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0020172-59.2009.403.6100  (2009.61.00.020172-1) - MINISTERIO  PUBLICO
FEDERAL(Proc. 951 - JEFFERSON APARECIDO DIAS) X INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI(Proc. 1072 - MELISSA
AOYAMA) X UNIAO FEDERAL(Proc. 2240 - MARCIO OTAVIO LUCAS
PADULA) X ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL(SP021709 - ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI)
SENTE N C Al RelatorioO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL interpds a presente
acdo civil publica em face da UNIAO FEDERAL e do INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI objetivando a concessdo de provimento
jurisdicional que determine aos Requeridos que promovam o livre acesso de todos os
cidaddos ao peticionamento no INPI para fins de pedido de registro de marcas e
concessdo de patentes, sem a exigéncia de habilitacdo especial, afastando-se a
incidéncia do Decreto-Lei n°® 8.933, de 26.01.1946; da Portaria Ministerial n° 32, de
19.03.1998; das Resolugdes INPI n° 194/2008, 195/2008 e 196/2008, todas de
21.11.2008, e demais normas regulamentadoras contrarias ao disposto pelo artigo 5°,
inciso XIII, da Constituicdo da Republica.O Ministério Publico Federal pleiteou, ainda,
a concessdo de antecipagdo dos efeitos da tutela judicial, no sentido de que seja
operacionalizado o livre acesso no prazo de cento e vinte dias, com a fixacdo de multa
diaria, em caso de descumprimento da ordem judicial. Argumenta o llustre Parquet
Federal, em sintese, que a obrigatoriedade de habilitacdo especial para o protocolo de
pedido e acompanhamento de registro de propriedade industrial viola a liberdade de
exercicio profissional, preconizada no artigo 5° inciso XlIl, da Constituicdo da
Republica e no artigo 23 da Declaracdo Universal dos Direitos Humanos. A petigdo
inicial foi instruida a fls. 08/193 com pecas informativas do Expediente Administrativo
n® 1.34.001.001158/2009-08, que tramitou perante o Ministério Publico Federal, bem
como recebeu emenda a fls. 485/486v.0 referido Expediente foi iniciado por meio de
Reclamacdo que originou a Representagdo Civil n® 43.161.63/09, deduzida ante a
Promotoria de Justica do Consumidor do Ministério Puablico do Estado de Sado Paulo.



Em observéancia aos termos do artigo 2° da Lei n° 8.437, de 30.06.1992, foram ouvidos
0s representantes judiciais dos Corréus, conforme determinado pelo despacho de fl.
196.0 INPI, devidamente intimado, apresentou manifestacdo sobre o pedido de
antecipacdo de tutela, por meio da qual juntou os documentos de fls. 204/265 e
defendeu a impossibilidade de outorga da tutela de urgéncia almejada.Por sua vez, a
UNIAO FEDERAL veio a fls. 266/283, arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa
do Ministério Pablico Federal e, no mais, defendeu a auséncia de requisitos para a
concessdo da antecipacdo da tutela jurisdicional. A ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS
AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ABAPI requereu a fls. 284/479 o seu
ingresso no polo passivo da demanda e a denegacdo da tutela de urgéncia. Desde logo,
foi deferido a fl. 483 a sua intervencdo no feito na qualidade terceiro.Em face das
manifestacOes, o Autor, instado a esclarecer o pedido, aduziu a fls. 485/486v, em
sintese, que as exigéncias do INPI acerca da qualificacdo do agente da propriedade
industrial ndo tém base legal, pois foram veiculadas por Resolucdes e Atos Normativos
expedidos pelo proprio Instituto e por Portarias emanadas do Ministério do
Desenvolvimento, Indastria e Comércio Exterior, acrescentando que a exigéncia de
habilitacdo especial, configurada pela exigéncia de realizacdo de exame publico, ndo
poderia prevalecer, até porque o referido exame néo foi realizado pelo INPI durante dez
anos.Em manifestacdo complementar veio o INPI, a fls. 489/493, com os documentos
de fls. 494/501, e a UNIAO, a fls. 503/507.A UNIAO apresentou contestacdo a fls.
510/525, aduzindo, em sede de preliminares, a ilegitimidade ativa do Ministério Publico
Federal, inépcia da peticdo inicial por impropriedade do pedido e a caréncia de acao,
devido a inviabilidade da acgdo civil publica como sucedaneo da acdo direta de
inconstitucionalidade. No meérito, pugnou pela improcedéncia do pedido formulado.A
Associacdo Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, devidamente
intimada (fl. 527), manifestou-se a fls. 533/538 com os documentos de fls. 539/568.0
INPI contestou o feito a fls. 569/589, com documentos de fls. 590/608, afirmando,
preliminarmente, a inadequacdo da via eleita e a ilegitimidade ativa do Ministério
Publico Federal. No mérito, sustentou a necessidade de profissional devidamente
habilitado para atuar em pleitos administrativos correlatos ao registro de propriedade
industrial.A antecipagdo dos efeitos da tutela judicial foi deferida por meio da deciséo
de fls. 610/613v, que afastou as preliminares aduzidas, bem como determinou ao INPI
que se abstivesse de impedir a atuacdo de todo e qualquer cidaddo para fins de registros
de marcas e concessao de patentes, independentemente da exigéncia de habilitacdo
especial, afastando a aplicagdo da Portaria Ministerial n® 32, de 19.03.1998 e das
Resolucdes INPI n° 194/2008, 195/2008 e 196/2008, todas de 21.11.2008, e, ainda,
instou as partes sobre a producdo de provas.Foram apresentados embargos de
declaracdo em face da referida decisdo pelo INPI, a fls. 623/625, e pela ABAPI, a fls.
628/630. A decisdo de fls. 631/632 recebeu e, no mérito, rejeitou estes Gltimos, ante a
auséncia dos erros materiais apontados na decisdo embargada. Contudo, os embargos de
declaragdo do INPI foram conhecidos e providos para suprir omissédo quanto ao prazo
para cumprimento da decisdo concessiva de antecipacgdo de tutela, o qual foi fixado em
120 (cento e vinte) dias da intimacdo da decisdo dos referidos embargos.A UNIAO
requereu, a fls. 644/644v, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
inciso I, do Cddigo de Processo Civil.Foram interpostos dois recursos de agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pela UNIAO, a fls. 665/675v, e, pelo
INPI, a fls. 676/716, contra as decisbes de concessdo da antecipacdo da tutela (fls.
610/613v) e de apreciacdo dos embargos de declaracdo (fls. 631/632).A ABAPI,
devidamente citada, apresentou a contestacdo de fls. 726/740, com os documentos de
fls. 741/820, pugnando no mérito pela improcedéncia da presente acdo.O Parquet



Federal, instado pelo despacho de fl. 821, apresentou réplica a fls. 824/829, rebatendo
todos os argumentos das contestacbes apresentadas pelos Requeridos, bem como
pedindo o julgamento antecipado da lide.A fls. 833/850, vieram as cOpias das
respeitaveis decisdes do Colendo Tribunal Regional Federal da 3% Regido, por meio das
quais foram indeferidos os pedidos de efeito suspensivo nos trés recursos de agravo de
instrumento noticiados - INPI (fls. 834/838), ABAPI (fls. 839/844) e UNIAO (fls.
845/850).A ABAPI requereu, a fl. 854, a producdo documental e oral, mediante a oitiva
de testemunhas.A UNIAO, por meio da quota de fl. 857, reitera o pedido de fl. 644,
pedindo o julgamento antecipado da lide.Em cumprimento da decisdo antecipatéria de
tutela, o INPI veio, a fls. 858/860, noticiar a expedi¢do da Resolucdo INPI n°256, de
17.09.2010.Além disso, em atencdo ao despacho determinando a manifestacdo sobre a
producdo de provas, o INPI pediu a juntada dos documentos de fls. 861/911, relativos a
ocorréncia de abusos cometidos por agentes ndo cadastrados e inabilitados, requerendo
prorrogacao de prazo para a juntada de outros documentos, o que foi indeferido pela
decisdo de fl. 912, que também determinou a manifestacdo do Ministério Publico
Federal e a regularizacdo da representacdo da ABAPI, que o fez pela peticdo de fls.
1091/1100.0 INPI, ndo obstante, trouxe outros documentos com o mesmo conteldo
relativo a abusos cometidos por agentes ndo cadastrados e inabilitados, a fls.
915/1090.0 llustre Parquet Federal esclareceu, a fls. 1104/1104v, sobre as providéncias
realizadas quanto aos documentos de fls. 816/911, bem como pediu o desentranhamento
daqueles trazidos a fls. 916/1090.0 INPI, em face do indeferimento da prorrogacéo de
prazo para producdo de novos documentos, interpds o recurso de agravo retido de fls.
1106/1112.A ASSOCIAC}AO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL -
ABPI pleiteou seu ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, a fls. 1113/1145.0
feito foi saneado pela decisdo de fls. 1149/1153, que afastou todas as preliminares
arguidas, fixou os pontos controvertidos, afastou a necessidade de producdo de novos
documentos e da prova oral requerida pela assistente ABAPI, bem assim indeferiu o
ingresso da ABPI no feito como amicus curiae.Em face da aludida decisdo, a ABAPI
op0s embargos de declaracdo de fls. 1156/1162, os quais foram conhecidos e
parcialmente providos apenas para afastar o erro material na publicacdo, tendo sido
determinada a republicacdo, conforme decisdo de fls. 1164/1164v.A ABPI recorreu da
decisdo saneadora, conforme fls. 1169/1181, por meio de agravo de instrumento, ao
qual foi negado seguimento conforme mensagem eletronica de fls. 1183/1186,
noticiando a r. decisdo do Colendo Tribunal Regional Federal da 3* Regido.A
FUNDACION ASIPI formalizou o pedido de ingresso na presente demanda como
amicus curiae, por peticdo, a fls. 1187/1279.Por sua vez, a ABAPI interpds recurso de
agravo retido, a fls. 1280/1300, contra a decisdo de fls. 1164/1164v, que acolheu téo
somente em parte 0s embargos de declaracdo opostos em face a decisdo saneadora. E,
ato continuo, peticiona, trazendo documentos de fls. 1302/1307, no sentido de
comprovar a necessidade de regulamentacdo da atividade de agente da propriedade
industrial.Intimado, o Ministério Publico Federal apresentou, a fls. 1314/1315 e
1316/1317v, as contraminutas dos agravos retidos interpostos as fls. 1106/1112 e
1279/1299.Foi indeferido o ingresso da Fundacion ASIPI, na qualidade de amicus
curiae, pela decisdo de fl. 1331, que considerou prejudicados o agravo retido e a
respectiva contraminuta interpostos, ante a reconsideracdo em parte da decisdo de fls.
1149/1153, com o parcial acolhimento dos embargos declaratérios as fls.
1164/verso.Foram julgados os agravos de instrumentos e, verificado o transito em
julgado, procedeu-se ao traslado de copia das r. decisGes do Colendo Tribunal Regional
Federal da 3? Regido, que negaram provimento aos recursos interpostos pelo INPI, a fls.
1326/1330v, e pela UNIAO, a fls. 1339/1343, contra a decisdo concessiva da



