureza regulatoria da atuacao do INPI.

Diante das conclusdes extraidas nos Capitulos 1, 2 e 3, nas se¢des seguintes, capitulos
4 e 5, entendeu-se pela necessidade de aprofundamento sobre como se daria 0 exercicio das

competéncias regulatdrias no ambito do INPI, por pertinéncia tematica.

360 Um dos exemplos em que era possivel o estabelecimento de condigdes pode ser encontrado no art. 77, paragrafo Gnico do
Cadigo da Propriedade Industrial de 1970.

361 Como visto no Capitulo 1, foram localizadas decises nos Tribunais Regional Federal em trés dentre as cinco regides,
com a ressalva do TRF-1 e TRF-5. Isso ndo significa dizer que o entendimento destes TRFs tenha se solidificado em outro
sentido ou que haja divergéncia, apenas sinalizando uma menor quantidade de mencdes neste sentido.

362 Em dados estatisticos coletados do site do INPI no periodo entre 2010-2019, o INPI teve 619.547 de pedidos de titulares
de naturalidade da area de abrangéncia do TRF-3; 328.071 de titulares de naturalidade da area de abrangéncia do TRF-4;
113.735 de titulares da area de abrangéncia do TRF-5 e 180.886 de titulares de naturalidade da area de abrangéncia do TRF-
2. Na area de abrangéncia do TRF-1, nica regido em que ndo foram localizadas decisdes neste sentido, no periodo entre
2010-2019, foram localizadas
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Nesse sentido, o Capitulo 4 dedicou-se ao estudo da regulacdo da propriedade industrial
no registro dos sinais distintivos, ao passo em que o Capitulo 5 tratou da regulacdo da
propriedade industrial nos campos tecnologicos e nos contratos de transferéncia de tecnologia.
A partir dessa analise, foi possivel detalhar a regulacdo da propriedade industrial realizada no
ambito do Instituto.

Diante do exposto, conclui-se que a despeito de a normativa que criou o INPI mencionar
expressamente que a finalidade principal do Instituto se refere a execucdo no &mbito nacional
das normas que regulam a propriedade industrial, a leitura dessa normativa ndo pode ser feita
de forma isolada.

A interpretagdo sistematica das varias fontes de dados utilizadas nesta tese — pesquisa
historica de atos normativos, doutrina e jurisprudéncia — permite que se conclua e sustente com
seguranca que ndo cabe ao INPI apenas e tdo somente a execucdo da propriedade industrial,
mas sim a regulacdo da propriedade industrial, em sentido amplo.

Além disso, como visto nesse estudo, uma comprovacdo mais recente da atuacdo
regulatéria do INPI pode ser encontrada na obrigatoriedade de que o Instituto realize uma
Avaliacdo de Impacto Regulatério (AIR) previamente a edicdo de atos normativos ou de uma
Anaélise de Resultado Regulatério (ARR) no prazo de trés anos, contados da data de sua entrada
em vigor, o que decorre da edi¢do do Decreto n® 10.411, de 2020, a partir de 15 de abril de 2021
c/c art. 6° da Lei n° 13.848, de 25 de junho de 2019 c/c e o art. 5° da Lei n° 13.874, de 20 de
setembro de 2019 c/c art. 3° Decreto n° 10.441, de 30 de junho de 2020.

Nesse sentido, a NOTA n. 00001/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, editada pela
Procuradoria Federal Especializada em exercicio no INPI consignou que, em que pese o INPI
ndo gozar de natureza juridica de Agéncia Reguladora, o Instituto é responsavel pela edicao de
normas que podem, eventualmente, trazer algum impacto regulatério quanto ao aumento
expressivo de custos para 0s agentes econdmicos ou para 0s usuarios dos servicos prestados ou
repercutir nas politicas publicas econdmicas.

Assim, ainda que o INPI ndo possua formalmente a natureza de agéncia reguladora,
atua como 6rgao regulador em razdo do plexo de atribui¢des conferidas pela Lei n® 9.279, de
1996.

Desse modo, a despeito da estrutura organizacional e juridica atualmente adotada, pelos
dados coletados ao longo desse estudo, pode-se entender que o INPI tem regulado a propriedade
industrial e a averbagéo de contratos de transferéncia de tecnologia.

Em decorréncia do supracitado, outras conclusdes podem ser extraidas desta tese.

Primeiro, e talvez mais relevante por se constituir em viabilizador de qualquer outra concluséo
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que se extraia, percebe-se a nitida caréncia de bibliografia sobre o tema, o que demonstra a
necessidade de aprofundamento dos estudos envolvendo a regulagéo da propriedade industrial.

Uma outra conclus&o diretamente decorrente da escassez de estudos, decorre do fato de
que a falta da compreensdo da natureza das atribuicdes regulatorias exercidas no ambito do
Instituto gera um sem-nUmero de dificuldades relacionadas a gestdo administrativa e
operacional do escritério de propriedade industrial, especialmente diante dos problemas
relacionados ao backlog de pedidos de propriedade industrial.

Ainda assim, o INPI se empenhou nos ultimos anos na construcdo de medidas
administrativas voltadas a reducdo dos estoques de pedidos. Contudo, na pratica, enquanto
questBes estruturais ndo forem resolvidas, possivelmente o problema voltaré a se repetir, uma
vez que a adocdo de medidas de simplificacdo do exame redundard, invariavelmente, no
aumento do volume de recursos administrativos sobre o tema. Trata-se de fenémeno que pode,
inclusive, ser comprovado por estudos empiricos sobre o tema, 0 que foge ao objeto de estudo
desta tese.

Apesar de o art. 239 da Lei n® 9.279, de 1996 trazer, ja na década de 1990, a previsdo
expressa de que o poder executivo estaria autorizado a promover as transformacgdes necessarias
no INPI, para assegurar & autarquia a autonomia financeira e administrativa, tais transformacdes
jamais se operaram. O INPI goza hoje, apenas e tdo somente, de autonomia técnica para o exame
dos pedidos de propriedade industrial.

Com vistas a solucionar os problemas estruturais e operacionais existentes no INPI,
diante da natureza das atividades desempenhadas pelo Instituto e considerando o
funcionamento de outras entidades que desempenham a regulacdo de setores essenciais da
economia, a exemplo das agéncias reguladoras, Banco Central, Comissdo de Valores
Mobiliarios, dentre outros, caberia ao poder executivo a realizacdo das transformagdes
necessarias no Instituto, de forma a conferir a entidade a estrutura institucional de autarquia
especial, conferindo-lhe ampla autonomia para a regulacao da propriedade industrial, incluindo
a autonomia administrativa e financeira preconizada pelo art. 239 da LPI.

N&o se trata de uma tarefa simples uma vez que, como dito anteriormente, ha grande
desconhecimento em torno da natureza das atividades desempenhadas pelo INPI. Talvez, um
caminho possivel, seria a realizacdo de trabalhos futuros incluindo a combinacdo de estudos
aprofundados sobre o tema, com a aplicacdo de questionarios ao corpo funcional e usuarios do
sistema, com vistas a melhoria do sistema e viabilizagdo das transformacdes necessarias.

Um outro trabalho futuro decorrente deste estudo poderia envolver o papel da regulacéo

da propriedade industrial na operacionalizagdo das politicas publicas sobre o tema, podendo
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envolver a analise comparativa das atribuicdes desempenhadas por outras entidades na
regulacdo de setores essenciais da economia.

Por fim, € preciso consignar que esta tese nao pretendeu exaurir a tematica, por absoluta
impossibilidade do instrumento para tal. O objetivo maior foi abrir e modernizar as discussdes
sobre o tema, trazendo linhas bésicas que podem ser mais bem exploradas por pesquisadores

no tema, ao que acreditamos termos cumprido 0 nosso objetivo.
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Quadro 2.1- Atos com cunho normativo editados durante a Constitui¢éo Politica do Império de

1824.

Epigrafe

Ementa

Area Temaética

Lei s/n° em 28 de
agosto de 1830

Concede privilégio ao que descobrir, inventar ou melhorar
uma inddstria Gtil e um prémio que introduzir uma industria
estrangeira, e regula sua concessao.

Direito de Pl

Regulamento n° 2,
de 2 de janeiro 1838.

D4 instrucBes sobre o arquivo pablico provisoriamente
estabelecido na Secretaria de Estado dos Negdcios do
Império.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 346, de
30 de marco de 1844

Regulamento para a Secretaria de Estado do Império, a que
se refere o Decreto de 30 de mar¢o de 1844.

Direito de Pl

Decreto n° 2.748, de
16 de fevereiro de
1861

Organiza a Secretaria de Estado dos Negécios da
Agricultura, Comércio e Obras Publicas.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 4.167, de
29 de abril de 1868

Reforma a Secretaria de Estado dos Negdcios da
Agricultura, Comércio e Obras Publicas.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 2.682, de
23 de outubro de

Regula o direito que tém o fabricante e o negociante de
marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio -
Primeira Lei Brasileira sobre marcas, promulgada em 23 de

1875 outubro de 1875 Direito de PI
Lei n®3.129, de 14 | Regula a concessdo de patentes aos autores de invencédo ou
de outubro de 1882 | descoberta industrial. Direito de PI
Decreto n° 8.820, de | Aprova o Regulamento para execucdo da Lei n. 3.129 de 14
30 de dezembro de | de outubro de 1882 que regula a concessdo de patentes aos
1882 autores de invencdo ou descoberta industrial Direito de PI
Responde a varias hipoteses formuladas sobre a execugao
do art. 11 da Lei n° 2.682, de 23 de outubro de 1875, que
autorizou a apreensdo e deposito de produtos com marcas
contrafeitas ou imitadas. Em resposta a questionamentos, o
Imperador, conformando-se com o parecer do Conselheiro
Procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional
mandou declarar regras para as hipoteses do art. 11 da Lei
n® 2.682, de 1875. A publicacdo foi realizada pelo Senhor
Presidente da Junta Comercial da Corte, através do
Deciséo n° 57, de 16 | Ministério dos Negdcios da Agricultura, Comércio e Obras
de abril de 1883 Publicas. Direito de PI
Prorroga o prazo estabelecido no art. 87 do Regulamento n.
Decreto n° 8.993, de | 8820 de 30 de dezembro de 1882 para o registro das
18 de agosto de patentes concedidas em virtude da Lei de 28 de agosto de
1883 1830. Direito de PI
Decreto n° 9.045, de | Declara a redacdo do art. 62 do Regulamento aprovado pelo
20 de outubro de Decreto n. 8820 de 30 de dezembro de 1882, que deve
1883 vigorar. Direito de PI
Promulga a convencéo, assignada em Paris a 20 de marco
Decreto n° 9.233, de | de 1883, pela qual o Brasil e outros Estados se constituem
28 de junho de 1884 | em Unido para a protecdo da propriedade industrial. Direito de PI




Decreto n° 9.341, de

Pagamento de publicacdo pelos concessionarios de patentes
de invencdo: obrigatoriedade que promovam e paguem a
publicagdo no Diario Oficial dos relatérios das respectivas

16 de dezembro de | patentes. As patentes ndo produziriam efeitos legais
1884 enguanto ndo fossem publicadas Direito de PI
Decreto n° 9.801, de
5 de novembro de declara a inteligéncia de algumas disposicGes da Lei n°
1887 3129, de 14 de outubro de 1882 Direito de PI
Decreto n° 3.346, de
14 de outubro de
1887 Revisdo da Lei de Marcas de 1875 Direito de PI
Decreto n° 9.828, de | Aprova o Regulamento para a execugdo da Lei n° 3.346, de
31 de dezembro de | 14 de outubro de 1887 sobre marcas de fabrica e de
1887 comercio Direito de PI
Devolve diversos recursos sobre registros de marcas de
fabrica em razéo da promulgacdo do art. 10 da Lei n° 3.346,
Decisdo n° 20, de 08 | de 14 de outubro de 1888. Princesa Imperial Regente, em
de marco de 1888 nome do Imperador. Direito de PI
Decreto n° 847, de
11 de outubro de
1890 Decreta 0 CAdigo Penal dos Estados Unidos do Brasil. Penal

Decreto n° 596, de
19 de julho de 1890

Reorganiza as Juntas e Inspetorias Comerciais e da-lhes
novo regulamento.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 1.030, de
14 de novembro de
1890

Dispondo sobre a Organizagéo da Justica no Distrito
Federal. Segundo o seu art. 136, VI caberia a Corte de
Apelaco exercer os atos de jurisdi¢do voluntéria e mais
atribuicBes conferidas as relacdes que tenham sido
revogadas por esta ou outra Lei. Assim, os agravos das
decisdes da Junta Comercial sobre o registro de marcas
seriam de competéncia da Corte de Apelacéo.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 547, de
17 de setembro de
1891

Altera o Decreto n° 8.820, de 30 de dezembro de 1882 (que
aprovou o Regulamento para execucdo da Lei n. 3129 de 14
de outubro de 1882).

Direito de PI

Lei n° 23, de 30 de
outubro de 1891

Reorganiza os servigos da Administracdo Federal.
Competéncia do Ministro da Indistria, Viacdo e Obras
Publicas

Organizacédo
Administrativa

Lei n° 23, de 30 de
outubro de 1891

Regulamenta a Secretaria de Estado dos Negdcios da
IndUstria, Viacdo e Obras Publicas.

Direito de PI

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracao propria.
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Quadro 2.2 — Atos com cunho normativo editados durante as Constitui¢oes de 1891 e 1934

Epigrafe

Ementa

Area Temaética

Decreto n° 2.380, de
20 de novembro de

Manda executar os Protocolos n% I, 11 e Il firmados na
Conferéncia de Madrid em abril de 1891 para a protecdo da

1896 propriedade industrial. Direito de PI
Decreto n° 2.548, de | Regulamento para a execucdo da Lei n® 428, de 10 de
17 de julho de 1897 | dezembro de 1896. Direito de PI

Decreto n° 2.766, de
27 de dezembro de
1897

Aprova 0 Regulamento da Secretaria de Estado dos
Negdcios da Industria da Industria, Viagdo e Obras
Publicas.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 2747, de
17 de dezembro de
1897

Aprova regulamento concernente ao registro internacional
das marcas de fabrica e de comércio

Direito de Pl

Decreto n° 3084, de
5 de novembro de
1898

Aprova a Consolidacdo de Leis referentes a Justica Federal.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 3147, de
7 de dezembro de

1898 Relacdo de patentes declaradas caducas. Direito de PI
Aprova os Atos Adicionais de 14 de dezembro de 1900,
concernentes respectivamente a protecdo internacional da

Decreto n° 984, de 9 | propriedade industrial ao registro internacional das marcas

de janeiro de 1903 | de fabrica ou de comércio. Direito de PI
Manda observar e cumprir 0s dois atos adicionais sobre a

Decreto n° 4858, de | protecdo da propriedade industrial firmados em Bruxelas

3 de junho de 1903 | em 14 de dezembro de 1900 Direito de PI

Decreto n° 4.965, de

15 de Setembro de

1903 Declara caducas vérias patentes de invencao. Direito de PI

Lei (Decreto) n°

1236, de 24 de

setembro de 1904 Lei sobre as marcas de fabrica e de comércio. Direito de PI

Decreto n° 5122, de
26 de janeiro de
1904

Aprova o Regulamento consolidando as disposi¢des
vigentes relativas ao servigo da Junta Comercial do Distrito
Federal.