antecipacao de tutela judicial.Em face da deciséo que indeferiu o ingresso da Fundacién
ASIPI no feito, foi noticiada a interposicdo de agravo de instrumento, cuja copia fora
acostada a fls. 1345/1373, tendo sido indeferido o efeito suspensivo pleiteado, nos
termos da r. decisdo da Colenda Corte Federal da 3* Regido, comunicada a fls.
1374/1377.A ABAPI ofereceu Memoriais, a fls. 1381/1387, reiterando o argumento da
ocorréncia de periculum in mora inverso, por forca da decisdo liminar concedida, na
medida em que inviabilizaria a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela autarquia
para regular a profissao de agente da propriedade industrial, dando ensejo a inseguranca
juridica a essa categoria profissional.Sobreveio comunicacdo eletrénica informando
acerca do improvimento do agravo de instrumento interposto pela ABAPI em face da
decisdo que concedeu a antecipacédo de tutela, a fls. 1390/1393v, bem como da deciséo
de fls. 1394/1398, que rejeitou os embargos de declaracdo opostos.Foi negado
seguimento ao agravo de instrumento interposto pela ABPI contra a decisdo que
indeferiu seu ingresso no feito como amicus curiae, sendo que, a fls. 1404/1410, foram
trasladadas as cépias da r. decisdo do Colendo Tribunal Regional Federal da 3% Regido,
transitada em julgado.Da mesma forma, foi negado provimento ao agravo de
instrumento interposto pela Fundacion ASIPI quanto ao seu pedido de ingresso na
qualidade de amicus curiae, conforme copias da r. decisdo da Egrégia 4* Turma do
Colendo Tribunal Regional Federal da 3* Regido a fls. 1411/1416.E o
relatorio.DECIDO.II. FundamentacdoTrata-se de acdo civil pablica por meio da qual o
Ministério Publico Federal traz a deslinde questdo relacionada a inexisténcia de
qualificacdo especifica no ordenamento juridico brasileiro atual para o exercicio da
profissdo denominada Agente da Propriedade Industrial, razdo por que pede seja
conferido a todos, independentemente de qualificacdo especial, o direito de pleitear
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, doravante INP1.O pedido de
desentranhamento dos documentos trazidos pelo INPI a fls. 916/1090 h& que ser
indeferido, pois ndo apenas reiteram fatos passados. A decisdo saneadora, a fls.
1149/1153, enfrentou as preliminares, revisitando, inclusive, aquelas ja aferidas por
ocasido da concessdo da antecipacdo da tutela judicial. Ndo obstante, uma ultima
anotacdo se faz necessaria: trata-se de afastar o argumento segundo o qual a eventual
declaracdo de inconstitucionalidade de lei, no caso do Decreto-Lei n® 8.933, de
26.01.1946, ndo poderia ser objeto de acdo civil publica, sob pena de se usurpar a
competéncia do Supremo Tribunal Federal.Porém, ndo ha dbice a utilizagdo da agéo
civil publica para suscitar - incidentalmente - a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, visto que se amolda ao controle difuso de constitucionalidade, permitido a
todos os orgaos do Poder Judiciario, em qualquer grau de jurisdicdo. A questdo sera
solucionada como matéria prejudicial, até porque o pleito inicial ndo diz respeito a
declaracdo de inconstitucionalidade propriamente dita. Ja nas acOes diretas de
inconstitucionalidade, que competem a Egrégia Suprema Corte, com exclusividade,
discute-se a retirada de uma lei do ordenamento juridico, com efeitos erga
omnes.Destaque-se, a proposito, a jurisprudéncia do Colendo Supremo Tribunal
Federal, da lavra do Exmo. Ministro aposentado Néri da Silveira, in verbis:RECURSO
EXTRAORDINARIO. ACAO CIVIL PUBLICA. MINISTERIO PUBLICO.
LEGITIMIDADE.1. Acérddo que deu como inadequada a acdo civil publica para
declarar a inconstitucionalidade de ato normativo municipal. 2. Entendimento desta
Corte no sentido de que as acdes coletivas, ndo se nega, a evidéncia, também, a
possibilidade de declaracdo de inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei ou ato
normativo federal ou local. 3. Reconhecida a legitimidade do Ministério Publico, em
qualquer instancia, de acordo com a respectiva jurisdicdo, a propor acgdo civil publica
(CF, arts. 127 e 129, 11l). 4. Recurso extraordinario conhecido e provido para que se



prossiga na agdo civil publica movida pelo Ministério Publico. (RE n.° 227.159-4/GO,
Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17-05-2002)Assim, verifica-se a presenca dos
pressupostos de desenvolvimento valido e regular do processo, bem como das
condicdes da acdo, conforme verificado por ocasido do saneamento do feito nos termos
da decisdo de fls. 1149/1153, e, ainda, a observancia das garantias constitucionais do
devido processo legal, do contraditério e da ampla, razdo por que € mister examinar o
mérito.O Parquet Federal pleiteia ordem judicial que evidencie o reconhecimento de que
ndo existe norma legal na ordem juridica brasileira que estabeleca 0s requisitos ao
exercicio do oficio de agente da propriedade industrial. Os Requeridos, no entanto,
defendem a improcedéncia do pleito, pois consideram atendido o inciso XIII do artigo
5° da Constituicdo da Republica, mediante o disposto pelo Decreto-Lei n° 8.933, de
26.01.1946, na Portaria Ministerial n® 32, de 19.03.1998, e nas Resolu¢des INPI n°
194/2008, 195/2008 e 196/2008, todas de 21.11.2008.A solucéo da presente lide exige
sejam identificadas na ordem juridica brasileira quais sdo as normas legais validas que,
em atendimento ao inciso XII1 do artigo 5° do Texto Constitucional, estdo a disciplinar
(@) a qualificacdo profissional para o exercicio do oficio de agente da propriedade
industrial e, ainda, (b) as atribui¢cdes do INPI na qualidade de entidade fiscalizadora do
ingresso e do exercicio na carreira.Objetivando o desate dos referidos pontos e seus
desdobramentos, abre-se espago a necesséria investigacao que sera realizada sob a 6tica
da dogmatica juridica aplicada ao sistema, buscando-se, portanto, a solu¢cdo no bojo do
ordenamento juridico nacional atual. De tal forma que a parte da fundamentacdo
baseada em abordagem =zetética, ainda que utilizada pontualmente, a titulo de
exemplificar, ndo sera considerada para fins da decisdo final.E bom ressaltar que os
juizos de valor que norteiam a presente sentenca estdo voltados a garantia da efetividade
da Constituicdo da Republica de 1988. Esta magistrada, como aplicadora do direito ao
caso concreto, procurou nortear-se por principios constitucionais, despojando-se da
discricionariedade, que ndo coaduna com a prestacdo do servico judicial, para
privilegiar os parametros condizentes a busca do valor seguranca juridica.Merecem
registro a qualidade e o esmero dos argumentos contidos nas peti¢cOes das partes, pois
todos, por meio de seus Patronos, buscaram trazer ponderacdes e argumentos
apropriados ao enriquecimento do debate imprescindivel & solucéo da lide, os quais
foram sopesados com cuidado e respeito.E necessario reconhecer que,
independentemente da disciplina juridica aplicavel a profisséo de Agente da
Propriedade Industrial, agueles que desenvolvem essa atividade séo dignos de respeito e
consideracdo.Nao obstante, a questdo posta a desate envolve a real situacdo legal da
profissdo de agente da propriedade industrial, mais precisamente a verificacdo da
existéncia de previsdo de normas, por meio de lei, sobre a qualificagdo profissional que
os diferencia como detentores de especiais atributos técnicos minimos, cuja
comprovacao deve ser pre-requisito para o ingresso na carreira.O Ministério Publico
Federal faz pedido procedente.As premissas defendidas pelo INPI, pela UNIAO e pela
ABAPI tém por objetivo demonstrar que todos os cidaddos podem postular perante o
INPI: seja o proprio inventor ou, mediante representacdo, somente o advogado ou
agente da propriedade industrial. Esse raciocinio objetiva enfatizar que ndo existe
restricdo ou obstaculo ao exercicio do direito do inventor, uma vez que cabe ao INPI
somente regular a destreza e aferir as habilidades do agente da propriedade industrial,
que atua por meio de instrumento de procuracdo, ndo havendo qualquer exigéncia
quando se trata de pedido deduzido pelo inventor, que ja& possui pleno acesso ao
peticionamento, de tal forma que a presente acdo ndo teria razdo de ser.Nesse sentido,
defendem os Requeridos que o INPI estd a exigir habilitacdo especial dos agentes da
propriedade industrial com fundamento no artigo 5, inciso XIIlI da Constituicdo da