Organizacéo
Administrativa

Lei n® 1.338, de 09
de janeiro de 1905

Reorganiza a Justica Local do Distrito Federal.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 1425 A,
de 26 de novembro

Aprova o Convénio celebrado entre o Brasil e a Republica
da Argentina, em 30 de outubro de 1901, para a protecdo

de 1905 das marcas de fabrica e de comércio. Direito de PI
Decreto n° 5.424, de | Aprova Regulamento para a execugdo da Lei (Decreto) n°

10 de janeiro de 1236, de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fabrica e

1905 de comércio. Trata-se na verdade de um Decreto. Direito de PI

Lei n® 1338, de 9 de
janeiro de 1905

Reorganiza a Justica Local do Distrito Federal.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 5877, de
3 de fevereiro de
1906

Manda executar o convénio para a protecdo da propriedade
de marcas de fabrica e de comércio, celebrado entre o
Brasil e a Republica da Argentina em 30 de outubro de
1901.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 1606, de
29 de janeiro de
1906

Cria uma Secretaria de Estado com a denominacéo de
Ministério dos Negdcios da Agricultura, Industria e
Comércio.

Organizacédo
Administrativa




Decreto n° 7.727, de
9 de dezembro de

Aprova o regulamento da Secretaria de Estado dos

1909 Negécios da Agricultura, Indistria e Comércio Direito de PI
Decreto n° 8332, de
3 de novembro de Aprova o Cadigo de Processo Civil e Comercial do Distrito
1910 Federal. Direito de PI
Aprova a Convengdo concluida no Rio de Janeiro a 23 de
agosto de 1906 pela Terceira Conferéncia Internacional
Decreto n°® 2.393 de | Americana, relativa a Patentes de Invencdo, Desenhos e
31 de dezembro de | Modelos Industriais, Marcas de Féabricas e Comércio,
1910 Propriedade Literaria e Artistica. Direito de PI
Decreto n° 8.135, de | Substitui o art. 57 do regulamento aprovado pelo decreto n.
4 de agosto de 1910 | 8.820, de 30 de dezembro de 1882. Direito de PI

Decreto n° 8.247, de
22 de setembro de
1910

Reorganiza a Junta Comercial do Distrito Federal.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 8.288, de
6 de outubro de
1910

Declaracdo de caducidade de patentes de invencéo
constantes da relacdo anexa ao decreto em razdo do ndo
pagamento das anuidades.

Direito de Pl

Lei n° 2.356, de 31
de dezembro de
1910

Fixa a despesa geral da Republica dos Estados Unidos do
Brazil para o exercicio de 1911 e d4 outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 9.190, de
6 de dezembro de
1911

Promulga a Convengdo concluida no Rio de Janeiro, a 23
de agosto de 1906, pela Terceira Conferéncia Internacional
Americana, relativa a patentes de invencao, desenhos e
modelos industriais, marcas de fabrica e comércio e
propriedade literdria e artistica.

Direito de Pl

Decreto n° 9.210, de
25 de dezembro de
1911

D4 novo regulamento a Junta Comercial.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 11.588,
de 19 de maio de
1915

Promulga as Convencdes assinadas pelos delegados a IV
Conferéncia Internacional Americana, realizado em julho e
agosto de 1910, na cidade de Buenos Aires. Convencéo
sobre propriedade Literaria e Artistica, sobre Reclamacges
pecunidrias, sobre patentes de invencao e marcas de fabrica
e de comércio.

Direito de PI

Decreto n° 11.436,
de 13 de janeiro de
1915

D& novo Regulamento & Secretaria de Estado dos Negocios
da Agricultura, IndUstria e Comércio.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 11.483,
de 10 de fevereiro de

Declara suspensos temporariamente os prazos de prioridade
e outros, relativos as invengdes industriais e as marcas de

1915 fabrica e de comércio. Direito de PI
Decreto n® 12.025, | Aprova o Regulamento para a execugdo da Lei n° 3.070, de

de 19 de abril de 31 de dezembro de 1915, concernente a fabricacéo da

1916 manteiga e a sua fiscalizacdo e defesa comercial. Direito de PI
Decreto n® 15.173, | Considera suspensos até 30 de setembro de 1922 os prazos

de 14 de dezembro | de prioridade e outros relativos as invengdes industriais e as

de 1921 marcas de fabrica ou de comércio. Direito de PI
Decreto n° 4.541, de | Aprova a Convencdo Internacional assinada em Berlim em

06 de fevereiro de 13/11/1908, com sede em Berna, para prote¢do das obras

1922 literdrias e artisticas. Direito de PI

Decreto n° 16.254,
de 19 de dezembro
de 1923

Cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial no
Ministério da Agricultura, Industria e Comércio.

Organizacédo
Administrativa
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Decreto n° 16.452,
de 9 de abril de 1924

Promulga a Convencdo especial sobre propriedade literaria
e artistica, de 1922, com Portugal.

Direito de PI

Decreto n° 5.569, de
13 de novembro de
1928

Cria o cargo de representante do Ministério Publico perante
a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e a Junta
Comercial.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 5.685, de
30 de julho de 1929

Aprova a Convencéo de Paris e os Acordos de Madrid.

Direito de Pl

Decreto n°19.433, de
26 de novembro de
1930

Cria uma Secretaria de Estado com a denominacéo de
Ministério do Trabalho, IndUstria e Comércio. A Diretoria
de Propriedade Industrial passou a estar vinculada a esse
novo Ministério.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 19.495,
de 17 de dezembro
de 1930

Disp0e sobre a primeira organiza¢do do ministério do
Trabalho, Indistria e Comércio e d& outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 19.606,
de 19 de janeiro de
1931

Disp0e sobre a profissdo farmacéutica e seu exercicio no
Brasil.

Direito de Pl

Decreto n° 19.668,
de 4 de fevereiro de
1931

Disp0e sobre a organizacdo do Departamento Nacional da
Industria, criado pelo Decreto n® 19.667, de 4 de fevereiro
de 1931.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 19.605,
de 19 de fevereiro de
1931

Regula a fiscalizacdo do café por parte do departamento
nacional de salde publica.

Direito de Pl

Decreto n° 19.667,
de 4 de fevereiro de
1931

Dispde sobre a organizacdo do Departamento Nacional do
Comércio, criado pelo Decreto n. 19.433, de 26 de
novembro de 1931. Extingue a Diretoria Geral da
Propriedade Industrial.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 20.260,
de 29 de julho de

Modifica o Decreto n° 19.901, de 22 de abril de 1931,

1931 relativo @ marcacdo de tecidos e da outras providéncias. Direito de PI
Decreto 20.377, de 8 | Aprova a regulamentacdo do exercicio da profissdo de
de setembro de 1931 | farmacéutico no Brasil. Direito de PI

Decreto n° 19.691,
de 11 de fevereiro de
1931

Substitui pelo cargo de consultor juridico do Departamento
Nacional da Industria e de representante do Ministério
Publico perante a Diretoria Geral de Propriedade Industrial
e a Junta Comercial do Distrito Federal, define os deveres
do novo cargo e assegura-lhe vantagens.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 21.248,

Permite o pagamento até 31 de dezembro de 1932 de
anuidades atrasadas de patentes de invenc¢do e da outras

de 5 de abril de 1932 | providéncias. Direito de PI
Promulga a Convencdo de Berna para a protecdo das obras

Decreto n° 22.120, literarias e artisticas, de 9 de setembro de 1886, revista em

de 22 de novembro | Berlim, a 13 de novembro de 1908, e em Roma, a 2 de

de 1932 junho de 1928. Direito de PI

Decreto n° 22.301,
de 4 de janeiro de
1933

Reuniu o Departamento Nacional da Industria e o
Departamento Nacional do Comércio, passando a
denominacéo de Departamento Nacional de Industria e
Comércio, criando-se o Departamento Nacional da
Propriedade Industrial (servigos relativos aos privilégios de
invengdo e marcas de fabrica e de comércio, antes
confiados ao Departamento Nacional da Industria).

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 22.638,
de 12 de abril de
1933

Prorroga até 30 de junho de 1933 o prazo fixado para o
pagamento de anuidades em atraso de patentes de invencéao
e da outras providéncias.

Direito de Pl
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Decreto n° 22.989,
de 26 de julho de
1933

Aprova o Regulamento do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial e da outras providéncias. Ministério
de Estado dos Negdcios do trabalho, Indistria e Comércio.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 22.990,
de 26 de julho de
1933

Modifica disposi¢des do Regulamento aprovado pelo
Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923 (que cria a
Diretoria Geral da Propriedade Industrial), que confere
garantias a propriedade industrial e dé outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 24.347,
de 6 de junho de
1934

Define, nos portos organizados, as atribui¢des conferidas a
diferentes Ministérios, pelo art. 1° do decreto n. 20.829, de
21 de dezembro de 1931, retificado pelo decreto nimero

20.981, de 20 de janeiro de 1932, e da outras providencias

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 24.670,
de 11 de julho de
1934,

Cria o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial para
o julgamento dos recursos interpostos dos atos proferidos
pelo Departamento Nacional da Propriedade industrial e da
outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 24.507,

Aprova o0 Regulamento para a Concesséo de Patentes de
desenho ou modelo industrial, para o registro do nome

de 29 de junho de comercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressdo

1934, a concorréncia desleal e da outras providéncias. Direito de PI
Promulga a denuincia ao Acordo relativo ao registro

Decreto n° 196, de internacional das marcas de fabrica e de comércio, assinado

31 de dezembro de | em Madrid, a 14 de abril de 1891, e revisto pela Gltima vez

1934 em Haya, a 6 de novembro de 1925. Direito de PI
Concede prazo de mora para que se possam quitar 0s
requerentes ou concessiondrios de patentes de invengdo e

Lei n° 146, de 19 de | modelos de utilidade, que se acharem em atraso de

dezembro de 1935 | pagamento. Direito de PI

Lei n® 103, de 14 de | Concede prémio ao inventor de maquina para extrair a cera

outubro de 1935 de carnalba. Direito de PI

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracao propria.

277



Quadro 2.5- Atos com cunho normativo editados durante as Constituigdes de 1937 e 1946

Epigrafe

Ementa

Area Temaética

Decreto-Lei n° 25,
de 30 de novembro

Organiza a protecédo do patrimdnio historico e artistico

de 1937 nacional. Direito de PI
Decreto-Lei n° 592, | DispGe sobre o sistema legal de unidades de medida sobre o

de 4 de agosto de uso de medidas e instrumentos de medir, cria a Comissdo

1938 de Metrologia e da outras providéncias. Direito de PI

Decreto-Lei n°
1.603, de 14 de
setembro de 1939.

Altera disposicdes do regulamento anexo ao Decreto n°
16.264, de 19 de dezembro de 1923 e d& outras
providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 4.257, de

16 de junho de 1939.

Expede regulamento para execucdo do Decreto-Lei n® 592,
de 4 de agosto de 1938, sobre o sistema legal de unidades
de medida.

Direito de Pl

Decreto-Lei n°
1.105, de 21 de
outubro de 1939.

Normas publicacfes oficiais.

Organizacéo
Administrativa

Decreto-Lei n°
1.790, de 21 de
novembro de 1939.

D4 redacdo nova a dispositivo sobre a publicacéo de clichés
da Propriedade Industrial nos érgéos oficiais.

Organizacéo
Administrativa

Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de
dezembro de 1940.

Caodigo Penal. Titulo 111 — Dos crimes contra a propriedade
imaterial — Capitulo | — Dos crimes contra a propriedade
intelectual

Penal

Decreto-Lei n°
2.035, de 27 de
fevereiro de 1940

Dispde sobre a organizacdo da Justica do Distrito Federal.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 6.387, de
7 de outubro de
1940

Aprova o0 Regimento do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial.

Organizacéo
Administrativa

Decreto-Lei n°
2.131, de 12 de abril
de 1940.

Cria a Secdo Il do Diario Oficial (Revista da Propriedade
Industrial).

Organizacéo
Administrativa

Decreto-Lei n°
2.680, de 7 de
outubro de 1940.

Reorganiza o Conselho de Recursos da Propriedade
Industrial e d& outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto-Lei n°
3.689, de 3 de

outubro de 1941. Cdbdigo de Processo Penal. Penal
Decreto-Lei n°

4.178, de 13 de

marco de 1942 Dispde sobre a cobranca e fiscalizagdo do imposto de renda | Tributério

Decreto-Lei n°
4.219, de 31 de
marco de 1942.

Altera o decreto-lei n. 2.035, de 27 de fevereiro de 1940,
que disp6s sobre a justica do Distrito Federal.

Organizacédo
Administrativa

Decreto-Lei n°
4.232, de 6 de abril

Suspende prazos de garantias de propriedade industrial,
abre um prazo de mora para o pagamento de anuidades, e

outubro de 1942,

providéncias.

de 1942. dé outras providéncias. Direito de PI
Decreto-Lei n°
4.807,de 7 de Cria a Comissao de Defesa Econdmica, e da outras Defesa da

Concorréncia

Decreto-Lei n°
5.844, de 23 de

setembro de 1943 Disp0e sobre a cobranca e fiscalizagdo do imposto de renda. | Tributério
Decreto-Lei n° Dispde sobre as desapropriagdes e liquidacfes decorrentes

5.777, de 26 de da execucdo do decreto-lei n. 4.807, de 7 de outubro de

agosto de 1943. 1942, e da outras providéncias. Direito de PI
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Decreto-Lei n° 6.
214, de 20 de janeiro

Regula o sigilo das invencdes durante o estado de guerra,

de 1944 cria Comissdo de Inventos e da outras providéncias Direito de PI
Manda incorporar ao Patrimdnio Nacional patentes de
invengdo, modelos de utilidade, -desenho ou modelos
industriais, marcas de indUstria e de comércio, titulos de
Decreto-Lei n° estabelecimento, insignias e frases de propaganda
6.915, de 2 de pertencentes a suditos de paises inimigos, domiciliados no
outubro de 1944, estrangeiro. Direito de PI
Decreto-Lei n° Dé& nova redacdo a dispositivos do Cddigo da Propriedade
8.481, de 17 de Industrial, a que se refere o Decreto-Lei n® 7.903, de 27 de
dezembro de 1945 | agosto de 1945. Direito de PI
Decreto-Lei n°
8.476, de 27 de Fixa o término do prazo estabelecido no Decreto-lei n°
dezembro de 1945 4.232, de 6 de abril de 1942. Direito de PI
Decreto-Lei n° Déa nova redacdo a dispositivos do Cddigo de Propriedade
8.481, de 27 de Industrial, a que se refere o Decreto-Lei n® 7.903, de 27 de
dezembro de 1945 | agosto de 1945. Direito de PI
Decreto-Lei n°
7.903, de 27 de
agosto de 1945. Cdbdigo da Propriedade Industrial. Primeiro CPI. Direito de PI
Doa a Fundacéo Brasil Central patentes de invengéo,
marcas de fabrica, modelos de utilidade, desenhos ou
modelos industriais e de comércio, titulos de
Decreto-Lei n° estabelecimentos, insignias e frases de propaganda
8.104, de 18 de incorporadas ao Patrimdnio Nacional, e da outras
outubro de 1945. providéncias. Direito de PI

Decreto-Lei n°
9.608, de 19 de
agosto de 1946.