Republica, bem como nas leis especificas recepcionadas pelo Texto Magno, as quais
ndo foram revogadas. Insistem que o Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, e a Portaria
n° 32/1998 preenchem os requisitos de necessidade de reserva de lei para fins de
estabelecimento de qualificacdo e habilitacdo técnicas minimas a carreira de agente da
propriedade industrial, cabendo ao INPI a fiscalizagdo das condutas, aplicacdo de
penalidades de adverténcia, suspensdo e cancelamento da habilitacdo.Entretanto, ao
contrério, a questdo nunca foi pacifica, como sera abordado adiante. Mas, desde logo,
cabe pontuar que, ap6s a criagdo do Codigo da Propriedade Industrial de 1971 , o INPI
ndo exigia nenhuma qualificacdo especial, chegando, até mesmo, a considerar extinta a
atividade de agente da propriedade industrial, por meio de Parecer publicado na Revista
da Propriedade Industrial-RPI, de 30.08.1973, o qual foi deveras criticado. As
divergéncias persistiram até que, com a promulgacédo da Constituicdo da Republica, em
05.10.1988, o0 assunto retornou a baila, conforme se pode extrair das palavras do entdo
Senhor Presidente do INPI, em 22 de agosto de 1989, ao responder um oficio enviado
pela ABAPI, que pedia o reinicio do credenciamento dos agentes, esclarecendo que: Em
particular, quanto a vigéncia de disposicdes do Decreto-Lei n 8.933, de 26.01.46, sobre
0s agentes, como é consabido, ndo tem havido uniformidade de compreensao juridica
entre a ABAPI, de um lado, e 0 INPI e 0 MIC, de outro. A estas razdes é de ressaltarem-
se as disposicdes dos artigos 5°, XIII, e 70, Unico , da Constituicdo Federal, que
demandam novos estudos. (fl. 329)Naquela ocasido, a ABAPI atuou fortemente no
sentido de prestigiar a categoria, conforme demonstram os documentos trazidos a fls.
284/479, que contém a cdpia de quatro Pareceres de renomados Juristas, a saber, Otto
de Andrade Gil (fls. 319/328) Octavio Bueno Magano (330/346), Miguel Reale (fls.
347/372) e Gilberto Ulhda Canto (fls. 394/460). Todos os Estudos prestigiaram a
posicdo da ABAPI e concluiram que o Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, teria, ainda,
validade, e que estaria a dispor sobre os qualificativos profissionais minimos
necessarios a delinear a carreira dos agentes da propriedade industrial. Entretanto, data
méaxima vénia aos llustrissimos Professores, ndo parece possivel encontrar no texto do
referido Decreto-Lei os atributos técnicos minimos, mas apenas que o pretendente ao
exercicio do oficio seja brasileiro, maior de 21 anos, esteja em gozo de seus direitos
politicos e que tenha idoneidade moral.lsso s6 ndo basta para definir legalmente uma
profissdo.Assim, torna-se essencial a solucdo da lide a abordagem dos topicos
imprescindiveis ao deslinde da questdo, a saber: 1) o direito a propriedade industrial; 2)
a garantia constitucional do livre exercicio de qualquer trabalho; 3) a definicdo legal de
qualificativo profissional como protecdo ao interesse publico; 4) a atividade do agente
da propriedade industrial como pessoa fisica e juridica; 5) a competéncia da Unido para
legislar sobre o exercicio de profissdes; 6) a evolugdo normativa com estatura de lei da
disciplina da atividade de agente da propriedade industrial; 7) a atual auséncia de norma
legal vélida sobre qualificagdes minimas do agente da propriedade industrial no
ordenamento nacional; 8) a invalidade das normas infralegais sobre a atividade de
agente da propriedade industrial; 9) a estrita competéncia do INPI; 10) a inafastavel
observancia dos principios da legalidade e da reserva legal para estabelecer
qualificacbes profissionais.Vejamos.1) O direito a propriedade industrial A men¢do ao
direito a propriedade industrial tem por objetivo apenas focar o &mbito em que se trava
a busca da solugdo do presente litigio, na medida em que a discussdo judicial se
estabelece na esfera da identificacdo dos representantes dos titulares de alguns desses
direitos. A Constituicdo da Republica de 1988 ressalta a protecdo do interesse social e
do desenvolvimento tecnoldgico e econdmico e, para tanto, assegura, dentre os direitos
e garantias individuais, a protecdo ao inventor na forma do inciso XXIX do artigo 5°, in
verbis: Art. 50
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................. XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizacdo, bem como protecdo as criacfes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais.Trata-se,
conforme ensina José Afonso da Silva, de norma constitucional de eficacia limitada, a
qual esta integrada, atualmente, pela Lei n® 9.279, de 14.05.1996, a Lei da Propriedade
Industrial. Além disso, o Texto Magno prevé que é atribuicdo do Estado o apoio e 0
estimulo a ciéncia e a tecnologia, na forma do artigo 218, in verbis:Art. 218. O Estado
promoverd e incentivard o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitacao
tecnoldgicas. 1° - A pesquisa cientifica basica recebera tratamento prioritario do Estado,
tendo em vista o bem publico e o progresso das ciéncias. 2° - A pesquisa tecnoldgica
voltar-se-4 preponderantemente para a solucdo dos problemas brasileiros e para o
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 3° - O Estado apoiard a
formacdo de recursos humanos nas areas de ciéncia, pesquisa e tecnologia, e concedera
aos que delas se ocupem meios e condi¢cdes especiais de trabalho. 4° - A lei apoiara e
estimulara as empresas que invistam em pesquisa, criacdo de tecnologia adequada ao
Pais, formacdo e aperfeicoamento de seus recursos humanos e que pratiqguem sistemas
de remuneragdo que assegurem ao empregado, desvinculada do salério, participacao nos
ganhos econdmicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 5° - E facultado aos
Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orcamentaria a entidades
publicas de fomento ao ensino e a pesquisa cientifica e tecnoldgica.2) A garantia
constitucional do livre exercicio de qualquer trabalhoO cerne do problema recai sobre a
discussdo a respeito da observancia do principio constitucional da legalidade e da
reserva de lei, no que se refere a efetividade do disposto pelo artigo 5°, inciso XIlII, e,
eventualmente, pelo artigo 170, paragrafo unico, da Constituicdo de 1988, que
estabelecem, como regra geral, a liberdade do exercicio de qualquer trabalho, oficio ou
profissdo, bem como de qualquer atividade econdmica, a ndo ser que Sejam
estabelecidos requisitos especiais por meio de lei. Assim, dispdem as referidas normas
constitucionais, in verbis:Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade,
nos termos

........................... X1l - € livre o exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profisséo,
atendidas as qualificacdes profissionais que a lei
Lo 1] [T o= T
.............................. Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizacdo do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme
0S ditames da justica social, observados 0S seguintes

............................ Paragrafo Gnico. E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer
atividade econdmica, independentemente de autorizacdo de 6rgaos publicos, salvo nos
casos previstos em lei.Decorre das referidas garantias constitucionais que todos sdo
iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, & seguranca e a propriedade. Admite-se, no entanto, a possibilidade de
criacdo de restricGes ao exercicio profissional ou a atividade econdmica, contanto que
estabelecidas por lei.Qualquer cidaddo, no gozo dos seus direitos civis e ndo estando
impedido por lei especifica, pode exercer tanto a atividade profissional quanto a



empresarial de sua preferéncia, cujo exercicio, em principio, € livre, independentemente
de qualificacdes. Mas esta liberdade pode tornar-se limitada na medida em que a lei fixe
pré-requisitos aos cidaddos interessados, caracterizando-se, dessa forma, a chamada
profissdo legalmente regulamentada.Note-se que a norma do artigo 5°, inciso XIlII,
confere aos individuos um direito individual expresso ao trabalho, que segundo José
Afonso da Silva , consiste na escolha do oficio e, mais ainda, na liberdade de exercé-lo.
Esse direito pode encontrar limitacdo apenas por meio de lei, do contrario, a
acessibilidade a qualquer trabalho, oficio ou profissdo € irrestrita na medida em que
configura uma das faces do direito a liberdade.Evidentemente, essa regra aplica-se ao
oficio de agente da propriedade industrial, que precisa colher da lei os seus atributos
profissionais minimos. Cuida-se do principio da reserva legal qualificada, porquanto a
Constituicdo ndo sé determina ao legislador que exercite a sua funcdo legislativa para
estabelecer a limitagdo, mas, além disso, fixa exatamente qual a demarcagdo limitrofe
da restricdo, qual seja, a indicacdo de qualificacdo profissional. Esse entendimento foi
prestigiado pelo Egrégio Plenario do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do recurso Extraordinario n°® 414.426/SC, a unanimidade, nos termos do voto da
Eminente Ministra ELLEN GRACIE, atualmente aposentada, cuja ementa recebeu a
seguinte  redacdo, in verbis:DIREITO CONSTITUCIONAL. EXERCICIO
PROFISSIONAL E LIBERDADE DE EXPRESSAO. EXIGENCIA DE INSCRIGAO
EM CONSELHO PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 5° IX e XIII,
DA CONSTITUICAO. Nem todos os oficios ou profissdes podem ser condicionadas ao
cumprimento de condicOes legais para o seu exercicio. A regra € a liberdade. Apenas
quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscricdo em
conselho de fiscalizacdo profissional. A atividade de musico prescinde de controle.
Constitui, ademais, manifestacdo artistica protegida pela garantia da liberdade de
expressao.(Decisdo Plenario em 01.08.2011. Publicacdo DJE 10/10/2011)Merece énfase
o trecho do voto da Insigne Ministra ao afirmar que o exercicio profissional s6 esta
sujeito a limitacGes estabelecidas por lei e que tenham por finalidade preservar a
sociedade contra danos provocados pelo mau exercicio de atividades para as quais
sejam indispensaveis conhecimentos técnicos ou cientificos avancados.Acrescente-se,
que seria possivel, na tentativa de se tracar um paralelo, mencionar a exigéncia de
capacidade postulatéria para ingressar com acao judicial, a qual, segundo o sistema
processual brasileiro, € oferecida tdo somente ao advogado, salvo raras excegdes. 1sso
porque, em seu artigo 133, a Constituicao federal considera o advogado figura essencial
e imprescindivel a administracdo da justica, de tal forma que a assisténcia de um
profissional do direito legalmente habilitado proporciona seguranca ao cidaddo de que
os seus direitos serdo defendidos por um alguém apto a esse oficio.Essa aptidao,
segundo a Lei n° 8.906, de 04.07.1994, que dispBe sobre o Estatuto da Advocacia, €
configurada, nos termos de seu artigo 8°, pela inscricdo do advogado nos quadros da
Ordem dos Advogados do Brasil e, para tanto, se requer, além de capacidade civil, titulo
de eleitor, comprovacéo do servigco militar, se brasileiro, idoneidade moral e aprovagéo
em exame; e o diploma de graduacdo em direito, que configura justamente o grau de
qualificacdo técnica estabelecido pela lei como minimo.3) A definicdo legal de
qualificativo profissional como protecdo ao interesse publicoO caso julgado pela
Colenda Corte Constitucional acima referido cuida da profissdio do mdasico.
Evidentemente, ndo se pode tracar um paralelo com o oficio dos agentes da propriedade
industrial no que diz respeito a atividade propriamente dita. Assim como, nédo se afigura
possivel fazé-lo com outras profissdes, pois cada uma tem o seu fascinio e a sua razao
de ser. Ndo é esse 0 proposito. O que se busca € evidenciar os valores e principios
constitucionais aplicaveis a hipotese destes autos no que diz respeito a necessidade de



criacdo de qualificativo profissional especifico para atividade de agente da propriedade
industrial, bem como se esses qualificativos sdo encontrados validos e higidos no
ordenamento juridico nacional atual e, ainda, se cabe ao INPI, aferi-los e fiscaliza-
los.Deveras, conforme se extrai do Texto Magno, a regra geral € a preservacdo da
liberdade do exercicio de qualquer trabalho, de tal forma que a criacdo de amarras nao
pode ser considerada como regra geral, mas, sim, excecdo. Além disso, a eventual
criacdo de limitacdo deve obedecer especificamente aos requisitos de forma e conteudo.
A forma, consistente em texto normativo veiculado por meio de lei e, por sua vez, o
conteido, restrito ao trato da disciplina de qualificagcBes profissionais.Assim, a
identificacdo de qualificativos especiais para um oficio fica sempre a cargo do
legislador. Isso significa dizer que a imposi¢do de limites a regra do livre oficio ndo
pode ser delegada ou tratada por norma infralegal. A razdo dessa maxima encontra seus
fundamentos no interesse publico, conforme foi ressaltado pela Suprema Corte na
ementa acima transcrita. A inscricdo do profissional em determinado 6rgdo de
fiscalizacdo tem por objetivo a protecdo da sociedade contra a atividade com potencial
lesivo.A eventual lesividade de um trabalho, oficio ou profissdo desafia a necessidade
de regulamentacdo, por meio do estabelecimento de regras previamente definidas para
que, por ocasido do exercicio da atividade, ndo se verifiquem surpresas desagradaveis
por impericia, que podem, eventualmente, trazer danos até mesmo irrepardveis a
sociedade.Essas explicacGes sdo oferecidas com expressiva clareza pelo Eminente
Ministro CELSO DE MELLO, no voto proferido no RE n° 414.426/SC, cujo excerto,
pela clareza, transcrevemos:Note-se, portanto, que o Estado s6 pode regulamentar, (e,
em consequéncia, restringir) o exercicio de atividade profissional, fixando-lhe requisitos
minimos de capacidade e qualificacdo, se o desempenho de determinada profissdo
importar em dano efetivo ou em risco potencial para a vida, a satde, a propriedade ou a
seguranca das pessoas em geral (IVES GRANDRA MARTINS/CELSO RIBEIRO
BASTOS, Comentéarios a Constituicdo do Brasil, vol. 2/77-78, 1989, Saraiva), a
significar, desse modo, que oficios ou profissbes cuja pratica ndo se revista de
potencialidade lesiva ao interesse coletivo mostrar-se-do insuscetiveis de qualquer
disciplinacdo normativa. Também se revela incompativel com o texto da Constituicdo -
sob pena de reeditar-se a pratica medieval das corporagdes de oficio, abolidas pela Carta
Imperial de 1824 (art. 179, XXV) - a exigéncia de que alguém, para desempenhar,
validamente, atividade profissional, tenha de se inscrever em associagdo ou em
sindicato para poder exercer, sem qualquer restricdo legal, determinada profisséo. (todos
os grifos no original)Advirta-se que o INPI, muito embora apresente defesa
argumentando sobre a imprescindibilidade da habilitacdo técnica, noticia que oferece
pleno acesso aos cidadédos, conforme afirma: (...) o INPI faculta e incentiva o acesso
livre e direto dos servicos da propriedade industrial aos préprios interessados
(requerentes de direitos de propriedade industrial), sem a intermediacdo de qualquer
procurador, tendo sido um dos pioneiros no servi¢o publico de disponibilizacdo, via
internet, dos servigos de protecdo. Exemplo dessa disponibilidade ¢é a frequente adeséo
ao sistema e-inpi, que possibilita ao usuario, de forma direta e sem a intermediacédo de
procuradores, requerer de sua casa, por meio de computador, o seu pedido de registro de
marca e demais servicos derivados, bem como acompanhar as decisdes publicadas nas
revistas de propriedade industrial, sem o pagamento de quaisquer honorérios
profissionais, (fl. 214). (grifamos)De outra parte, ndo obstante o INPI defenda a
facilidade de acesso de todos os usuarios ao sistema e-inpi, ressalta que as atividades
relativas a propriedade industrial envolvem conhecimento especializado, enfatizando
que o mandato, em casos tais, engloba uma complexidade de atos que o Procurador
deve praticar em beneficio de seu representado. Entre eles citam-se 0s requerimentos de