Dispde sobre a organizacéo do Ministério Publico Federal e
d& outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Decreto-Lei n°
8.936, de 26 de
janeiro de 1946.

Altera a tabela de taxas, anuidades e contribuicGes
referentes aos atos de Propriedade Industrial.

Organizacéo
Administrativa

Decreto-Lei n°
8.935, de 26 de
janeiro de 1946.

D4 nova redacéo ao Decreto-Lei n® 2680, de 7 de outubro
de 1940 que reorganizou o Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial, e determina outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto-Lei n°
8.933, de 26 de
janeiro de 1946.

Reorganiza o Departamento Nacional da Propriedade
Industrial e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 20.536,
de 26 de janeiro de
1946.

Aprova o Regimento do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial do Ministério do Trabalho, IndUstria
e Comeércio.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 23.067,
de 12 de maio de
1947

Altera o Regimento do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial do Ministério do Trabalho, IndUstria
e Comércio.

Organizacédo
Administrativa

Decreto Legislativo

Aprovacdo do Acordo firmado na Conferéncia de

n° 6, de 1947 Neuchatel, Suica, em 8 de fevereiro de 1947. Direito de PI
Decreto n° 24.239,

de 22 de dezembro | Aprova 0 Regulamento para a cobranca e fiscalizacdo do

de 1947 imposto de renda. Tributério
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Decreto n° 24.313 de

Faz publica a adesdo, por parte do Governo da Espanha, em
nome das colbnias espanholas, aos seguintes atos:
Convencao de Paris, de 20 de marco de 1883, para a
protecdo da propriedade industrial; Acordo de Madrid, de
14 de abril de 1891, relativo as falsas indicagdes de
procedéncia de mercadorias; Acordo de Madrid, de 14 de
abril de 1891, relativo ao registro internacional das marcas
de fabrica ou de comércio; e Acordo da Haia, de 6 de
novembro de 1925, referente ao depésito internacional de

6 de janeiro de 1948 | desenhos ou modelos industriais. Direito de PI

Decreto n°® 27.594, | Aprova o Regulamento para a execuc¢do do disposto no art.

de 15 de dezembro | 215 do Cdédigo de Propriedade Industrial (Decreto-Lei n°

de 1949 7.903, de 27 de agosto de 1945). Direito de PI

Decreto n° 26. 675, | Promulga a Convencéo Interamericana sobre os Direitos de

de 18 de maio de Autor em Obras Literérias, Cientificas e Artisticas, firmada

1949. em Washington, a 22 de junho de 1946. Direito de PI

Decreto n° 28.369, | Acordo entre o Brasil e a Italia para incentivar as relacfes

de 12 de julho de de colaboracdo entre os dois paises e resolver as questdes

1950 atinentes ao Tratado de Paz. Direito de PI
Aprova o Convénio sobre marcas de indUstria e comércio e

Decreto Legislativo | privilégios de invencéo entre o Brasil e a Republica do

n° 15, de 1950 Panama. Direito de PI
Convénio sobre marcas de Industria e Comércio e

Decreto Legislativo | Privilégios de invencdo entre a Republica dos Estados

n°1, de 1950 Unidos do Brasil e a Republica Oriental do Uruguai. Direito de PI

Decreto n° 29.651,

de 8 de junho de Aprova 0 Regulamento da Inspec¢do Industrial e Sanitéria

1951 dos Produtos de Origem Animal. Direito de PI

Lei n®1.341, de 30
de janeiro de 1951.

Lei Orgénica do Ministério Publico da Unido.

Organizacédo
Administrativa

Lei n®1.563, de 1°

Dispde sobre a marcagdo volumes que contiverem produtos

de marco de 1952. brasileiros destinados & exportacdo para o estrangeiro. Direito de PI
Decreto n° 30.691,

de 29 de marco de Aprova o novo Regulamento da Inspecao Industrial e

1952. Sanitéria de Produtos de origem Animal. Direito de PI
Decreto n° 32.392,

de 9 de marco de D& nova publicagdo ao Decreto-Lei n® 4.655, de 3 de

1953. setembro de 1942, consolidando as alteracdes posteriores. | Tributario
Lein®2.149,de 29 | Dispde sobre a impressdo de todos os trabalhos de autoria

de dezembro de do inventor e grande descobridor patricio Alberto Santos

1953. Dumont Direito de PI
Lei n®2.255,de 1° | Assegura subvencdo e isencdo fiscal ao Centro Brasileiro de

de julho de 1954. Pesquisas Fisicas e da outras providéncias. Tributario
Lei n®2.415, de 9 de | Altera dispositivos dos Decretos nimeros 18.527, de 10 de

fevereiro de 1955. dezembro de 1928, e 20.493, de 24 de janeiro de 1946. Direito de PI
Decreto n° 36.773,

de 13 de janeiro de | Aprova o Regulamento para a cobranca e fiscalizacdo do

1955. imposto de renda. Tributério
Decreto n® 38.124, | Promulga o Convénio sobre marcas de industria e de

de 31 de outubro de | comércio e privilégios de invencao firmado no Rio de

1955. Janeiro, a 18 julho de 1946, entre o Brasil e o Uruguai. Direito de PI
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Decreto n° 38.850,
de 13 de marco de

Desapropria a patente de invencdo n® 34.102, de 02 de
outubro de 1946 de propriedade de Octavio Francisco

1956. Pinheiro. Direito de PI
Aprova o Regulamento para a execucdo da Lei n° 2.556, de
6 de agosto de 1955, que isenta do pagamento de selos e

Decreto n°® 39.573, | taxas e concede outras facilidades aos operarios e

de 13 de julho de trabalhadores para efeito de obtencdo de patente de

1956 invencao. Tributério

Lei n® 2.916, de 13
de outubro de 1956

Altera tabela das taxas, anuidades, multas e contribui¢es
concernentes, aos atos da Propriedade Industrial a que se
refere o art. 212 do Decreto-lei n° 7.903, de 27 de agosto de
1945 (Codigo da Propriedade Industrial), alterada pelo
Decreto-lei n° (3.936, de 25 de janeiro de 1946).

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 40.702,
de 31 de dezembro

Aprova o regulamento para a cobranca e fiscalizacdo do

de 1956 imposto de renda. Tributario
Aprova 0 Regulamento para a execucéo da Lei n° 2.556, de
6 de agosto de 1955, que isenta do pagamento de selos e

Decreto n. 39.573, | taxas e concede outras facilidades aos operérios e

de 13 de julho de trabalhadores para efeito de obten¢do de patente de

1956. invencao. Tributario

Lei n® 2.916, de 13
de outubro de 1956.

Altera a tabela das taxas, anuidades, multas e contribuicGes
concernentes aos atos da Propriedade Industrial a que se
refere o art. 212 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto
de 1945 (Codigo da Propriedade Industrial), alterada pelo
Decreto-Lei n° 8.936, de 26 de janeiro de 1946).

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 40.712,
de 31 de dezembro

Aprova o Regulamento para a cobranca e fiscaliza¢do do

de 1956. imposto de renda. Tributario
Promulga o Tratado Geral de Comercio e de Investimentos

Decreto n® 42,918, | e o Convénio de Comércio Fronteirico entre a Republica

de 30 de dezembro | dos Estados Unidos do Brasil e a Republica do Paraguai

de 1957 firmados a 27 de outubro de 1956, em Assuncéo. Direito de PI
Altera o disposto no paragrafo Unico do art. 1.0 do Decreto-
lei n» 8,104, de 18 de outubro de 1945, que doa a Fundacédo
Brasil Central patentes de invengdo, marcas de fabricas,
modelos de utilidade, desenhos ou modelo; industriais e de
comeércio, titlllos de estabelecimentos, insignias e frases de

Lei n®3.194, de 4 de | propaganda incorporadas ao Patriménio Nacional, e da

julho de 1957. outras providéncias. Direito de PI
Promulga o Acordo entre os Estados Unidos do Brasil e a
Republica Federal da Alemanha sobre restauragdo dos

Decreto n° 43.956, | direitos de propriedade industrial e de direitos autorais

de 3 de julho de atingidos pela Il Guerra Mundial, firmado no Rio de

1958 Janeiro, a 4 de setembro, de 1953. Direito de PI
Estabelece coeficientes percentuais maximos para a
deducdo de Royalties, pela exploracdo de marcas e patentes,

Portaria MF n® 436, | de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou

de 30 de dezembro | semelhante, amortizacdo, considerados os tipos de

de 1958 producdo, segundo o grau de essencialidade. Tributario

Lei n®3.470, de 28

de novembro de Altera a Legislacdo do Imposto de Renda e da outras

1958. providéncias. Tributario
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Decreto n° 45.421,
de 12 de fevereiro de

Da nova publicacdo a Consolidagdo das Leis do Imposto do
Selo, baixada com o Decreto n° 32.392, de 9 de marco de

1959 1953, com as disposiches posteriores e outras em vigor. Tributério
Inclui na Portaria n® 436, de dezembro de 1958, no item | -
do grupo - Industria Base, com a percentagem de 5% a
inddstria de cimento, tendo em vista o seu grau de
Portaria MF n°® 113, | essencialidade e acordo com os pareceres da Divisdo do
de 25 de maio de Imposto de Renda e da Direcdo Geral da Fazenda Nacional,
1959 constantes do processo n° 9.413-59. Tributario
Decreto n° 47.373,
de 7 de dezembro de | Aprova o Regulamento para a cobranca e fiscalizacdo do
1959, Imposto de renda. Tributario
Decreto n° 50.146,
de 27 de Janeiro de | Aprova o regulamento para a fiscalizacdo do comércio de
1961. fertilizantes e produtos correlatos destinados a agricultura. | Tributario
Decreto n°® 49.974- | Regulamenta sob a denominacéo de Codigo Nacional de
A, de 21 de janeiro | Saude, a Lei n®2.312, de 3 de setembro de 1954, de
de 1961. “Normas Gerais sobre Defesa e Protecdo da Saude.” Direito de PI

Decreto n° 50.585,
de 13 de maio de
1961.

Aprova 0 Regimento do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial (DNPI), do Ministério da Industria e
do Comércio e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n° 4.048, de 29
de dezembro de
1961.

Disp0e sobre a organizacéo do Ministério da Industria e
Comeércio e d4 outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lein®4.118, de 27

Dispde sobre a politica nacional de energia nuclear, cria a
Comissao Nacional de Energia Nuclear e d& outras

de agosto de 1962 providéncias. Direito de PI
Lein®4.137, de 10
de setembro de Defesa da

1962.

Regula e repressdo ao abuso do Poder Econémico.

Concorréncia

Decreto n° 531, de
22 de janeiro de
1962.

Aprova o Regulamento do Ministério da Industria e
Comércio.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 533, de
23 de janeiro de
1962.

Aprova os Regimentos da Secretaria Geral, do Centro de
Estudos Econémicos, do Instituto Nacional de Tecnologia,
do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, do Departamento
de Administracdo e das Delegacias Estaduais do Ministério
da Industria e do Comércio.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 535, de
23 de janeiro de
1962.

Aprova 0 Regimento da Secretaria da Industria do
Ministério da Industria e do Comércio.

Organizacédo
Administrativa

Lei n°® 4.131, de 3 de

Disciplina a aplicacéo do capital estrangeiro e as remessas

setembro de 1962. de valores para o exterior e da outras providéncias. Tributério
Lei n®4.214, de 2 de

marco de 1963 Dispde sobre o Estatuto do Trabalhador Rural. Direito de PI
Decreto n° 51.900,

de 10 de abril de Aprova o Regulamento para a cobranca e fiscalizacdo do

1963. Imposto de Renda. Tributério
Decreto n® 52.025, | Aprova o Regulamento da Lei nimero 4.137, de 10 de

de 20 de maio de setembro de 1962 que regula a repressdo ao abuso do poder | Defesa da
1963. econdmico. Concorréncia

Decreto n°® 51.726,
de 19 de fevereiro de
1963.

Aprova o Regulamento para a execucdo da Lei n° 4,118, de
27 de agosto de 1962.

Direito de PI
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Lei n° 4.505, de 30
de novembro de

1964.

de Defesa Econbmica.

1964 Disp0e sobre o Imposto do Selo e da outras providéncias. Tributério
Lei n° 4.506, de 30

de novembro de Dispde sobre o Imposto que recai sobre a renda e proventos

1964 de qualquer natureza. Tributério
Lein®4.390,de 29 |Alteraa Lein®4.131, de 3 de setembro de 1962, e da outras

de agosto de 1964. | providéncias. Tributério
Decreto n° 53.451,

de 20 de janeiro de | Regulamenta a Lei n® 4,131, de 3 de setembro de 1962 e da

1964. outras providéncias. Tributério
Decreto n° 53.670,

de 9 de marcgo de Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo Defesa da

Concorréncia

Lei n® 4.726, de 13

Dispde sobre os Servicos do Registro do Comércio e

de julho de 1965. Atividades afins, e da outras providéncias. Direito de PI
Decreto n° 55.762,

de 17 de fevereiro de | Regulamenta a Lei n® 4.131, de 3 de setembro de 1952,

1965 modificada pela Lei n° 4.390, de 29 de agosto de 1964. Tributario
Decreto n° 57.125, Promulga a Convencao Internacional para protecdo aos

de 19 de outubro de | artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de

1965 fonogramas e aos organismos de radiodifusao. Direito de PI

Decreto n° 56.288,
de 17 de maio de
1965.

Aprova 0 Regulamento da Taxa de Servigos Federais.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 55.866,

de 25 de marcgo de Aprova o Regulamento para a cobranca e fiscalizacdo do

1965. imposto de Renda. Tributério
Decreto n° 56.521,

de 29 de junho de Promulga o Acordo de Comércio e Pagamentos com a

1965. Unido Soviética. Direito de PI
Decreto n° 58.793,

de 12 de julho de Aprova o Regulamento para a cobranca e fiscalizacdo do

1966. Imposto de Renda. Tributério

Decreto n° 58.793,
de 12 de julho de
1966.

Dispde sobre a aplicacdo do Fundo da Propriedade
Industrial instituido pela Lei n° 4.936, de 17 de margo de
1966.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 58.400,
de 10 de maio de

Aprova o Regulamento para a cobranca e fiscaliza¢do do

1966. Imposto de Renda. Tributério
Decreto-Lei n°® 37, Dispde sobre o imposto de importacao, reorganiza 0s

de 18 de novembro | servigos aduaneiros e da outras providéncias. (Consta da

de 1966. ENPI). Tributério

Lei n®4.936, de 17
de marco de 1966.

Cria 0 Fundo da Propriedade Industrial e da outras
providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Fonte: Camara dos Deputados/Planalto/Elaboracao propria.
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Quadro 3.1- Atos com cunho normativo editados durante a Constituicdo de 1967

Epigrafe

Ementa

Area Temaética

Decreto-Lei n° 254,
de 28 de fevereiro de
1967

Cédigo da Propriedade Industrial

Direito de Pl

Decreto-Lei n°
1.005, de 21 de
outubro de 1969

Cobdigo de Propriedade Industrial.

Direito de PI

Decreto-Lei n° 980,
de 20 de outubro de
1969

Cobranca de direitos autorais para exibicdo de filmes.