marca e desenho industrial e procedimentos respectivos (busca, oposi¢do, caducidade,
defesa em processo administrativo de nulidade, prorrogacdo e extingdo): correta
elaboracdo de pedido de patente e seu acompanhamento, tarefa que abrange
identificacdo do estado da técnica, resposta as exigéncias formuladas pelo INPI e
recursos pertinentes; averbacdo de contratos de transferéncia de tecnologia e franquia;
acompanhamento dos depositos de software e dos direitos de topografia dos circuitos
integrados.(fls.214/215)Essa dicotomia revela que o INPI ainda ndo se decidiu sobre
qgual o caminho da acessibilidade seria o mais conveniente. A total abertura do
peticionamento aos interessados, seus advogados e demais procuradores, ou, mediante a
exigéncia de restricdo, aplicavel somente a estes Ultimos - demais procuradores -
consistente na declaracdo de que possuem o titulo de agente da propriedade industrial,
conferido pelo INPI aqueles que demonstrassem ser possuidores de determinados
atributos.E indiscutivel que, nos ultimos noventa anos, desde a criagdo do primeiro
Orgdo da propriedade industrial e, especialmente, nos Gltimos quarenta e trés anos,
desde a instituicdo do préprio INPI, a evolu¢do do estado da técnica promoveu sensiveis
mudancas, inclusive, no proprio sistema de protecdo de marcas e patentes, razdo pela
qual o acesso ao peticionamento também passou por diferentes etapas até chegar a
denominada era digital.Nesse diapasdo, o dinamismo da realidade social, que sempre
impbe a evolucdo do ordenamento juridico, esta a evidenciar o dilema no qual se
encontra o INPI, que precisa de instrumentos efetivos para o atendimento da sociedade,
acompanhando a evolucdo digital, de forma segura e &gil, bem assim adequar-se aos
ditames da lei. Assim, evidencia-se que, na auséncia de norma legal valida sobre o que
deve ser estabelecido como requisito de capacidade postulatéria para peticionamento de
terceiros, resolveu acolher os pedidos das Associa¢des de Classe da profissdo de agente
da propriedade industrial e, assim, normatizar.Todavia, ndo cabia ao INPI fazé-lo,
porque, além de ser matéria da exclusiva competéncia do Legislador Federal, ndo se
evidenciou qual o interesse coletivo a ser protegido, até porque, em principio, cuida-se
do direito privado do titular do bem da propriedade industrial, e, de outra parte, ndo ha
que se falar em potencial lesividade a demandar a disciplina normativa da
atividade.Nesse sentido, € interessante mencionar a manifestacdo do Plenario do
Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme o voto do Ministro Rodrigues Alckmin ,
no julgamento da Representacdo de Inconstitucionalidade n® 930/DF, por meio do qual
foram enfatizadas as diretrizes da limitacdo consistente na imposicdo de capacidade
profissional, nos seguintes termos, cujo excerto transcrevemos:Assegura a Constituicao,
portanto, a liberdade do exercicio de profissdo. Essa liberdade, dentro do regime
constitucional vigente, ndo é absoluta, excludente de qualquer limitacdo por via de lei
ordinaria. Tanto assim é que a clausula final (observadas as condi¢Ges de capacidade
que a lei estabelecer) ja revela, de maneira insofismavel, a possibilidade de restri¢cdes ao
exercicio de certas atividades. Mas também ndo ficou ao livre critério do legislador
ordinario estabelecer as restricdes que entenda ao exercicio de qualquer género de
atividade licita. Se assim fosse, a garantia constitucional seria ilusoria e despida de
qualquer sentido. Que adiantaria afirmar livre o exercicio de qualquer profissao, se a lei
ordinaria tivesse o poder de restringir tal exercicio, a seu critério e alvitre, por meio de
requisitos e condi¢des que estipulasse, aos casos e pessoas que entendesse? (...) E ainda
que, por forca do poder de policia, se possa cuidar, sem ofensa aos direitos e garantias
individuais, da regulamentacédo de certas atividades ou profissdes, vale frisar, ainda, que
essa regulamentacdo ndo pode ser arbitraria ou desarrazoada, cabendo ao Judiciario a
apreciacdo de sua legitimidade. (...) Quais os limites que se justificam, nas restricGes ao
exercicio de profissdo? Primeiro, os limites decorrentes da exigéncia de capacidade
técnica. (...) S&o legitimas, consequentemente, as restricbes que imponham



demonstracdo de capacidade técnica, para 0 exercicio de determinadas
profissdes.(REPRESENTACAO 930/DF - Distrito Federal. Relator: Min. CORDEIRO
GUERRA. Relator p/Acorddao: Min. RODRIGUES ALCKMIN, julgamento:
05/05/1976, por maioria de votos, Tribunal Pleno, DJ 02.09.1977).Na hipotese, tratou-
se de discutir a constitucionalidade da Lei n°® 4.116, de 27.08.1962, que havia
disciplinado o exercicio da profissdo de corretor de imoveis, estabelecendo restri¢oes,
que ndo se coadunavam, segundo o entendimento da Colenda Suprema Corte, ao
interesse publico na medida em que ndo representavam condicdes de capacidade
técnica.Posteriormente, foi editada a Lei n° 6.530 , 12.05.1978, que regulamentou a
profissdo de corretor de imdveis, exigindo, para o seu exercicio, o titulo de Técnico em
Transacdes Imobiliarias, bem assim constituindo o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais como 6rgdos dotados de competéncia para disciplina e fiscalizacdo.4) A
atividade do agente da propriedade industrial como pessoa fisica e juridicakE certo que
todas as atividades profissionais podem ser exercidas na forma de prestacdo de servico -
pessoa fisica - ou na modalidade empresarial - pessoa juridica, sendo que a Constituicdo
, como visto, prestigia a total liberdade do exercicio de ambas, a ndo ser que a lei
estabeleca condicdes prévias que indiquem qualificativos, habilidades ou
conhecimentos especificos.O Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946 refere-se a atuacdo
do agente da propriedade industrial na qualidade de pessoa fisica ou juridica, nos termos
de seus artigos 3°, 8° e 9°, in verbis:Art. 3° SO0 poderao exercer quaisquer atos perante o
Departamento:l - os proprios interessados, pessoalmente;ll - os agentes Propriedade
Industrial; 111 - 0 advogados legalmente
NADTITTATOS. ... bbbt neenes
........................... Art. 8% Como Agente podera: inscrever uma entidade com
personalidade juridica e, nesse caso, 0s respectivos componentes deverdo possuir a
qualidade prevista nos incisos Il e I11 do art. 3° deste Decreto-Lei.Paragrafo Unico. Para
0 efeito dessa inscrigdo, serdo apresentados ao Departamento 0s respectivos contratos
sociais estatutos ou outros documentos da constituicdo da entidade requerente mediante
0 pagamento da taxa de cem cruzeiros (Cr$ 100,00), em estampilhas opostas no
requerimento da matricula.Art. 9° O Agente podera sob sua responsabilidade indicar até
dois prepostos para auxiliarem os seus trabalhos, de acordo com as instru¢6es que forem
expedidas.Decorre das normas transcritas que o INPI, entdo Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, deve fiscalizar tanto a atividade profissional do agente da
propriedade industrial, quanto a sua atuacdo empresarial. Por isso, sob este aspecto, para
fins de delimitar o alcance da presente decisdo judicial, hd que se realizar a anélise das
disposicdes do Codigo Civil com o objetivo de avaliar se hd necessidade de
investigagdo sob o &ngulo do exercicio de atividade econdmica ou apenas e tdo somente
da atividade profissional.O artigo 966 do Cddigo Civil estabelece:Art. 966. Considera-
se empresario quem exerce profissionalmente atividade econdmica organizada para a
producdo ou a circulacdo de bens ou de servigos.Paragrafo unico. Ndo se considera
empresario quem exerce profissdo intelectual, de natureza cientifica, literaria ou
artistica, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercicio da
profissdo constituir elemento de empresa.Assim, por se tratar de atividade intelectual, o
agente da propriedade industrial, ainda que constituido sob a forma de pessoa juridica,
ndo exerce, segundo o paragrafo Gnico do artigo 966 do Cddigo Civil, atividade
econbmica de natureza empresarial, mesmo que com o concurso de auxiliares.Neste
sentido € a conclusdo dos Enunciados 193 a 195 da IIl Jornada de Direito Civil,
realizada pelo Egrégio Conselho Federal de Justica , que estabelecem:193 - Art. 966: O
exercicio das atividades de natureza exclusivamente intelectual estd excluido do
conceito de empresa. 194 - Art. 966: Os profissionais liberais ndo sdo considerados



empresarios, salvo se a organizacao dos fatores de producgdo for mais importante que a
atividade pessoal desenvolvida. 195 - Art. 966: A expressdo elemento de empresa
demanda interpretacdo econdmica, devendo ser analisada sob a égide da absorcdo da
atividade intelectual, de natureza cientifica, literaria ou artistica, como um dos fatores
da organizacdo empresarial.Portanto, ndo serdo invocados, como fundamentos da
presente sentenca, os pontos relacionados ao dever de controle pelo INPI de eventual
atividade econdmica empresarial do agente da propriedade industrial, passando-se ao
largo das questdes relacionadas ao chamado elemento de empresa, haja vista excederem
os limites da presente decisdo, embora o artigo 8° do Decreto-Lei n° 8.933, de
26.01.1946, esteja a referir a possibilidade de registro de pessoa juridica na area da
propriedade industrial. Assim, abordar-se-do, exclusivamente, os temas imbricados com
a necessidade de regulamentacdo da profissdo de agente da propriedade industrial como
atividade intelectual.5) A competéncia da Unido para legislar sobre o exercicio de
profissbesComo ja pontuado, o direito a pratica de trabalho, oficio ou profissdo podera
sofrer limitacbes mediante o estabelecimento da necessidade de qualificagOes
profissionais, conforme anunciado pelo artigo 5°, inciso XIIl, do Texto Magno. Essas
verdadeiras restricdes demandam o exercicio da funcdo legislativa, por meio do
Congresso Nacional, ao qual foi atribuida a competéncia para estabelecer os critérios
validos que poderdo dar ensejo a tratamento diferenciado entre os cidaddos, na medida
em que o direito de exercer uma atividade podera ser delimitado a um grupo que se
amolde aos requisitos pré-determinados.Dai advém a importancia da fixacdo de toda e
qualquer limitacdo ao direito individual expresso ao trabalho somente por meio de texto
de lei, sob pena de se malferir também o principio da igualdade. Além disso, a
Constituicao confere apenas e tdo somente a Unido a competéncia exclusiva para dispor
sobre qualificagOes profissionais que podem ser exigidas em relacdo a determinados
trabalhos, oficios ou profissbes, na forma do artigo 22, inciso XVI, in verbis:Art. 22.

Compete privativamente a Unido legislar
0] 0] £ ST PR
................................ XVI - organizacdo do sistema nacional de emprego e condigdes para
0 exercicio de
Q100 150U

....................................... Paragrafo Unico. Lei complementar podera autorizar os Estados
a legislar sobre questdes especificas das matérias relacionadas neste artigo.
(destacamos)N&o obstante o legislador constituinte tenha facultado a delegacdo aos
Estados para legislar sobre a matéria, na forma do referido paragrafo Unico do artigo 22,
o fato é que ndo existindo a lei complementar para tanto, somente o Congresso Nacional
poderé produzir a norma legal para delinear uma profissdo.Veja-se, também, que nao foi
facultada ao Poder Legislativo federal qualquer margem de discricionariedade quanto a
escolha do critério de diferenciacdo entre os trabalhados, é dizer, todos sdo iguais
perante a lei, a ndo ser que apresentem qualificacBes profissionais - especificas - que 0s
autorize a exercer, com exclusividade, um oficio.Dessa forma, ndo ha como sustentar 0s
argumentos dos Requeridos quanto ao pleno atendimento dos principios constitucionais
por meio das normas do Decreto-Lei n® 8.933, de 26.01.1946, que estaria a dispor sobre
as qualificacdes profissionais do agente da propriedade industrial, pois ndo se pode
extrair do bojo desse Decreto-Lei nenhuma regra que imponha demonstracdo de
capacidade técnica para o exercicio do oficio, como se fara a seguir.6) A evolucédo
normativa com estatura de lei da disciplina da atividade de agente da propriedade
industrial A breve analise da evolugdo do sistema normativo brasileiro propriedade
industrial, que se segue, objetiva identificar as normas aplicaveis a solucdo do presente
litigio. Visa, portanto, a analise da criacdo dos qualificativos para a atividade do agente



da propriedade industrial perante os 6rgaos controladores da protecdo desses direitos, no
Pais, a saber: a Diretoria Geral de Propriedade Industrial, transformada em
Departamento Nacional da Propriedade Industrial e, atualmente, o INPI, que devem
constar de lei emanada do Poder Legislativo federal. As partes controvertem a respeito
da validade do Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, que, segundo 0os Requeridos, teria
sido recepcionado pela Constituicdo da Republica de 1988 e, portanto, estaria apto a
conceder fundamento as normas infralegais.Vejamos os pontos principais.Decreto n°
16.264, de 19.12.1923Em 1923, quando foi criada a Diretoria Geral de Propriedade
Industrial, por meio do artigo 1° do Decreto n® 16.264, de 19.12.1923, que estabeleceu o
Regulamento da Propriedade Industrial, ndo havia referéncia expressa a atividade do
agente da propriedade industrial, conforme a redacéo in verbis:Art. 1° - Fica criada a
Diretoria Geral da Propriedade Industrial, a qual tera a seu cargo os servi¢cos de patentes
de invencdo e de marcas de industria e de comércio, ora reorganizados, tudo de acordo
com o regulamento anexo, assignado pelo Ministro da Agricultura, IndUstria e
Comércio. (redacdo atualizada)O referido Decreto previu, dentre outras regras, as
atribuicbes conferidas aos integrantes do novel érgdo federal, especificando as funcdes
do diretor geral, consultores técnicos, chefes de secdo, oficiais, porteiros, continuos e
serventes. Os registros de patentes e marcas poderiam ser requeridos pelos proprios
interessados, pessoalmente, nos termos dos artigos 41 e 89, mediante o depdsito do
pedido acompanhado dos documentos necessarios.Art. 41. O pretendente a privilegio de
invencdo devera depositar na Diretoria Geral da Propriedade Industrial o seu pedido,
acompanhado de um relatorio, em duplicata, em que descreva com precisao e clareza a
invencdo, seu fim e modo de usé-la, além de plantas, desenhos, modelos ou amostras,
também em duplicata, indispensaveis ao exato conhecimento da mesma invencdo, de
maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter o produto ou o
resultado, empregar o meio, fazer a aplicacdo ou usar do melhoramento de que se
LU L SO T
................................................ Art. 89. Aquele que quiser registrar a sua marca
depositard o respectivo pedido na Diretoria Geral da Propriedade Industrial,
acompanhado:

() TSRS
............................................ 1° O requerente devera declarar:a) a sua nacionalidade,
profissdo e domicilio;b) si a marca é destinada a produtos ou artigos da industria ou do
comeércio;c) a classe ou classes de produtos ou artigos a que a marca se destina, de
acordo com a classificagcdo adoptada por este regulamento. (...) (redagéo atualizada)Né&o
existia até entdo a disciplina juridica da figura do agente da propriedade
industrial.Decreto n°® 22.989, de 26.07.1933Passados dez anos, ainda na vigéncia da
Constituicdo de 1891, foi criada formalmente uma nova profissao, disciplinada por um
novel Regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que fora
editado pelo Decreto n° 22.989, de 26.07.1933, baixado pelo Chefe do entdo Governo
Provisorio, que, em seu artigo 3°, dispds sobre o novo oficio publico denominado
Agente Publico de Propriedade Industrial, nos seguintes termos:Art. 3° O exercicio das
funcdes de agente oficial de Propriedade Industrial passa a ter carater do oficio publico,
em virtude de nomeacdo do ministro do Trabalho, Industria e Comércio e provas de
habilitacdo prestadas nos termos do regulamento a que alude o art. 1°. A época, 0
Regulamento de 1933 estabeleceu que seria necessaria a nomeacgdo pelo Ministro do
Trabalho, Industria e Comércio, para o exercicio do oficio, ap6s a aprovacdo em
exame.Foi dessa forma que nasceu a categoria, que passou a receber, com
exclusividade, ao lado dos advogados e dos proprios interessados, a atribuicdo para a
apresentacdo e o acompanhamento de pedidos perante o0 DNPI, conforme dispuseram as