Direito de PI

Decreto n° 64.360,
de 17 de abril de
1969

Atualiza as taxas de servicos federais a serem recolhidas
pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

Organizacéo
Administrativa

Decreto-Lei n°
1.004, de 21 de
outubro de 1969

Codigo Penal. TITULO I11- Dos Crimes Contra a
Propriedade Imaterial.

Penal

Decreto n° 64.120,
de 14 de fevereiro de
1969

Dispde sobre a competéncia de érgdos do Ministério da
IndUstria e do Comércio e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto-Lei n° 440,
de 29 de janeiro de
1969

Altera a composicdo do Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 64.129,
de 24 de fevereiro de
1969

Aprova 0 Regimento Interno do Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial.

Organizacéo
Administrativa

Portaria MF n° 314,
de 25 de novembro
de 1970

Inclui no 2° Grupo- Inddstria de Transformag&o -,
Essenciais -, da tabela constante da Portaria n° 436, de 30
de dezembro de 1958, com a percentagem de 4%, vidros e
artefatos de vidro, para os fins a que se refere o artigo 12 da
Lei n®4.131, de 3 de setembro de 1962.

Tributario

Lei n° 5.648, de 11
de dezembro de
1970

Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da
outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto-Lei n°
1.156, de 9 de marco
de 1971

Dispde sobre a prestacéo dos servigos de propriedade
industrial e d& outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n® 5.700, de 1°
de setembro de 1971

Disp0e sobre a forma e a apresentacdo dos Simbolos
Nacionais, e da outras providéncias.

Direito de PI

Decreto n° 68.104,
de 22 de janeiro de
1971

Regulamenta a Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970,
que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI e d& outras previdéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n°®5.727, de 4 de
novembro de 1971

Dispde sobre o Primeiro Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND) para o periodo de 1972 a 1974.

Planejamento

Lei n®5.772, de 21
de dezembro de

1971 Cddigo da Propriedade Industrial. Direito de PI
Altera dispositivos do Decreto-lei nimero 1.004, de 21 de

Lei n° 6.016, de 31 | outubro de 1969, que instituiu o Cédigo Penal. CAPITULO

de dezembro de I11- Dos crimes contra as marcas de indUstria, comércio ou

1973 servico. Direito de PI
Aprova o texto do Acordo de Estrasburgo relativo a

Decreto Legislativo | Classificacdo Internacional de Patentes, firmado em

n° 59, de 1974 Estrasburgo, a 24 de marco de 1971. Direito de PI
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Lei n® 6.151, de 4 de
dezembro de 1974

I1 Plano Nacional de Desenvolvimento - PND (1975-1979)

Planejamento

Lei n° 6.189, de 16
de dezembro de

Altera a Lei n°4.118, de 27 de agosto de 1962, e a Lei n°
5.740, de 1 de dezembro de 1971, que criaram,
respectivamente, a Comissdo Nacional de Energia Nuclear -
CNEN e a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear -
CBTN, que passa a denominar-se Empresas Nucleares
Brasileiras Sociedade Anénima - NUCLEBRAS, e da

1974 outras providéncias. Direito de PI
Decreto n° 75.541,

de 31 de marco de Promulga a Convengdo que Institui a Organizagdo Mundial

1975 da Propriedade Intelectual (OMPI). Direito de PI
Decreto n° 75.572, Promulga a Convencao de Paris para a protecao da

de 8 de abril de 1975 | propriedade industrial. Direito de PI
Decreto n° 76.472,

de 17 de outubro de | Promulga o Acordo sobre a Classifica¢do Internacional de

1975 Patentes. Direito de PI
Decreto n°® 76.906, | Promulga a convengdo sobe Protecdo de produtores de

de 24 de dezembro | Fonogramas contra a Reproducéo ndo Autorizada de seus

de 1975 Fonogramas. Direito de PI
Decreto n° 75.699, Promulga a Convencao de Berna para a Prote¢cdo das Obras

de 6 de maio de Literarias e Artisticas, de 9 de setembro de 1886, revista em

1975 Paris, a 24 de julho de 1971. Direito de PI
Decreto n° 76.905,

de 24 de dezembro | Promulgada a convencao Universal sobre Direito de Autor,

de 1975 revisdo de Paris, 1971. Direito de PI

Decreto n° 77.483,
de 23 de abril de
1976

Disp0e sobre a estrutura basica do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) e d& outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n® 6.348, de 7 de

Disp0e sobre a vigilancia sanitéria a que ficam sujeitos os
medicamentos, as drogas, 0s insumos farmacéuticos e
correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e da

julho de 1976 outras providéncias. Direito de PI
Decreto-Lei n°

1.446, de 13 de Dispde sobre a tributagdo de rendimentos de servicos

fevereiro de 1976 técnicos prestados no exterior. Tributério
Decreto-Lei n° Regras gerais sobre bagagem de passageiros e

1.455, de 7 de abril | procedimento de armazenagem aduaneira e captura de Defesa da

de 1976

mercadorias estrangeiras.

Concorréncia

Decreto Legislativo

Aprova o texto da Convencdo Relativa a Protecdo do

n° 74, de 1977 Patriménio Mundial, Cultural e Natural. Direito de PI
Decreto Legislativo | Aprova o texto do Tratado de Cooperagdo em Matéria de
n° 110, de 1977 Patentes PCT, - Publicado no DOU de 1-12-77. Direito de Pl

Decreto n° 79.096,
de 5 de Janeiro de
1977

Dispde sobre a transposicdo e transformacdo de cargos
efetivos para Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato,
Servicos Auxiliares, Outras Atividades de Nivel Superior,
Outras Atividades de Nivel Médio e Servicos de Transporte
Oficial e Portaria, do Quadro Permanente do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, e d& outras
providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 79.690,
de 11 de Maio de
1977

Dispde sobre transposicao e transformacéo de empregos
para Categorias Funcionais dos Grupos Servigos Auxiliares,
Outras Atividades de Nivel Superior, Outras Atividades de
Nivel Médio e Servicos de Transporte Oficial e Portaria da

Organizacédo
Administrativa

285



Tabela Permanente do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, e da outras providéncias.

Decreto n° 80.978,
de 12 de dezembro

Promulga a Convencdo Relativa a Protecdo do Patriménio

de 1977 Mundial, Cultural e Natural, de 1972. Direito de PI
Decreto n°® 81.742, | Promulga o Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes
de 31 de maio de (PCT). - Publicado no DO. de 1 e ret. no de 5 de junho de
1978 1978. Direito de PI
Decreto n° 84.067, | Cria a Secretaria Especial de Informatica, como 6rgédo
de 08 de outubro de | complementar do Conselho de Seguranga Nacional, e da
1979 outras providéncias. Direito de PI
Decreto-Lei n° Revoga exigéncia de prestagdo de informacdes permanentes
1.718, de 27 de referidas na legislacdo do imposto sobre a renda e d& outras
novembro de 1979 | providéncias. Tributério
Decreto-Lei n°
1.730, de 17 de Altera a legislacdo do Imposto sobre a Renda das pessoas
dezembro de 1979 | juridicas e da outras providéncias. Tributario
Decreto n° 84.266,
de 05 de dezembro | Dispde sobre a estrutura basica da Secretaria Especial de
de 1979 informatica (SEI). Direito de PI
Decreto n° 85.450,
de 04 de dezembro | Aprova 0 Regulamento para a cobranca e fiscalizacdo do
de 1980 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. | Tributario
Aprova o texto das Emendas ao Regulamento de Execucéo
Regido pelo Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes
PCT, adotadas na Assembleie da Unido Internacional de
Cooperagdo em Matéria de Patentes, realizada em Genebra,
no dia 14 de abril de 1978, e a Errata ao texto do Tratado de
Decreto Legislativo | Cooperacdo em Matéria de Patentes - PCT, concluido em
n® 42, de 1980 Washington, em 19 de junho de 1970. Direito de PI
Altera o Decreto n° 84.067, de 08 de outubro de 1979. que
Decreto n°® 85.790, | cria a Secretaria Especial de Informética, como 6rgédo
de 06 de marco de complementar do Conselho de Seguranca Nacional, e d&
1981 outras providéncias. Direito de PI
Inclui a Secretaria de Tecnologia Industrial e o Instituto
Decreto n°® 86.550, | Nacional de Tecnologia, do Ministério da Industria e do
de 06 de novembro | Comércio no regime de que trata o Decreto n® 86.212, de 15
de 1981 de julho de 1981, e d4 outras providéncias. Direito de PI
Aprova o texto do Acordo ho Campo da Propriedade
Industrial, concluido entre 0 Governo da Republica
Decreto Legislativo, | Federativa do Brasil e 0 Governo da Republica Francesa,
n® 15, de 1982 em Paris, a 29 de janeiro de 1981. Direito de PI
Decreto n° 88.145, | Promulga o Acordo no Campo da Propriedade Industrial
de 3 de marco de entre 0 Governo da Republica Federativa do Brasil e 0
1983 Governo da Republica Francesa. Direito de PI
Decreto n° 90.129,
de 30 de agosto de | Promulga o Tratado de Nair6bi sobre Protecdo do Simbolo
1984 Olimpico. Direito de PI
Decreto-Lei n° Altera dispositivo do Decreto n° 80.228, de 25 de agosto de
91.072, de 12 de 1977, que regulamenta a Lei n? 6.251, de 8 de outubro de
marco de 1985 1975, que instituiu normas gerais sobre desportos. Direito de PI
Decreto n° 91.873,
de 04 de novembro | D& novas atribuigdes ao Conselho Nacional de Direito
de 1985 Autoral. Direito de PI
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Decreto-Lei n°
2.280, de 16 de
dezembro de 1985

Cria, mediante transformacdo, empregos na Administracdo
Federal direta e nas autarquias federais e da outras
providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n®7.486, de 6 de
junho de 1986

Aprova as diretrizes do Primeiro Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND) da Nova Republica, para o
periodo de 1986 a 1989, e da outras providéncias.

Planejamento

Lei n° 7.646, de 18
de dezembro de

Dispde quanto a protecdo da propriedade intelectual sobre
programas de computador e sua comercializacdo no Pais e

1987 da outras providéncias. Direito de PI

Decreto-Lei n°

2.323, de 26 de Dispde sobre a atualizacdo monetéria de débitos fiscais e da

fevereiro de 1987 outras providéncias. Tributario

Decreto-Lei n° Disp0e sobre os instrumentos financeiros relativos a

2.433, de 19 de maio | politica industrial, seus objetivos, revoga incentivos fiscais

de 1988 e dé outras providéncias. Tributario
Regulamenta a Lei n® 7.646, de 18 de dezembro de 1987,

Decreto n°® 96.036, | que dispde sobre a protecdo da propriedade intelectual de

de 12 de maio de programas de computador e sua comercializacdo no Pais. e

1988 da outras providéncias. Direito de PI
Regulamenta o Decreto-Lei n° 2.443, de 19 de maio de

Decreto n° 96.760, 1988, alterado pelo Decreto-Lei n® 2.451, de 29 de julho de

de 22 de setembro 1988, que dispde sobre os instrumentos financeiros rela e a

de 1988 politica industrial, seus objetivos, e da outras providéncias. | Tributario

Decreto n°® 96.624, | Altera o art. 8.° do Decreto n® 76.669, de 7 de abril de 1976,

de 31 de agosto de | que dispBe sobre 8 competéncia da Comissdo Nacional de

1988 Energia Nuclear - CNEN, e d& outras providéncias Direito de PI

Fonte: Elaboracéo Propria.
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Quadro 3.6 — Atos com cunho normativo sobre propriedade industrial editados durante a
Constituicao de 1988

Epigrafe

Ementa

Area Temaética

Lei n®7.781, de 27

Dé& nova redacdo aos artigos 2°, 10 e 19 da Lei n°® 6.189, de

de junho de 1989 16 de dezembro de 1974, e d& outras providéncias. Direito de PI
Medida Provisoria n°

64, de 5 de junho de | Dispde sobre o contrato de franquia empresarial

1989 (franchising) e da outras providéncias. Direito de PI

Lei n° 8.028, de 12
de abril de 1990

Dispde sobre a organizacéo da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 99.073,
de 8 de marco de

Altera o Decreto n° 96. 760, de 22 de setembro de 1988,
que regulamentou o Decreto-Lei n® 2.433, de 19 de maio de
1988, que dispde sobre os instrumentos financeiros
relativos & politica industrial, seus objetivos, e d& outras

1990 providéncias. Tributario
Lei n° 8.383, de 30

de dezembro de Institui a Unidade Fiscal de Referéncia, altera a legislagdo

1991 do imposto de renda e da outras providéncias. Tributario

Lei n® 8.244, de 16
de outubro de 1991

Disp0e sobre o 1l Plano Nacional de Informética e
Automacéo (Planin).

Planejamento

Decreto n° 77, de 04
de abril de 1991

Aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) e d& outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 150, de
15 de junho de 1991

Aprova a Estrutura Regimental da Comisséo Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) e da outras providéncias.

Direito de PI

Lei n®8.158, de 8 de
janeiro de 1991

Institui normas para a defesa da concorréncia e da outras
providéncias.

Defesa da
Concorréncia

Decreto n° 11, de 18
de janeiro de 1991

Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Justica e
d& outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 523, de
18 de maio de 1992

Dispde sobre a execugdo das Emendas ao Regulamento de
Execucdo regido pelo Tratado de Cooperacdo em Matéria
de Patentes (PCT).

Direito de PI

Decreto n° 635, de
21 de agosto de

Promulga a Convencao de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial, prevista em Estocolmo a 14 de julho

Organizacéo

fevereiro de 1992

Aprova o Regimento Interno do INPI.

1992 de 1967 Administrativa
Portaria GM/MJ n°
108, de 28 de Organizacédo

Administrativa

Medida Proviséria n°
309, de 16 de
outubro de 1992

Disp0e sobre a organizacao da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
311, de 26 de
novembro de 1992

Disciplina o pagamento de vantagens que menciona e da
outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Lei n° 8.538, de 21
de dezembro de
1992

Disciplina o pagamento de vantagens que menciona e da
outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Lei n® 8.661, de 2
de junho de 1993

Dispde sobre os incentivos fiscais para a capacitacdo
tecnoldgica da indUstria e da agropecuéaria e da outras
providéncias.

Tributario

Decreto n° 801, de
20 de abril de 1993

Dispde sobre a vinculacdo das entidades integrantes da
Administracdo Publica Federal indireta aos 6rgaos da
Presidéncia da Republica e aos Ministérios.

Organizacédo
Administrativa
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Lei n® 8.691, de 28
de julho de 1993

Dispde sobre o Plano de Carreiras para a area de Ciéncia e
Tecnologia da Administracdo Federal Direta, das
Autarquias e das FundagBes Federais e da outras
providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n°® 949, de 5

Regulamenta a Lei n® 8.661, de 2 de junho de 1993, que
dispde sobre os incentivos fiscais para a capacitacdo
tecnoldgica da indUstria e da agropecuaria e da outras

de outubro de 1993 | providéncias. Tributério
Aprova a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociac¢des
Comerciais Multilaterais do GATT, as listas de concessdes

Decreto Legislativo | do Brasil na area tarifaria (Lista I11) e no setor de servicos e

n° 30, de 1994 0 texto do Acordo Plurilateral sobre Carne Bovina. Direito de PI

Lei n® 8.955, de 15

de dezembro de Disp6e sobre o contrato de franquia empresarial

1994 (franchising) e da outras providéncias. Direito de PI
Transforma o Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (CADE) em Autarquia, dispde sobre a

Lei n®8.884,de 11 |prevencdo e a repressao as infraces contra a ordem Defesa da

de junho de 1994

econdmica e da outras providéncias.

Concorréncia

Decreto n° 1.263, de
10 de outubro de

Ratifica a declaracdo de adesdo aos arts. 1°a 12 e ao art. 28,
alinea I, do texto da revisdo de Estocolmo da Convencao de

1994 Paris para Protecdo da Propriedade Industrial. Direito de PI

Decreto n° 1.041, de

11 de janeiro de Aprova o regulamento para a cobranca e fiscalizacdo do

1994 imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. | Tributario
Reduz a Aliquota do Imposto sobre Operacdes de Crédito,

Decreto n° 1.157, de | Cambio e Seguro ou relativas a Titulos ou Valores

21 de junho de 1994 | Mobilidrios (IOF), nas operagdes gue menciona. Tributério

Decreto n° 1.355, de | Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da

30 de dezembro de | Rodada Uruguai de Negociagdes Comerciais Multilaterais

1994 do GATT (TRIPS). Tributério

Decreto n° 1.085, de
14 de marco de 1994

Regulamenta o art. 28 da Lei n® 8.691, de 28 de julho de
1993. Lotacdo de pessoal por cargo — Carreira de Ciéncia e
Tecnologia — Lotagdo de Pessoal por Cargo.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 1.157, de

Reduz aliquota do Imposto sobre Operacdes de Credito,
Cambio e Seguro, ou relativas a Titulos ou Valores

21 de junho de 1994 | Mobiliarios (10F), nas operacBes que menciona. Tributario
Portaria MF n° 60, Inclui um item no 2° Grupo - Indistrias de Transformacao -

de 01 de fevereiro de | Essenciais, da Portaria MF n° 436, de 30 de dezembro de

1994 1958. Tributario

Medida Provisoria n°
1.015, de 26 de maio
de 1995.

Disp0e sobre a organizacao da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
813, de 1° de janeiro
de 1995

Disp0e sobre a organizacao da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
886, de 30 de janeiro
de 1995

Disp0e sobre a organizacao da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 1.361, de
1° janeiro de 1995

Dispde sobre a vinculacdo das entidades integrantes da
Administracéo Publica Federal indireta aos 6rgéos da
Presidéncia da Republica e aos Ministérios.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
931, de 1° de margo
de 1995

Dispde sobre a organizacéo da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios e d& outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
962, de 30 de mar¢o
de 1995

Dispde sobre a organizacéo da Presidéncia da Republica e
dos Ministério e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa
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Medida Proviséria n°
987, de 28 de abril
de 1995

Disp0e sobre a organizacao da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e d4 outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n°
1.038, de 27 de
junho de 1995

Disp0e sobre a organizacao da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria
me 1.063, de 27 de
julho de 1995

Disp0e sobre a organizacao da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e d4 outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria
me 1.090, de 25 de
agosto de 1995

Dispde sobre a organizacéo da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria
me 1.122, de 22 de
setembro de 1995

Dispde sobre a organizacdo da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria
me 1.154, de 24 de
outubro de 1995

Dispde sobre a organizacéo da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria
me 1.190, de 23 de
novembro de 1995

Dispde sobre a organizacéo da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n°
1.226, de 14 de
dezembro de 1995

Dispde sobre a organizagéo da Presidéncia da Republica e
dos ministérios, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 1.757, de
22 de dezembro de
1995

Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comisséo e Fungdes Gratificadas do
Ministério da Inddstria, do Comércio e do Turismo e d&
outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n®9.279, de 14

de maio de 1996 Lei de Propriedade Industrial. Direito de PI
Lei n®9.430, de 27 | Dispde sobre a legislacédo tributéria federal, as contribuicdes

de dezembro de para a seguridade social, 0 processo administrativo de

1996 consulta e da outras providéncias. Tributério

Medida Proviséria n°
1.263, de 12 de
janeiro de 1996

Dispde sobre a organizacéo da Presidéncia da Republica.

Organizacédo
Administrativa

Medida Provisoria n®
1.505-7, de 2 de
outubro de 1996

Altera os arts. 2°, 3%, 4° 5% e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, que disp8e sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender & necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n°
1.505-8, de 31 de
outubro de 1996

Altera os arts. 2°, 3°,4° 5% ¢ 7° da Lei n° 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, que disp8e sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria

de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.505-9, de 29 de
novembro de 1996

Altera os arts. 2°, 3°, 4° 5% e 7° da Lei n° 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispGe sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporéria

de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.554, de 18 de
dezembro de 1996

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispGe sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporéria

de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.563, de 31 de
dezembro de 1996

Dispde sobre a incidéncia do Imposto de Renda na fonte
sobre rendimentos de beneficiarios residentes ou
domiciliados no exterior.

Tributario

Medida Proviséria n°
1.505-7, de 2 de
outubro de 1996

Altera os arts. 2°, 3°, 4% 5% e 7° da Lei n° 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, que disp8e sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria

de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa
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Medida Proviséria n°
1.505-8, de 31 de
outubro de 1996

Altera os arts. 2°, 3°, 4% 5% e 7° da Lei n° 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratagdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporéria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.505-9, de 29 de
novembro de 1996

Altera os arts. 2°, 3, 4°, 5° e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratagdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.505-9, de 29 de
novembro de 1996

Altera os arts. 2°, 3%, 4°, 5° e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.554, de 18 de
dezembro de 1996

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacao por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n°
1.563, de 31 de
dezembro de 1996

Disp0e sobre a incidéncia do Imposto de Renda na fonte
sobre rendimentos de beneficiarios residentes ou
domiciliados no exterior.

Tributario

Medida Provisoria n°
1.554-14, de 15 de
abril de 1997.

Altera os artigos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° da Lei n. 8745, de
9 de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratagéo por
tempo determinado para atender & necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n°
1.563-4, de 24 de
abril de 1997.

Disp0e sobre a incidéncia do imposto de renda na fonte
sobre rendimentos de beneficiérios residentes ou
domiciliados no exterior, e da outras providéncias.

Tributario

Medida Proviséria n°
1.554-15, de 15 de
maio de 1997.

Altera os artigos 2°, 3°, 4°, 5% e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispGe sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.563-5, de 23 de

Disp6e sobre a incidéncia do imposto de renda na fonte
sobre rendimentos de beneficiarios residentes ou

maio de 1997. domiciliados no exterior, e da outras providéncias. Tributario
Regulamenta o Imposto sobre Operagdes de Crédito,

Decreto n° 2.219, de | Cambio e Seguro, ou relativas a Titulos ou Valores

2 de maio de 1997. | Mobiliarios - IOF. Tributario

Medida Provisoria n°
1.554-16, de 12 de
junho de 1997.

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5°e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispBe sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender & necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n°
1.563-6, de 20 de
junho de 1997.

Disp6e sobre a incidéncia do imposto de renda na fonte
sobre rendimentos de beneficiarios residentes ou
domiciliados no exterior, e da outras providéncias. Art. 1°
Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendario de 1997, a aliquota do imposto de renda na fonte
incidente sobre os rendimentos auferidos no Pais, por
residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipoteses: VII - solicitagdo, obtencdo e
manutencdo de direitos de propriedade industrial, no
exterior;

Tributario

Medida Proviséria n°
1.554-17, de 11 de
julho de 1997.

Altera os artigos 2°, 3°, 4°, 5% ¢ 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que disp8e sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporéria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redaco:"Art. 2% ... VIII - atividades de
analise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacdo
Administrativa
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Medida Proviséria n°
1.563-7, de 22 de
junho de 1997.

Dispde sobre a incidéncia do imposto de renda na fonte
sobre rendimentos de beneficiarios residentes ou
domiciliados no exterior, e da outras providéncias. Art. 1°
Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendario de 1997, a aliquota do imposto de renda na fonte
incidente sobre os rendimentos auferidos no Pais, por
residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipoteses:VII - solicitacdo, obtencéo e
manutencdo de direitos de propriedade industrial, no
exterior;

Tributario

Medida Proviséria n°
1.554-18, de 08 de
agosto de de 1997.

Altera os artigos 2°, 3°, 4°, 5° ¢ 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 4°, 5% ¢ 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redagdo: "Art. 2% ..o VIII - atividades de
anélise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.554-20, de 09 de
outubro de de 1997.

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacao por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°,4° 5% e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redacdo:"Art. 2° ......cccocevveei e, VIII - atividades de
anélise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n°
1.554-21, de 06 de
novembro de de
1997.

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispBe sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender & necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redacao:"Art. 2% ... VIII - atividades de
analise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacédo
Administrativa

Medida Provisoria n°
1.554-22, de 04 de
dezembro de de
1997.

Altera os artigos 2°, 3°, 4°, 5% e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispGe sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender & necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 29, 3°, 4°, 5% e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redacdo:"Art. 2° ... VIII - atividades de
analise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n®
1.554-23, de 31 de
dezembro de de
1997.

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispGe sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporéria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 49, 5% e 7° da Lei n° 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redacdo:"Art. 2° ... VIII - atividades de
analise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacédo
Administrativa

Lei n°® 9.456, de 25
de abril de 1997

Institui a protecdo de cultivares, dispde sobre o Servigo
Nacional de Protecdo de Cultivares (SNPC) e da outras
providéncias.

Direito de PI
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Medida Provisoria n°
1.554-11, de 16 de
janeiro de 1997

Altera os artigos 2°, 3°, 4°, 5° ¢ 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratagdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporéria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n°
1.563-1, de 30 de
janeiro de 1997

Disp0e sobre a incidéncia do imposto de renda na fonte
sobre rendimentos de beneficiarios residentes ou
domiciliados no exterior, e da outras providéncias.

Tributario

Medida Proviséria n°
1.554-12, de 14 de
fevereiro de 1997

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratagdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.563-2, de 27 de

Dispde sobre a incidéncia do imposto de renda na fonte
sobre rendimentos de beneficiarios residentes ou

fevereiro de 1997 domiciliados no exterior, e da outras providéncias. Tributario
Decreto n° 2.141, de | Reduz a aliquota do Imposto sobre Operacdes de Crédito,

3 de fevereiro de Cambio e Seguro, ou relativas a Titulos ou Valores

1997 Mobiliérios - IOF, nas opera¢Bes que menciona. Tributario

Medida Proviséria n°
1.554-13, de 14 de
marco de 1997

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispGe sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender & necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.563-3, de 26 de
marco de 1997

Disp0e sobre a incidéncia do imposto de renda na fonte
sobre rendimentos de beneficiarios residentes ou
domiciliados no exterior, e da outras providéncias.

Tributario

Medida Provisoria n®
1.554-19, de 11 de
setembro de de 1997

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacao por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 4°, 5° e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redacdo:"Art. 2° ... VIII - atividades de
anélise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.554-14, de 15 de
abril de de 1997.

Altera os artigos 2°, 3°, 4°,5° 6°, 7° e 9° da Lei n. 8745, de
9 de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender & necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°,4° 5% e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redacao:"Art. 2% ... VIII - atividades de
analise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacéo
Administrativa

Lein®9.481, de 13
de agosto de 1997.

Dispde sobre a incidéncia de imposto de renda na fonte
sobre rendimentos de beneficiarios residentes ou
domiciliados no exterior, e dé outras providéncias.Art. 1° A
aliquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos auferidos no Pais, por residentes ou
domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas
seguintes hip6teses: VII - solicitacdo, obtencédo e
manutencdo de direitos de propriedade industriais, no
exterior;

Tributario

Decreto n° 2.366, de
5 de novembro de
1997.

Regulamenta a Lei n® 9.456, de 25 de abril de 1997, que
institui a Protecdo de Cultivares, dispde sobre o Servico
Nacional de Prote¢do de Cultivares - SNPC, e da outras
providéncias. Art 4° O SNPC, sempre que necessario,
consultara o Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI, para verificar se a denominacdo proposta para a
cultivar consta como marca de produto ou servigo
vinculado a area vegetal ou de aplicacdo da cultivar,
depositada ou ja registrada naquele Instituto.Paragrafo

Direito de PI
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Unico - O SNPC se articulard com o INPI visando a troca de
informacdes pertinentes a protecdo de cultivares com as
marcas depositadas e registradas naquele Instituto.

Medida Proviséria n°
1.554-24, de 29 de
janeiro de de 1998.

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5°e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratagdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporéria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 4°, 5° e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redacao:"Art. 2° ..o VIII - atividades de
analise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.554-26, de 26 de
marc¢o de de 1998.

Altera os artigos 2°, 3°, 4°, 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacao por
tempo determinado para atender & necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 4°, 5% ¢ 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redagdo:"Art. 2° ... VIII - atividades de
anélise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n°
1.554-28, de 21 de
maio de de 1998.

Altera os artigos 2°, 3°, 4°, 5% e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacao por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 4°, 5% e 7° da Lei n° 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redacao:"Art. 2° ... VIII - atividades de
anélise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.554-29, de 18 de
junho de de 1998.

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispBe sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender & necessidade temporéria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 4°, 5° e 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redacao:"Art. 2% ... VIII - atividades de
analise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacédo
Administrativa

Portaria GM/MICT
n° 149, de 29 de
dezembro de 1998,
publicada no Diario
Oficial da Unido, de
30 de dezembro de
1998.

Aprova o Regimento Interno do INPI.

Organizacédo
Administrativa

Lei n®9.609, de 19

Dispde sobre a protecdo da propriedade intelectual de
programa de computador, sua comercializagdo no Pais e da

de fevereiro de 1998 | outras providéncias. Direito de PI
Lein®9.610,de 19 | Altera, atualiza e consolida a legislacdo sobre direitos

de fevereiro de 1998 | autorais e da outras providéncias. Direito de PI
Lei n°9.615, de 24 | Institui normas gerais sobre desporto e da outras

de marco de 1998 providéncias. Direito de PI

Medida Proviséria n°
1.672-31, de 29 de
julho 1998.

Altera os arts. 2°, 3°, 4°, 5°,6°, 7° e 9° da Lei n° 8. 745, de 9
de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporéria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacdo
Administrativa
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Medida Provisoria n°
1.672-32, de 27 de
agosto 1998.

Altera os arts. 2°, 3°,4°,5°,6° 7°e 9° da Lei n° 8. 745, de 9
de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.672-34, de 26 de
outubro de 1998.

Altera os arts. 2°, 3°, 4°,5° 6°, 7° e 9° da Lei n° 8. 745, de 9
de dezembro de 1993, que dispde sobre a contrata¢do por
tempo determinado para atender a necessidade temporéria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n° 9.606, de 16
de fevereiro de
1998.

Dispde sobre a criacdo e extin¢do de cargos no Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial e no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.554-25, de 26 de
fevereiro de de
1998.

Altera os artigos 2°, 3°, 4°, 5° ¢ 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 4°, 5° e 7° da Lei n° 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redacdo:"Art. 2° ... VIII - atividades de
anélise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 2.553, de

Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei n®9.279, de 14 de
maio de 1996, que regula direitos e obrigacdes relativos a

16 de abril de 1998. | propriedade industrial. Direito de PI
Regulamenta o registro previsto no art. 8° da Lei n° 9.6009,
de 19 defevereiro de 1998, que dispde sobre a protecdo da

Decreto n° 2.556, de | propriedade intelectual de programa de computador, sua

20 de abril de 1998. | comercializacdo no Pais, e da outras providéncias. Direito de PI

Medida Proviséria n°
1.672-30, de 29 de
junho 1998.