seguintes normas do Regulamento anexo ao Decreto n° 22.989, de 26.07.1933, in
verbis:Art. 33. A nomeacdo do agente oficial de Propriedade Industrial sera, feita pelo
ministro do Trabalho, Indlstria e Comércio mediante habilitagdo prestada nos termos
deste regulamento.Art. 34. O Departamento Nacional da Propriedade Industrial tera, um
registro especial, no qual serdo inscritos, por ordem alfabética, todas as pessoas, firmas
ou sociedades que possam ser matriculadas, de conformidade com as disposi¢cOes deste
regulamento, como agentes oficiais de Propriedade Industrial. Paragrafo Unico. A
inscricdo ou matricula no livro de que trata este artigo sera feita mediante o pagamento
da taxa de 100$000 (cem mil réis), cobrada por selo de verba.Art. 35. S6 poderdo
apresentar e acompanhar pedidos do privilegio, registro de marcas de industria e de
comeércio, e praticar outros atos relativos a esses pedidos no Departamento Nacional da
Propriedade Industrial:l, pelos proprios interessados, pessoalmente;ll, os agentes
oficiais de Propriedade Industrial;lll, os advogados legalmente habilitados.Art. 36. S&o
aptos para requerer matricula como agentes oficiais de Propriedade Industrial os
brasileiros de maioridade, que se encontrem no gozo de direitos civis e politicos e
provem reunir 0s seguintes requisitos:a) exercicio, durante cinco anos, antes da
publicacdo deste regulamento, da fungdo de agente de Privilégios de Invencdo Marcas
de Inddstria e de Comércio, quer pessoalmente, quer como firma individual, sécio ou
diretor de firma coletiva ou sociedade organizada para esse fim;b) competéncia para o
exercicio da profissdo, mediante o exame de que trata este regulamento;c) idoneidade;d)
quitacdo de impostos de industria e profissdo.Paragrafo unico. A prova dos requisitos
constantes das alineas a, ¢ e d far-se-4 mediante a exibicdo de certidées documentos e
atestados revestidos dos caracteristicos essenciais de autenticidade. Art. 37. Toda
pessoa, firma ou sociedade que, ja exercendo o oficio de agente de Privilegio de
Invencdo ou Marca de Indlstria e de Comércio, desejar matricular-se no registro de
agente oficial de Propriedade Industrial deverd apresentar ao diretor geral do
Departamento Nacional da Propriedade industrial requerimento de que conste o seu
nome individual ou, no caso de sociedade, ou firma coletiva, 0 nome do sécio, gerente
ou diretor autorizado a representa-la. 1° Dentro de vinte dias apds a publicacdo deste
decreto, o diretor geral do Departamento convidara, por edital publicado no Diario
Oficial, durante 30 dias, os que se quiserem matricular para exercer a profissdo de
agente oficial de Propriedade Industrial, de acordo com o que prescreve o art. 36 alineas
a, c e d. 2° O prazo para o pedido de inscricdo no registro ou matricula sera de trés
meses, a contar da data em que se tiver iniciado a publicacio do convite.Art. 38. A
proporgdo que forem sendo apresentados os requerimentos, com as formalidades
estabelecidas no artigo antecedente, o diretor geral do Departamento procederd ou
mandara proceder a diligencias que lhe parecerem necessarias ao perfeito conhecimento
da idoneidade e capacidade do pretendente ao cargo de agente, e, findo cada processo,
fard o respectivo encaminhamento, com todos os documentos que o instruirem ao
Ministro do Trabalho, Industria e Comércio para decisdo final.Paragrafo dnico.
Deferido o requerimento, voltard o processo ao Departamento para cumprimento do que
disposto o paragrafo Unico do art. 34.Art. 39. A inscricdo para 0 exame de agentes
oficiais de Propriedade Industrial serd feita anualmente, pelo prazo de trés meses,
marcado por edital assinado pelo diretor geral publicado no Diario Oficial durante cinco
dias. 1° Vinte dias apds a publicacdo deste regulamento no Diério Oficial, o diretor geral
do Departamento convidaram por edital inserido durante oito dias no mesmo 6rgéo de
publicidade, os que quiserem inscrever-se para 0 exame de agentes oficiais de
Propriedade Industrial. A inscricdo permanecera aberta durante o prazo de sessenta dias,
a contar da data em que o convite tiver sido publicado pela primeira vez. 2° Terminada a
inscricdo, o diretor geral do Departamento procedera como determinam as disposi¢oes



do capitulo XIV deste regulamento.Art. 40. Para a inscricdo ao exame de que trata o
artigo antecedente e seus paragrafos se cobrara a taxa de 100$000 (cem mil réis), que
sera recolhida ao Tesouro Nacional por meio de guia em duas vias, uma das quais ficara
instruindo o requerimento do interessado.Paragrafo Unico. O candidato aprovado, na
forma prevista por este regulamento, fica isento da taxa de 1003000 (cem mil réis),
estabelecida para o registro criado pelo art. 34, paragrafo Unico.Art. 41. O
Departamento Nacional da Propriedade industrial, logo que termine o processo de
habilitacdo dos cargos ditados ao exercicio da profissdo de agente oficial de Propriedade
Industrial, bem como 0s exames de que trata o paragrafo Unico do artigo anterior, fara
publicar a relacdo completa de todos os agentes matriculados, o que, dai em diante fara
sempre no més de janeiro de cada ano, indicando os que se acharem em pleno exercicio.
Essa lista, uma vez publicada, vale como prova do exercicio da funcdo de agente oficial
de Propriedade Industrial.Art. 42. Nenhum agente oficial de Propriedade Industrial
podera entrar no exercicio de suas funcdes sem ter feito, Tesouro Nacional, o depdsito
da quantia de 5:000$000 (cinco contos de réis) em dinheiro ou apdlices da divida
publica federal.Art. 43. A restituicdo da fianca a que se refere o artigo precedente s
poderd ser autorizada pelo ministro do Trabalho, Industrial e Comércio, seis meses
depois da cessados definitiva das funcdes do agente a que estiver servindo garantia,
devendo, no decorrer desse prazo, ser publicado edital pelo Departamento no Diério
Oficial, convidando os incessados a apresentarem quaisquer reclamacdes que possam
atingir a caucdo de que se trate.Art. 44. Toda a vez que o agente matriculado mudar de
escritério ou residéncia devera comunicar, por escrito, ao Departamento Nacional da
Propriedade Industrial o seu novo endereco.Art. 45. Quando o agente for pessoa juridica
devera apresentar uma relacdo dos componentes autorizados a representa-la perante o
Departamento, acompanhada de certificado, publica forma ou publicacdo oficial dos
estatutos ou do contrato social, e, bem assim, comunicar todas as alteracfes que
ocorrerem, posteriormente, nesses estatutos e contrato ou na respectiva
administracdo.Art. 46. Os agentes oficiais de Propriedade Industrial, independentemente
de requerimento escrito, terdo direito a:a) obter, no préprio Departamento, vista dos
processos de marcas de industria e de comercio ou patentes de invencdo que forem
procuradores, mediante recibo visado pelo diretor da respectiva seccao, até o0 maximo de
10 processos por dia, ndo podendo requisitar mais de cinco de cada vez;b) tirar,
pessoalmente, copias dos pareceres constantes dos processos de que tiverem vista e
tomar quaisquer notas que lhes forem necessarias com relacdo aos mesmos processos,
podendo transferir essa faculdade aos seus propostos, previamente indicados ao diretor
geral do Departamento e por ele reconhecidos ou nomeados;c) requerer e assinar em
nome de terceiros, termos de depositos, que lhes serdo deferidos, para apresentar a
procuracdo, dentro do prazo de 30 dias prorrogavel, mediante nova peticdo, até o
maximo de 90, a juizo do diretor geral. 1° Os agentes oficiais de Propriedade Industrial
sdo obrigados a guardar sigilo dos atos do Departamento de que tiverem conhecimento
pelo manuseio dos processos em que forem interessados, como procuradores, antes que
tais atos sejam dados a publicidade. 2° O agente oficial de Propriedade Industrial sera
sempre responsavel pelos atos que seus prepostos praticarem no desempenho da
faculdade conferida pela alinea b, in fine.Art. 47. O diretor geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial poderd cancelar a matricula de qualquer agente
oficial de Propriedade Industrial, ou suspendé-lo do exercicio da respectiva funcéo até o
maximo de 90 dias, censurd-lo ou adverti-lo disciplinarmente.Paragrafo Unico. Da
decisdo que cancelar a matricula de qualquer agente, recorrerd, ex-officio, o diretor
geral, no seu proprio despacho, para o ministro do Trabalho, Industria e Comércio. Das
penas de suspensdo cabera recurso voluntario interposto pelo interessado, para 0 mesmo