Altera os arts. 2°, 3°, 4°, 5°. 6°, 7° e 9° da Lei n® 8.745, de 9
de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo por

tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.554-27, de 23 de
abril de 1998.

Altera os artigos 2°, 3°, 4° 5° e 7° da Lei n. 8745, de 9 de
dezembro de 1993, que disp&e sobre a contratacdo por
tempo determinado para atender & necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 4°, 5° ¢ 7° da Lei n® 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redaco:"Art. 2% ..o VIII - atividades de
analise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 2.553, de
16 de abril de 1998.

Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei n® 9.279, de 14 de
maio de 1996, que regula direitos e obrigagdes relativos a
propriedade industrial.

Direito de PI

Medida Provisoria n®
1.672-35, de 25 de
novembro de 1998.

Altera os arts. 2°, 3°, 4°, 5° 6°, 7° e 9° da Lei n® 8.745, de 9
de dezembro de 1993, que dispbe sobre a contratacdo por

tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Provisoria n®
1.748-36, de 14 de
dezembro de 1998.

Altera os arts 2°, 3°, 4°,5° 6°, 7°¢e 9° da Lei n® 8. 745, de 9
de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratagdo por

tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
2.014-1, de 14 de
dezembro de 1999.

Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9279, de 14 de maio
de 1996, que regula direitos e obrigagdes relativos a
propriedade industrial, e d& outras providéncias.

Direito de PI

Portaria GM/MDIC
n° 318, de 6 de
outubro de 1999,
publicada no Diario
Oficial da Unido, de

Aprova o Regimento Interno do INPI.

Organizacdo
Administrativa
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8 de outubro de
1999.

Decreto n° 3.000, de

Regulamenta a tributacdo, fiscalizacdo, arrecadacéo e
administracdo do Imposto sobre a Renda e Proventos de

26 de marco de 1999 | Qualquer Natureza. Tributério
Promulga a Convengdo internacional para a Protecéo das
ObtencGes Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em

Decreto n° 3.109, de | Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de

30 de junho de 1999 | 1978. Direito de PI
Aprova o texto da Convencdo Internacional para a Protecdo
de Obtencfes Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista

Decreto Legislativo | em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro

n°® 28, de 1999 de 1978. Direito de PI

Medida Proviséria n°
1.748-37, de 13 de
janeiro de 1999.

Altera os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 90 da Lei no 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo
por tempo determinado para atender a necessidade
temporaria de excepcional interesse publico, e da outras
providéncias.Art. 1° Os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 € 90 da
Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar
com a seguinte redagfo:"Art. 20 .......ccccoeeeriinnne VI -
atividades: c) de analise e registro de marcas e patentes pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;"

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.748-39, de 11 de
marco de 1999.

Altera os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 € 90 da Lei no 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacéo
por tempo determinado para atender & necessidade
temporaria de excepcional interesse publico, e da outras
providéncias.Art. 10 Os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 € 90 da
Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar
com a seguinte redacdo:"Art. 20 ........cccceeriiinnnn VI -
atividades: c) de analise e registro de marcas e patentes pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;"

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.748-40, de 08 de
abril de 1999.

Altera os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 90 da Lei no 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo
por tempo determinado para atender & necessidade
temporéria de excepcional interesse publico, e da outras
providéncias.Art. 10 Os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 € 90 da
Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar
com a seguinte redacdo:"Art. 20 ........cccceeriiinnne VI -
atividades:c) de andlise e registro de marcas e patentes pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;"

Organizacédo
Administrativa

Medida Provisoria n®
1.748-41, de 06 de
maio de 1999.

Altera os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 € 90 da Lei no 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo
por tempo determinado para atender a necessidade
temporaria de excepcional interesse publico, e da outras
providéncias. Art. 1o Os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 € 90 da
Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar
com a seguinte redagdo: "Art. 20 .......cccovieiiiiennns VI -
atividades: c) de analise e registro de marcas e patentes pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;"

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.748-38, de 11 de
fevereiro de 1999.

Altera os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 90 da Lei no 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo
por tempo determinado para atender a necessidade
temporaria de excepcional interesse publico, e da outras
providéncias.Art. 10 Os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 90 da
Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar
com a seguinte redacdo:"Art. 20 ........cccceeiirinnn VI -
atividades: c) de analise e registro de marcas e patentes pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;"

Organizacédo
Administrativa
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Medida Provisoria n°
1.748-42, de 2 de
junho de 1999.

Altera os arts. 2°, 3%, 4°,5°,6° 7°e 9° da Lei n° 8.745, de 9
de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo por

tempo determinado para atender a necessidade temporéria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.887-43, de 29 de
junho de 1999.

Altera os arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° da Lei n° 8.745, de 9
de dezembro de 1993, que dispde sobre a contrata¢do por

tempo determinado para atender a necessidade temporéria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.887-44, de 28 de
julho de 1999.

Altera os arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° da Lei n°® 8.745, de 9
de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo por

tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Medida Proviséria n°
1.887-45, de 27 de
agosto de 1999.

Altera os arts. 2°, 3%, 4°,5°,6° 7°e 9° da Lei n° 8.745, de 9
de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacdo por

tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico, e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n°® 9.849, de 26
de outubro de 1999.

Altera os arts. 20, 30, 40, 50, 60, 70 € 90 da Lei no 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, que dispde sobre a contratacéo
por tempo determinado para atender & necessidade
temporéria de excepcional interesse publico, e da outras
providéncias. "Art. 20 .......cccceiiirninienn VI -
atividades:c) de andlise e registro de marcas e patentes pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; (Vide
ADIN 2380, de 2000)"

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 2.923, de
1° de janeiro de
1999.

Dispde sobre a reorganizacéo de drgdos e entidades do
Poder Executivo Federal.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 3.201, de
6 de outubro de

Disp0e sobre a concessao, de oficio, de licengca compulsoria
nos casos de emergéncia nacional e de interesse publico de

1999. que trata o art. 71 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. | Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos & Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.006, de 30 de de 1996, que regula direitos e obrigaces relativos a

dezembro de 1999. | propriedade industrial, e d& outras providéncias. Direito de PI

Decreto n° 3.565, de
17 de agosto de
2000.

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissao e das Funcdes Gratificadas da
Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e da outras
providéncias. Art. 4° A Comiss&o Deliberativa compete: IX
- opinar sobre a concessdo de patentes e licengas que
envolvam a utilizacdo de energia nuclear.

Organizacédo
Administrativa

Lei n® 10.168, de 29
de dezembro de

Institui contribuicéo de intervengdo de dominio econémico
destinada a financiar o Programa de Estimulo a Interagdo
Universidade-Empresa para o0 Apoio a Inovagdo e da outras

2000. providéncias. Tributério
Medida Provisoria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio
2.014-13,de 21 de | de 1996, que regula direitos e obrigaces relativos a
dezembro de 2000. | propriedade industrial, e d& outras providéncias. Direito de PI
Regulamenta o inciso 11 do § 10 e 0 § 40 do art. 225 da
Constituicdo, os arts. 10, 80, alinea "j", 10, alinea "c", 15 ¢
16, alineas 3 e 4 da Convencéo sobre Diversidade
Bioldgica, dispde sobre 0 acesso ao patrimdnio genético, a
protecdo e 0 acesso ao conhecimento tradicional associado,
Medida Provisoria n° | a reparticéo de beneficios e 0 acesso a tecnologia e a
2.052-1, de 29 de transferéncia de tecnologia para sua conservacao e
junho de 2000 utilizacdo, e da outras providéncias. Direito de PI
Regulamenta o inciso 11 do § 1° e 0 § 4° do art. 225 da
Constituicdo, e os arts. 1°, 8°, alinea "j", 10, alinea "c", 15 e
16, alineas 3 e 4 da Convengao sobre Diversidade
Medida Provisoria n° | Biologica, dispde sobre 0 acesso ao patrimonio genético, a
2,052, de 29 de protecdo e 0 acesso ao conhecimento tradicional associado,
junho de 2000. a reparticdo de beneficios e 0 acesso a tecnologia e a Direito de PI
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transferéncia de tecnologia para sua conservacao e
utilizago, e da outras providéncias.

Decreto n° 3.551, de

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
que constituem patrimdnio cultural brasileiro, cria o
Programa Nacional do Patrimdnio Imaterial e d& outras

4 de agosto de 2000. | providéncias. Direito de PI
Medida Provisoria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-2, de 28 de de 1996, que regula direitos e obrigagdes relativos a

janeiro de 2000. propriedade industrial, e da outras providéncias. Direito de PI
Medida Provisoria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-3, de 25 de de 1996, que regula direitos e obrigagdes relativos a

fevereiro de 2000. propriedade industrial, e da outras providéncias. Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-4, de 28 de de 1996, que regula direitos e obrigacdes relativos a

marco de 2000. propriedade industrial, e da outras providéncias. Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-5, de 27 de de 1996, que regula direitos e obrigacdes relativos a

abril de 2000. propriedade industrial, e da outras providéncias. Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-6, de 26 de de 1996, que regula direitos e obrigacoes relativos a

maio de 2000. propriedade industrial, e d& outras providéncias. Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-7, de 26 de de 1996, que regula direitos e obrigaces relativos a

junho de 2000. propriedade industrial, e d& outras providéncias. Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos & Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-8, de 26 de de 1996, que regula direitos e obrigaces relativos a

julho de 2000. propriedade industrial, e d& outras providéncias. Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-9, de 25 de de 1996, que regula direitos e obrigaces relativos a

agosto de 2000. propriedade industrial, e d4 outras providéncias. Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-10, de 22 de | de 1996, que regula direitos e obrigacdes relativos a

setembro de 2000. propriedade industrial, e d4 outras providéncias. Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-11, de 24 de | de 1996, que regula direitos e obrigacdes relativos a

outubro de 2000. propriedade industrial, e d4 outras providéncias. Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-12,de 23 de | de 1996, que regula direitos e obrigagdes relativos a

novembro de 2000. | propriedade industrial, e d& outras providéncias. Direito de PI
Medida Proviséria n° | Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio

2.014-14,de 27 de | de 1996, que regula direitos e obrigagdes relativos a

dezembro de 2000. | propriedade industrial, e dé outras providéncias. Direito de PI

Decreto n° 3.405, de
6 de abril de 2000.

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissao e das Fungdes Gratificadas do
Ministério do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio
Exterior, e da outras providéncias. Art. 23. Ao
Departamento de Politica Tecnologica compete:|l -
formular e propor politicas de propriedade intelectual, no
que se refere as atividades produtivas e tecnologicas, em
conjunto com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- INPI, em abordagem regional, nacional e internacional,

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 3.839, de
7 de junho de 2001.

Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissao e das Fungdes Gratificadas do
Ministério do Desenvolvimento, Indistria e Comércio
Exterior, e da outras providéncias. Art. 23. Ao
Departamento de Politica Tecnol6gica compete: Il -
formular e propor politicas de propriedade intelectual, no
que se refere as atividades produtivas e tecnoldgicas, em

Organizacédo
Administrativa
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conjunto com o INPI, em abordagem regional, nacional e
internacional,

Decreto n° 4.062, de
21 de dezembro de
2001

Define as expressdes "cachaca", "Brasil" e "cachaca do
Brasil" como indicacdes geograficas e da outras
providéncias.

Direito de Pl

Decreto de 21 de
agosto de 2001

Cria, no ambito da CAMEX - Camara de Comércio
Exterior, o Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual, disciplina sua composi¢éo e funcionamento, e
da outras providéncias.

Organizacdo
Administrativa

Lei no 10.196, de 14
de fevereiro de 2001

Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279, de 14 de maio
de 1996, que regula direitos e obrigagdes relativos a
propriedade industrial, e da outras providéncias.

Direito de Pl

Lei n® 10.332, de 19
de dezembro de
2001

Institui mecanismo de financiamento para o Programa de
Ciéncia e Tecnologia para o0 Agronegécio, para o Programa
de Fomento a Pesquisa em Saude, para o Programa
Biotecnologia e Recursos Genéticos — Genoma, para o
Programa de Ciéncia e Tecnologia para o Setor Aeronautico
e para o Programa de Inovacdo para Competitividade, e da
outras providéncias.

Planejamento

Portaria GM/MDIC
n® 10, de 28 de
janeiro de 2002,
publicada no Diario
Oficial da Unido, de
31 de janeiro de
2002.

Aprova 0 Regimento Interno do INPI.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 4.533, de
19 de dezembro de
2002.

Regulamenta o art. 113 da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998, no que se refere a fonogramas, e da outras
providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 4.494, de
3 de dezembro de

Regulamenta o Imposto sobre Operagdes de crédito, cAmbio

2002 e seguro, ou relativas a titulos ou valores mobiliarios - IOF. | Tributario

Lei 10.753, de 30 de

outubro de 2003 Institui a Politica Nacional do Livro. Tributério
D4 nova redagdo aos arts. 10, 20, 50, 90 e 10 do Decreto n°
3.201, de 6 de outubro de 1999, que dispde sobre a

Decreto n° 4.830, de | concessdo, de oficio, de licengca compulséria nos casos de

04 de setembro de emergéncia nacional e de interesse publico de que trata o

2003 art. 71 da Direito de PI

Decreto n° 4.636, de
21 de marco de
2003.

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissao e das Fungdes Gratificadas do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e da
outras providéncias.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 4.829, de
3 de setembro de
2003.

Dispde sobre a criacdo do Comité Gestor da Internet no
Brasil - CGlbr, sobre 0 modelo de governanca da Internet
no Brasil, e d& outras providéncias.

Direito de PI

Decreto n° 4.632, de
21 de margo de
2003.

Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comisséo e das Funcdes Gratificadas do
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior, e da outras providéncias. Art. 21. Ao
Departamento de Politica Tecnoldgica compete: |l -
formular e propor politicas de propriedade intelectual com
vistas a promover a protecdo e o desenvolvimento das
atividades criativas e seus reflexos no setor produtivo;

Organizacédo
Administrativa

Lei n® 10.973, de 2
de dezembro de
2004

Dispde sobre incentivos a inovacgdo e a pesquisa cientifica e
tecnoldgica no ambiente produtivo e da outras providéncias.

Planejamento
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Decreto n° 5.244, de
14 de outubro de
2004.

Dispde sobre a composi¢do e funcionamento do Conselho
Nacional de Combate a Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual, e d& outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Portaria MDIC n°
40, de 15 de janeiro
de 2004.

Aprova 0 Regimento Interno do INPI.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 5.147, de
21 de setembro de
2004,

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comisséo e das Funcdes Gratificadas do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e da
outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n®11.196, de 21
de novembro de
2005

(Lei do Bem). Institui o Regime Especial de Tributacdo
para a Plataforma de Exportacdo de Servicos de Tecnologia
da Informacédo - REPES, o Regime Especial de Aquisicdo
de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e
o Programa de Incluséo Digital; dispGe sobre incentivos
fiscais para a inovacao tecnoldgica; altera o Decreto-Lei n°
288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto n° 70.235, de 6
de margo de 1972, o Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho
de 1986, as Leis n°s 4.502, de 30 de novembro de 1964,
8.212, de 24 de julho de 1991, 8.245, de 18 de outubro de
1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 8.666, de 21 de
junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de
1996, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336, de 19 de
dezembro de 2001, 10.438, de 26 de abril de 2002, 10.485,
de 3 de julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925,
de 23 de julho de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004,
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, 11.053, de 29 de dezembro de 2004,
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de junho
de 2005, e a Medida Proviséria n® 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001; revoga a Lei n° 8.661, de 2 de junho de
1993, e dispositivos das Leis n° 8.668, de 25 de junho de
1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003,
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de
2004, e da Medida Proviséria n° 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001; e d& outras providéncias.

Tributario

Lei n® 11.105, de 24
de margo de 2005

Regulamenta os incisos I, IV e V do § 1° do art. 225 da
Constituicao Federal, estabelece normas de seguranga e
mecanismos de fiscaliza¢lo de atividades que envolvam
organismos geneticamente modificados — OGM e seus
derivados, cria 0 Conselho Nacional de Biosseguranga —
CNBS, reestrutura a Comissao Técnica Nacional de
Biosseguranca — CTNBIo, dispde sobre a Politica Nacional
de Biosseguranca — PNB, revoga a Lei n° 8.974, de 5 de
janeiro de 1995, e a Medida Provisoria n® 2.191-9, de 23 de
agosto de 2001, e os arts. 5°, 6°, 7°,8°,9°, 10 e 16 da Lei
n® 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e da outras
providéncias.

Direito de PI

Decreto n° 5.563, de
11 de outubro de
2005.

Regulamenta a Lei n® 10.973, de 2 de dezembro de 2004,
que dispde sobre incentivos a inovagdo e a pesquisa
cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, e da outras
providéncias.

Planejamento
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Decreto n° 5.634, de
22 de dezembro de
2005.

D& nova redacgdo ao art. 3 0 do Decreto n 0 5.244, de 14 de
outubro de 2004, que disp8e sobre a composicao e
funcionamento do Conselho Nacional de Combate a
Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual.

Defesa da
Concorréncia

Decreto n° 5.387, de
7 de marco de 2005.

Acrescenta dispositivo ao art. 3 0 do Decreto n ©5.244, de
14 de outubro de 2004, que dispbe sobre a composicao e
funcionamento do Conselho Nacional de Combate a
Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual.

Defesa da
Concorréncia

Decreto n° 5.532, de
06 de setembro de
2005.

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissao e das Funcdes Gratificadas do
Ministério do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio
Exterior, e da outras providéncias.Art. 21. Ao
Departamento de Politica Tecnoldgica compete: 11 -
formular e propor politicas de propriedade intelectual com
vistas a promover a protecao e o desenvolvimento das
atividades criativas e seus reflexos no setor produtivo;

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 5.753, de
12 de abril de 2006

Promulga a Convencao para a Salvaguarda do Patriménio
Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 17 de outubro de
2003, e assinada em 3 de novembro de 2003.

Direito de Pl

Lei n°® 11.355, de 19
de outubro de 2006.

Dispde sobre a criacdo da Carreira (...) do Plano de
Carreiras e Cargos do Inpi (...).

Organizacéo
Administrativa

Portaria MDIC n°
65, de 18 de abril de
2006.

Aprova o0 Regimento Interno do INPI.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 5.798, de

07 de junho de 2006.

Regulamenta os incentivos fiscais as atividades de pesquisa
tecnoldgica e desenvolvimento de inovacdo tecnoldgica, de
que tratam os arts. 17 a 26 da Lei no11.196, de 21 de
novembro de 2005.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 6.109, de
04 de maio de 2007.

Concede licenciamento compulsorio, por interesse publico,
de patentes referentes ao Efavirenz, para fins de uso publico
ndo-comercial.

Direito de PI

Lei n® 11.452, de 27
de fevereiro de 2007

Disp0e sobre a prestacdo de auxilio financeiro pela Unido
aos Estados e aos Municipios, no exercicio de 2006, com o
objetivo de fomentar as exportacdes do Pais; altera as Leis
nos 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.051,
de 29 de dezembro de 2004, 10.833, de 29 de dezembro de
2003, 11.314, de 3 de julho de 2006, 11.119, de 25 de maio
de 2005, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26
de dezembro de 1995, 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, o
Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, a
Medida Provis6ria no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e
a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000; e da outras
providéncias.

Tributario

Lei n® 11.484, de 31
de maio de 2007

Disp0e sobre os incentivos as industrias de equipamentos
para TV Digital e de componentes eletrénicos
semicondutores e sobre a protecdo a propriedade intelectual
das topografias de circuitos integrados, instituindo o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnol6gico da
Industria de Semicondutores — PADIS e o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Tecnol6gico da Industria de
Equipamentos para a TV Digital - PATVD; alteraa Leino
8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o0 art. 26 da Lein o
11.196, de 21 de novembro de 2005.

Direito de PI

Decreto n° 6.177, de
1° de agosto de 2007

Promulga a Convencdo sobre a Prote¢do e Promogéo da
Diversidade das Expressdes Culturais, assinada em Paris,
em 20 de outubro de 2005.

Direito de Pl
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Decreto n° 6.233, de
11 de outubro de
2007.

Estabelece critérios para efeito de habilitacdo ao Programa

de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoldgico da Industria de

Semicondutores - PADIS, que concede isen¢do do imposto

de renda e reduz a zero as aliquotas da Contribuicéo para o

PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, instituido pelos arts. 10 a
11 da Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007.

Planejamento

Decreto n° 6.209, de
18 de setembro de
2007.

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comisséo e das Funcdes Gratificadas do
Ministério do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio
Exterior, e da outras providéncias.Art. 21. Ao
Departamento de Politica Tecnolégica compete: 1l -
formular e propor politicas de propriedade intelectual com
vistas a promover a protecao e o desenvolvimento das
atividades criativas e seus reflexos.

Organizacédo
Administrativa

Decreto Legislativo
n® 262, de 2008

Aprova o texto do Protocolo de Emenda ao Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio - TRIPS - da Organizacéo
Mundial do Comércio, adotado pelo Conselho-Geral
daquela Organizacdo, em 6 de dezembro de 2005.

Direito de Pl

Portaria MDIC n°
130, de 11 de junho
de 2008.

Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 6.506, de
09 de setembro de
2008.

Regulamenta a Gratificacao de Desempenho de Atividade
da Area de Propriedade Industrial - GDAPI, de que trata o
art. 100 da Lei n 0 11.355, de 19 de outubro de 2006.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 6.590, de
1° de outubro de
2008.

Disp6e sobre o procedimento administrativo para aplicacédo
de penalidades por infracbes cometidas nas atividades
cinematografica e videofonografica e em outras atividades a
elas vinculadas, e d& outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n® 12.035, de 1°
de outubro de 1° de
outubro de 2009

Institui o Ato Olimpico, no dmbito da administracdo
publica federal, com a finalidade de assegurar garantias a
candidatura da cidade do Rio de Janeiro a sede dos Jogos
Olimpicos e Paraolimpicos de 2016 e de estabelecer regras
especiais para a sua realiza¢do, condicionada a aplicacao
desta Lei & confirmacéo da escolha da referida cidade pelo
Comité Olimpico Internacional.

Planejamento

Decreto n° 6.759, de
5 de fevereiro de
2009

Regulamenta a administracdo das atividades aduaneiras, e a
fiscalizacdo, o controle e a tributacdo das operaces de
comércio exterior.

Tributario

Lei n® 11.907, de 2
de fevereiro de 2009

Disp0e sobre a reestruturacdo da composi¢do remuneratdria
... do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI, de que trata a Lei n® 11.355,
de 19 de outubro de 2006.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 7.096, de
4 de fevereiro de
2010

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissao e das Fungdes Gratificadas do
Ministério do Desenvolvimento, IndUstria e Comércio
Exterior, e da outras providéncias. Art. 25. A Secretaria de
Inovagdo compete:ll - planejar, estabelecer, supervisionar,
coordenar, avaliar e controlar politicas, estratégias,
atividades e recursos referentes a: €) propriedade
intelectual;Art. 26. Ao Departamento de Fomento a
Inovagdo compete: 11 - elaborar, propor, programar,
coordenar, implementar, apoiar, promover a execucao,
controlar e acompanhar as atividades relacionadas as
diretrizes de agdo governamental relativas a politica e a
infraestrutura tecnoldgica para o desenvolvimento
sustentavel nos sistemas produtivos referentes a: d)
participacdo e coordenacdo técnica das posicoes brasileiras
nas negociacdes internacionais relacionadas a propriedade

Organizacédo
Administrativa
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intelectual, barreiras técnicas ao comércio e medidas
sanitarias e fitossanitarias;

Decreto n° 7.356, de
12 de novembro de
2010

Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissao, das Fungdes Comissionadas e
das Fungdes Gratificadas do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI, e d& outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n® 12.279, de 30
de junho de 2010

Transforma cargos vagos das Carreiras da Previdéncia, da
Salde e do Trabalho, estruturada pela Lei n o 11.355, de 19
de outubro de 2006, e da Seguridade Social e do Trabalho,
estruturada pela Lei n 0 10.483, de 3 de julho de 2002, em
cargos do Plano de Carreiras de que trata a Lei n 0 8.691,
de 28 de julho de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, de que
trata a Lei n 0 11.355, de 19 de outubro de 2006, e do Plano
Especial de Cargos da Cultura, de que trataa Lein o
11.233, de 22 de dezembro de 2005; altera a Lei n 0 8.691,
de 28 de julho de 1993; e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Lei n®12.274, de 24
de junho de 2010

Dispde sobre a criacdo das Fun¢des Comissionadas do INPI
- FCINPI, a extin¢do de cargos em comissdo do grupo
DAS, e altera a Lei no 11.526, de 4 de outubro de 2007,
para dispor sobre a remuneracdo das FCINPI.

Organizacéo
Administrativa

Lei n®12.270, de 24
de junho de 2010

Dispde sobre medidas de suspensdo de concessbes ou
outras obrigacGes do Pais relativas aos direitos de
propriedade intelectual e outros, em casos de
descumprimento de obrigacdes do Acordo Constitutivo da
Organizacdo Mundial do Comércio.

Direito de Pl

Lei n°® 12.529, de 30
de novembro de
2011

Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia;
dispde sobre a prevencdo e repressdo as infragdes contra a
ordem econdmica; altera a Lei n° 8.137, de 27 de dezembro
de 1990, o Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 -
Codigo de Processo Penal, e a Lei n® 7.347, de 24 de julho
de 1985; revoga dispositivos da Lei n° 8.884, de 11 de
junho de 1994, e a Lei n® 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e
dé outras providéncias.

Defesa da
Concorréncia

Lein®12.431, de 24
de junho de 2011

Dispde sobre a incidéncia do imposto sobre a renda nas
operacOes que especifica; altera as Leis n°s 11.478, de 29 de
maio de 2007, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 9.430, de
27 de dezembro de 1996, 12.350, de 20 de dezembro de
2010, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 8.248, de 23 de
outubro de 1991, 9.648, de 27 de maio de 1998, 11.943, de
28 de maio de 2009, 9.808, de 20 de julho de 1999, 10.260,
de 12 de julho de 2001, 11.096, de 13 de janeiro de 2005,
11.180, de 23 de setembro de 2005, 11.128, de 28 de junho
de 2005, 11.909, de 4 de mar¢o de 2009, 11.371, de 28 de
novembro de 2006, 12.249, de 11 de junho de 2010,
10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.312, de 27 de
novembro de 2001, e 12.058, de 13 de outubro de 2009, e 0
Decreto-Lei n® 288, de 28 de fevereiro de 1967; institui o
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de
Usinas Nucleares (Renuclear); dispde sobre medidas
tributarias relacionadas ao Plano Nacional de Banda Larga;
altera a legislacdo relativa a isen¢do do Adicional ao Frete
para Renovagdo da Marinha Mercante (AFRMM); dispde
sobre a extingdo do Fundo Nacional de Desenvolvimento; e
dé outras providéncias.

Tributario

Decreto n° 7.539, de
2 de agosto de 2011

Altera o art. 21 do Decreto n° 5.563, de 11 de outubro de
2005, que regulamenta a Lei n® 10.973, de 2 de dezembro
de 2004, que dispde sobre incentivos a inovacdo e a
pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo.

Planejamento
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Decreto n° 7.600, de
7 de novembro de
2011

Altera o Decreto n° 6.233, de 11 de outubro de 2007, que
estabelece critérios para efeito de habilitacdo ao Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoldgico da IndUstria de
Semicondutores - PADIS, instituido pelos arts. 1°a 11 da
Lei n® 11.484, de 31 de maio de 2007.

Planejamento

Decreto n° 7.603, de
9 de novembro de
2011

Regulamenta as condigfes para aprovacao dos projetos de
investimento considerados como prioritarios na area de
infraestrutura ou de producdo econdmica intensiva em
pesquisa, desenvolvimento e inovacédo, para efeito do art. 2
o da Leino12.431, de 24 de junho de 2011, e da outras
providéncias.

Planejamento

Decreto n° 7.723, de
4 de maio de 2012

Prorroga o prazo de vigéncia do licenciamento
compulsério, por interesse publico, das patentes referentes
ao Efavirenz para fins de uso publico ndo comercial, de que
trata 0 Decreto n 0 6.108, de 4 de maio de 2007.

Direito de Pl

Lein® 12.663. de 5
de junho de 2012

Dispde sobre as medidas relativas & Copa das
Confederagdes FIFA 2013, & Copa do Mundo FIFA 2014 e
a Jornada Mundial da Juventude - 2013, que serdo
realizadas no Brasil; altera as Leis n° 6.815, de 19 de
agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e
estabelece concessdo de prémio e de auxilio especial
mensal aos jogadores das sele¢bes campeds do mundo em
1958, 1962 e 1970.

Direito de Pl

Lei n® 12.715, de 17
de setembro de 2012

Altera a aliquota das contribuicdes previdenciarias sobre a
folha de salarios devidas pelas empresas que especifica;
institui o Programa de Incentivo a Inovacdo Tecnoldgica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veiculos
Automotores, o Regime Especial de Tributacdo do
Programa Nacional de Banda Larga para Implantagéo de
Redes de Telecomunicacdes, o Regime Especial de
Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o
Programa Nacional de Apoio a Aten¢do Oncoldgica e 0
Programa Nacional de Apoio a Atencdo da Saude da Pessoa
com Deficiéncia; restabelece o Programa Um Computador
por Aluno; altera o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnolégico da Indastria de
Semicondutores, instituido pela Lei n® 11.484, de 31 de
maio de 2007; altera as Leis n° s 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 9.430, de 27
de dezembro de 1996, 10.865, de 30 de abril de 2004,
11.774, de 17 de setembro de 2008, 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, 11.484, de 31 de maio de 2007, 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, 11.196, de 21 de novembro de
2005, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, 12.431, de 24 de junho de 2011, 12.414,
de 9 de junho de 2011, 8.666, de 21 de junho de 1993,
10.925, de 23 de julho de 2004, os Decretos-Leis n® s 1.455,
de 7 de abril de 1976, 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e
a Medida Proviséria n° 2.199-14, de 24 de agosto de 2001;
e da outras providéncias.

Tributario

Decreto n° 7.819, de
3 de outubro de
2012

Regulamenta os arts. 40 a 44 da Lei n® 12.715, de 17 de
setembro de 2012, que dispde sobre o Programa de
Incentivo & Inovacdo Tecnoldgica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veiculos Automotores - INOVAR-
AUTO, e os arts. 5° e 6° da Lei n® 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, que disp&e sobre reducdo do Imposto
sobre Produtos Industrializados, na hipdtese que especifica.

Tributario

Decreto n° 7.969, de
28 de marco de 2013

Altera o Decreto n° 7.819, de 3 de outubro de 2012, que
regulamenta os arts. 40 a 44 da Lei n® 12.715, de 17 de
setembro de 2012, para prorrogar a validade de habilitacdo

Planejamento
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ao Programa de Incentivo a Inovacdo Tecnoldgica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veiculos
Automotores - INOVAR-AUTO.

Lei 12.853, de 14 de
agosto de 2013

Altera os arts. 5°, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta arts. 98-
A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A e revoga
o0 art. 94 da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para
dispor sobre a gestdo coletiva de direitos autorais, e da
outras providéncias.

Direito de Pl

Portaria MDIC n°
149, de 15 de maio
de 2013

Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI.

Organizacédo
Administrativa

Lein®12.823,de5
de junho de 2013

Altera as Leis n% 8.691, de 28 de julho de 1993, 11.539, de
8 de novembro de 2007; cria cargos do Plano Geral de
Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei n°® 11.357, de
19 de outubro de 2006, da Carreira de Analista de
Infraestrutura, de que trata a Lei n® 11.539, de 8 de
novembro de 2007, do Plano de Carreiras para a area de
Ciéncia e Tecnologia, de que trata a Lei n°® 8.691, de 28 de
julho de 1993, da Carreira da Previdéncia, da Saude e do
Trabalho, dos Planos de Carreiras e Cargos do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de que trata a
Lei n® 11.355, de 19 de outubro de 2006, dos cargos da
Agéncia Nacional de Saide Suplementar, de que trata a Lei
n° 10.871, de 20 de maio de 2004; e da outras providéncias.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 8.247, de
23 de maio de 2014

Altera o Decreto n° 6.233, de 11 de outubro de 2007, que
estabelece critérios para efeito de habilitacdo ao Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoldgico da Industria de
Semicondutores - PADIS.

Planejamento

Lei n® 13.123, de 20
de maio de 2015

Regulamenta o inciso 11 do § 1° e 0 § 4° do art. 225 da
Constituicao Federal, 0 Artigo 1, a alinea j do Artigo 8, a
alinea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os 88 3° e 4° do Artigo
16 da Convencdo sobre Diversidade Bioldgica, promulgada
pelo Decreto n° 2.519, de 16 de marco de 1998; dispde
sobre 0 acesso ao patrimdnio genético, sobre a protecao e o
acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a
reparticao de beneficios para conservacao e uso sustentavel
da biodiversidade; revoga a Medida Provisoria n® 2.186-16,
de 23 de agosto de 2001; e da outras providéncias.

Direito de PI

Decreto n° 8.469, de
22 de junho de 2015

Regulamenta a Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e a
Lei n® 12.853, de 14 de agosto de 2013, para dispor sobre a
gestdo coletiva de direitos autorais.

Direito de PI

Lei n® 13.159, de 10
de agosto de 2015

Altera a Lei n® 11.484, de 31 de maio de 2007, que dispde
sobre os incentivos as industrias de equipamentos para TV
Digital e de componentes eletrdnicos semicondutores e
sobre a protecdo a propriedade intelectual das topografias
de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnolégico da Indastria de
Semicondutores - PADIS e o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnolégico da Inddstria de
Equipamentos para a TV Digital - PATVD.

Direito de PI

Decreto n° 8.772, de
11 maio de 2016

Regulamenta a Lei n® 13.123, de 20 de maio de 2015, que
dispde sobre 0 acesso ao patriménio genético, sobre a
protecéo e 0 acesso ao conhecimento tradicional associado
e sobre a reparticdo de beneficios para conservagdo e uso
sustentdvel da biodiversidade.

Direito de Pl

Decreto n° 8.874, de
11 de outubro de
2016

Regulamenta as condicfes para aprovacao dos projetos de
investimento considerados como prioritarios na area de
infraestrutura ou de producdo econdmica intensiva em
pesquisa, desenvolvimento e inovacdo, para efeito do

Planejamento

305



disposto no art. 2° da Lei n® 12.431, de 24 de junho de
2011, e revoga 0 Decreto n° 7.603, de 9 de novembro de
2011.

Lei n®13.243, de 11
de janeiro de 2016

Dispde sobre estimulos ao desenvolvimento cientifico, a
pesquisa, a capacitacao cientifica e tecnologica e a inovagao
e alteraa Lei n°®10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei n°
6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, a Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, a
Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei n® 8.958, de
20 de dezembro de 1994, a Lei n° 8.010, de 29 de marco de
1990, a Lei n® 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei n°
12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda
Constitucional n° 85, de 26 de fevereiro de 2015.

Tributario

Lei n°® 13.284, de 10
de maio de 2016

Dispde sobre as medidas relativas aos Jogos Olimpicos e
Paraolimpicos de 2016 e aos eventos relacionados, que
serdo realizados no Brasil; e altera a Lei n® 12.035, de 1° de
outubro de 2009, que “institui o Ato Olimpico, no ambito
da administragdo publica federal”, ¢ a Lei n® 12.780, de 9
de janeiro de 2013, que “dispde sobre medidas tributarias
referentes a realizacdo, no Brasil, dos Jogos Olimpicos de
2016 e dos Jogos Paraolimpicos de 2016”.

Direito de Pl

Lei n®13.322, de 28
de julho de 2016

Altera as Leis nos 9.615, de 24 de mar¢o de1998, que
institui normas gerais sobre desporto, para dispor sobre o
controle de dopagem,12.780, de 9 de janeiro de 2013,que
dispde sobre medidas tributarias referentes a realizacdo, no
Brasil, dos Jogos Olimpicos de 2016 e dos Jogos
Paralimpicos de 2016, 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e
8.010, de 29 de margo de 1990;e da outras providéncias.

Direito de PI

Decreto n° 8.854, de
22 de setembro de
2016

Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissao e das Func¢des de Confianga do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, remaneja
fungbes gratificadas, substitui cargos em comisséo do
Grupo Direcdo e Assessoramento Superiores - DAS por
Funcgdes Comissionadas do Poder Executivo

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 8.663, de
3 de fevereiro de
2016

Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo
dos cargos em comissdo e das funcdes gratificadas do
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior e remaneja cargos em comissao.Art. 26. A
Secretaria de Inovagao e Novos Negdcios compete: X -
assessorar e coordenar a posicao de governo nas politicas
de propriedade intelectual, exercendo a Secretaria-
Executiva do Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual - Gipi;Art. 27. Ao Departamento de Inovacéo e
Empreendedorismo compete: X1l - formular e implementar
programas, politicas e a¢des relacionadas & propriedade
intelectual,

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 8.686, de
4 de marco de 2016

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comisséo e das Funcdes de Confianca do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Organizacédo
Administrativa

Lei n°® 13.346, de 10
de outubro de 2016

Dispde sobre a extin¢do de cargos em comissdo do Grupo-
Direcdo e Assessoramento Superiores e a criacdo de
fungdes de confianga denominadas Fun¢es Comissionadas
do Poder Executivo.Art. 4° As Fungdes Comissionadas da
Policia Rodoviaria Federal - FCPRF, do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - FCDNIT, do
Instituto Nacional do Seguro Social - FCINSS, do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacdo - FCFNDE, do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - FCINPI e do
Departamento Nacional de Producdo Mineral - FCDNPM
passam a ser denominadas FCPE.

Organizacédo
Administrativa

306



Decreto n° 8.917, de
29 de novembro de
2016

Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comisséo e das Funcdes de Confianga do
Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos,
remaneja cargos em comissao e func@es gratificadas,
substitui cargos em comissdo do Grupo-Direcéo e
Assessoramento Superiores - DAS por Funcbes
Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e altera o
Decreto n° 8.854, de 22 de setembro de 2016, que aprova a
Estrutura Regimental do Instituto Nacional da Propriedade -
INPI.Art. 26. A Secretaria de Inovagio e Novos Neg6cios
compete: X| - assessorar e coordenar a posicdo de governo
nas politicas de propriedade intelectual exercendo a
Secretaria-Executiva do Grupo Interministerial de
Propriedade Intelectual - GIPI;

Organizacdo
Administrativa

Portaria MDIC n°
11, de 27 de janeiro
de 2017

Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 9.245, de
20 de dezembro de
2017

Institui a Politica Nacional de Inovacdo Tecnoldgica na
Saude.

Planejamento

Decreto n° 9.243, de
19 de dezembro de
2017

Institui a Sala de Inovagdo no &mbito do Poder Executivo
federal, cria 0 Comité Gestor da Sala de Inovacéo e da
outras providéncias.

Planejamento

Decreto n° 9.260, de
29 de dezembro de
2017

Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissdo e das Funcgdes de Confianga do
Ministério da Indistria, Comércio Exterior e Servicos,
altera o Decreto n° 8.688, de 9 de marc¢o de 2016, e 0
Decreto n° 8.854, de 22 de setembro de 2016, remaneja
cargos em comisséo e funcbes de confiancga, transforma
Funcdes Comissionadas do Poder Executivo - FCPE,
substitui cargos em comissdo do Grupo-Direcéo e
Assessoramento Superiores - DAS por FCPE.Art. 27. A
Secretaria de Inovagao e Novos Negdcios compete: X1 -
assessorar e coordenar a posicao de governo nas politicas
de propriedade intelectual e exercer a Secretaria-Executiva
do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual -
GIPI;Art. 28. Ao Departamento de Inovagéo e Propriedade
Intelectual compete: X1l - formular e implementar
programas, politicas e acbes relacionadas a propriedade
intelectual,

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 9.580, de
22 de novembro de

Regulamenta a tributacdo, a fiscalizagdo, a arrecadacdo e a
administracdo do Imposto sobre a Renda e Proventos de

2018 Qualquer Natureza. Tributério
Promulga o Protocolo de Emenda ao Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Decreto n° 9.289, de | Relacionados ao Comércio, adotado pelo Conselho-Geral
21 de fevereiro de da Organizag¢do Mundial do Comércio, em 6 de dezembro
2018 de 2005. Direito de PI
Promulga o texto do Acordo entre a Republica Federativa
do Brasil e a Organizacdo Mundial de Propriedade
Intelectual para a Criagdo de um Escritério de Coordenagao
dessa Organizacdo no Brasil, assinado em Genebra, em 2 de
outubro de 2009, e da Emenda ao Artigo 1V desse Acordo,
celebrada por troca de Notas entre a Delegacdo Permanente
Decreto n° 9.575, de | do Brasil perante a Organizacdo Mundial do Comércio
22 de novembro de | (OMC) e a Organiza¢cdo Mundial de Propriedade Intelectual
2018 (OMPI), em 27 de setembro de 2011. Direito de PI
Decreto n° 9.289, de | Promulga o Protocolo de Emenda ao Acordo sobre
21 de fevereiro de Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
2018 Relacionados ao Comércio, adotado pelo Conselho-Geral Direito de PI
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da Organizacdo Mundial do Comércio, em 6 de dezembro
de 2005.

Decreto n° 9.575, de
22 de novembro de

Promulga o texto unificado do Acordo entre a Republica
Federativa do Brasil e a Organizacdo Mundial de
Propriedade Intelectual para a Criagdo de um Escritorio de
Coordenagdo dessa Organizagdo no Brasil, firmado em
Genebra, em 2 de outubro de 2009, e da Emenda ao Artigo

2018 IV do Acordo, firmada em 27 de setembro de 2011. Direito de PI
Promulga o Tratado de Marraqueche para Facilitar o
Acesso a Obras Publicadas as Pessoas Cegas, com

Decreto n° 9.522, de | Deficiéncia Visual ou com QOutras Dificuldades para Ter

8 de outubro de Acesso ao Texto Impresso, firmado em Marraqueche, em

2018 27 de junho de 2013. Direito de PI
Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo

Decreto n° 9.574, de | federal que dispdem sobre gestdo coletiva de direitos

22 de novembro de | autorais e fonogramas, de que trata a Lei n® 9.610, de 19 de

2018 fevereiro de 1998. Direito de PI

Decreto n° 9.580, de | Regulamenta a tributacéo, fiscalizagdo, arrecadacéo e

22 de novembro de | administracdo do Imposto sobre a Renda e Proventos de

2018 Qualquer Natureza. Tributério

Decreto n° 9.931,
de 23 de julho de
2019

Institui o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 10.033,
de 1° de outubro de

Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o
Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri,
Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum
do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de
Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulagéo

2019 das declaracdes e notificacbes que especifica. Direito de PI
Lei n® 13.966, de 26

de dezembro de Disp6e sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a

2019 Lei n° 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia). | Direito de PI

Decreto n° 9.875, de
27 de junho de 2019

Dispde sobre o Conselho Nacional de Combate a Pirataria e
aos Delitos contra a Propriedade Intelectual.

Organizacédo
Administrativa

Lei n® 13.844, de 18
de junho de 2019

Estabelece a organizacédo bésica dos érgaos da Presidéncia
da Republica e dos Ministérios; altera as Leis n® 13.334, de
13 de setembro de 2016, 9.069, de 29 de junho de 1995,
11.457, de 16 de margo de 2007, 9.984, de 17 de julho de
2000, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 8.001, de 13 de mar¢o
de 1990, 11.952, de 25 de junho de 2009, 10.559, de 13 de
novembro de 2002, 11.440, de 29 de dezembro de 2006,
9.613, de 3 de margo de 1998, 11.473, de 10 de maio de
2007, e 13.346, de 10 de outubro de 2016; e revoga
dispositivos das Leis n® 10.233, de 5 de junho de 2001, e
11.284, de 2 de marco de 2006, e a Lei n® 13.502, de 1° de
novembro de 2017.

Organizacédo
Administrativa

Decreto n° 9.745, de
8 de abril de 2019

Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comisséo e das Funcdes de Confianca do
Ministério da Economia, remaneja cargos em comissao e
funcbes de confianca, transforma cargos em comisséo e
fungdes de confianga e substitui cargos em comisséo do
Grupo-Direcdo e Assessoramento Superiores - DAS por
Funcdes Comissionadas do Poder Executivo - FCPE.

Organizacéo
Administrativa

Decreto n° 9.947, de
31 de julho de 2019

Altera o Decreto n® 5.798, de 7 de junho de 2006, que
regulamenta os incentivos fiscais as atividades de pesquisa
tecnoldgica e desenvolvimento de inovagao tecnolégica, de
que tratam os art. 17 ao art. 26 da Lei n® 11.196, de 21 de
novembro de 2005.

Tributario
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Decreto n° 10.463,
de 14 de agosto de
2020

Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comisséo e das Funcdes de Confianga do
Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdes e remaneja e
transforma cargos em comissdo e fungdes de confianca.

Organizacéo
Administrativa

Lei n° 14.074, de 10
de outubro de 2020.

Altera a Lei n° 13.844, de 18 de junho de 2019, para criar 0
Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdes e 0
Ministério das Comunicagoes.

Organizacéo
Administrativa

Fonte: Elaboragéo propria.
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