ministro, dentro do prazo de 30 dias, contado da data da publicacdo dos respectivos
despachos no Diério Oficial. CAPITULO XIVDO EXAME PARA A MATRICULA DE
AGENTES OFICIAIS DE PROPRIEDADE INDUSTRIALATrt. 48. Os capacitados ao
exercicio das funcdes de agente oficial de Propriedade Industrial, na forma do artigo 36,
alinea b, do presente regulamento, ficam sujeitos a prestacdo do exame que adiante se
regula, a fim de comprovarem a sua habilitacdo aquele mister.Art. 49. Para a execucao
do disposto no artigo cedente, o diretor geral do Departamento propora, ao Ministro do
Trabalho, Industria e Comércio, de acordo com o que prescreve o art. 39, a designacéo
da comissdo, que elegerd dentre os seus membros, aqueles que devam servir como
presidente e secretario, promovendo todos os demais atos indispensaveis a realizacdo do
exame.Art. 50. O local, dia e hora para a realizagdo das provas do exame de que trata o
art. 48 serdo fixados em edital publicado no Diario Oficial, com antecedéncia de cinco
dias, e no qual se mencionardo, nem s6 0s nomes dos candidatos inscritos, mas também
0s dos componentes da comissdo examinadora.Art. 51. O exame versara sobre:a)
legislacdo e pratica administrativa com referencia a patentes de invencéo e registro de
marcas de industria e de comércio;b) preparacdo do pedido de privilegio e de marca,
principalmente do relatério descritivo dos inventos e da descrigdo das marcas, mediante
um exemplo fornecido pela comissdo examinadora;c) legislacdo sobre privilegio de
invencdo, marcas de indUstria e de comércio.Art. 52. As provas serdo escritas e orais e
versardo sobre pontos formulados pela comissdo examinadora e tirados a sorte, no
momento, por um dos candidatos presentesParagrafo Unico. As provas escritas
abrangerdo trés questbes e devem ser concluidas dentro do prazo maximo de trés horas,
sendo permitida a consulta é legislacdo. As provas orais serdo feitas dentro do ponto que
cada candidato sortear, assistindo ao presidente da comissdo a faculdade, dirigir
perguntas ao examinando sobre matéria ndo constante do respectivo ponto.Art. 53. O
julgamento das provas abrange as notas de 1 a 10, ndo sendo classificados os candidatos
que obtiverem nota inferior a 3.Art. 54. Concluidas as provas e feito o julgamento, o
presidente da comissdo examinadora apresentara relatorio escrito ao Diretor Geral
expondo a marcha do processo do exame, ao qual juntard a relacdo dos candidatos
classificados.Paragrafo Gnico. O relatorio, bem como as provas examinadas e mais
documentos que o tenham acompanhado, com o parecer do Diretor Geral, serdo
encaminhados ao Ministro do Trabalho, Industria e Comércio, dentro do prazo de dez
dias apds a ultima prova, a fim de ser julgado o concurso e feitas as nomeacgdes dos
candidatos aprovados, de acordo com o disposto no art. 33 deste regulamento.Art. 55.
As disposicOes constantes do art. 35 sd entrardo em vigor apds serem feitas as
nomeacOes de agentes oficiais de Propriedade Industrial, decorrentes da habilitacdo de
que trata o art. 37 e do primeiro exame, realizado na conformidade do art. 39 e seus
paragrafos. (redacdo atualizada) (destacamos)A longa transcricao se faz necessaria para
elucidar o detalhado regramento estabelecido pelo Decreto n°® 22.989, de 26.07.1933,
que fixou os qualificativos minimos necessarios ao exercicio da funcdo, entdo publica,
de agente oficial da propriedade industrial.Foram preestabelecidos pelo Governo
Provisorio, que fazia as vezes de legislador, os critérios essenciais para a aptiddo do
candidato, o qual deveria atender os requisitos fixados pelo artigo 36 para, assim, ser
considerado apto a inscricdo no exame, cuja realizacdo era anual, por forca do disposto
no artigo 39. Além disso, no capitulo XIV - Do Exame para a Matricula de Agentes
Oficiais de Propriedade Industrial, os artigos 48 a 55 determinaram a forma do exame e,
principalmente, o contetdo a ser exigido para classificacdo do candidato ao oficio da
propriedade industrial, a saber: legislacdo e pratica administrativa com referéncia a
patentes de invencdo e registro de marcas de industria e de comércio; preparacao de
pedido de privilegio e de marca; e, legislacdo sobre privilegio de invengdo, marcas de



indastria e de comércio.Destaque-se, desde logo, que esse foi o Unico diploma
normativo com estatura de lei que dispds sobre as habilidades especificas dos
pretendentes ao titulo de agente da propriedade industrial. Decreto-Lei n® 2.679, de
07.12.1940Posteriormente, o Departamento da Propriedade Industrial foi reorganizado
pelo Decreto-Lei n® 2.679, de 07.12.1940, que retirou da atribuicdo dos agentes o
carater oficial, alterando a terminologia de agentes oficiais da propriedade industrial
para agentes da propriedade industrial, bem como eliminou a nomeacdo pelo Ministro
do Trabalho, Industria e Comércio, que passou tdo somente a autorizar o exercicio da
funcdo.Além disso, o artigo 20 do Decreto-Lei n® 2.679, de 07.12.1940, revogou,
expressamente, o Decreto n° 22.989, de 26.07.1933. Por essa razdo, desde entdo, foram
suprimidas do ordenamento juridico as normas com estatura de lei, imprescindiveis a
regulacdo do oficio de agente da propriedade industrial, pois os artigos abaixo
transcritos ndo contém os requisitos minimos a profissao. Veja-se, in verbis : Art. 2° S6
poderdo exercer quaisquer atos perante o Departamento: | - 0s prdprios interessados,
pessoalmente;ll - os agentes da Propriedade Industrial;lll - os advogados legalmente
habilitados. Art. 3° A autorizacdo para o desempenho da funcdo de Agente da
Propriedade Industrial serd concedida pelo Ministro do Trabalho, Industria e Comércio,
depois de prestadas, pelos interessados, provas de habilitacdo. 1° As instrucdes
reguladoras das provas referidas neste artigo seréo baixadas anualmente pelo Diretor do
Departamento. 2° S0 aptos para requerer a inscricdo, com o objetivo de que trata este
artigo, os brasileiros natos, maiores de 21 anos, que se encontrarem em pleno gozo de
seus direitos civis e politicos, provados esses requisitos, bem assim a idoneidade moral,
mediante documentos auténticos. Art. 4° No ato da inscri¢do, que sera aberta pelo prazo
de dois meses e anunciada no Diario Oficial, o candidato pagara a taxa de cem mil réis
(1003%0), em estampilhas apostas no proprio requerimento. Paragrafo Unico. Expirado
este prazo, o Diretor do Departamento submetera ao Ministro de Estado os nomes de
trés funcionarios que examinardo os candidatos. Art. 5° Nenhum Agente poderé exercer
quaisquer atos sem haver depositado no Tesouro Nacional, em garantia de suas
responsabilidades, a quantia de cinco contos de réis (5:000$0), em dinheiro ou apélices
da Divida Pablica Federal. Paragrafo Gnico. A restituicdo dessa fianca sera autorizada
somente pelo Ministro, trés meses apo6s a definitiva cessacdo das fungdes de Agente,
devendo ser publicado, no curso desse prazo, edital no Diario Oficial, convidando os
interessados a apresentar ao Departamento quaisquer reclamacfes que possam atingir
seu valor. Art. 6° Como Agente, podera inscrever-se uma entidade, com personalidade
juridica e, nesse caso, 0s respectivos componentes deverdo possuir a qualidade prevista
nos incisos Il e Il do art. 2° deste decreto-lei Pardgrafo unico. Para efeito dessa
inscricdo, serdo apresentados ao Departamento 0s respectivos contratos sociais,
estatutos ou outros documentos de constituicdo da entidade requerente, mediante o
pagamento da taxa de cem mil réis (100$0), em estampilhas apostas no requerimento de
matricula. Art. 7° O Agente podera, sob sua responsabilidade, indicar até dois prepostos,
para auxiliarem os seus trabalhos, de acordo com as instrugdes que forem expedidas.
Art. 8° Os Agentes da Propriedade Industrial, sob pena de aplicacdo das disposicdes do
artigo seguinte, sdo obrigados a guardar sigilo dos atos do Departamento, de que
tiverem conhecimento pelo manuseio dos processos, antes que sejam dados a
publicidade. Art. 9° Ao Diretor do Departamento é facultado censurar ou advertir
disciplinarmente qualquer Agente, suspendé-lo do exercicio das atribuicGes, até o prazo
de 90 dias, e cancelar-lhe a matricula. 1° Da pena de suspensao cabe recurso, interposto
pelo interessado para 0 Ministro de Estado, dentro do prazo de 30 dias, contado da data
da publicacéo do despacho no Diério Oficial. 2° Da decisdo que cancelar a matricula de
qualquer Agente, recorrera o Diretor, ex-officio, no préprio despacho para o Ministro de



Estado. Art. 10. O Departamento fard publicar anualmente, nos primeiros dias de
janeiro, a relacdo dos Agentes matriculados e respectivos enderecos. Art. 11. Os
emolumentos estabelecidos no art. 3° do Decreto n. 5.569, de 13 de novembro de 1928,
serdo pagos em estampilhas apostas na peticdo respectiva. Art. 12. O expediente diario
do D.N.P.l., os pontos caracteristicos das invengdes e os clichés de marcas, nomes
comerciais, titulos, insignias, emblemas e desenhos de invencdes serdo publicados na
Seccdo Il do Diario Oficial. Art. 13. No Quadro Unico do Ministério do Trabalho,
Industria e Comércio fica criada a carreira de Examinador de Marcas, com a estrutura
constante da tabela anexa a este decreto-lei. Art. 14. Os cargos de provimento efetivo de
Consultor Técnico do Quadro unico do Ministério do Trabalho, Industria e Comércio,
ficam transformados em cargos de Perito de Propriedade Industrial, de acordo com a
tabela citada no artigo anterior. Paragrafo Gnico. Os decretos de nomeacdo dos
ocupantes desses cargos serdo apostilados pelo Diretor Geral do Departamento de
Administracdo do Ministério do Trabalho, Indlstria e Comércio. Art. 15. Os cargos de
Perito de Propriedade Industrial serdo providos mediante concurso, na forma que
estabelecer o Departamento Administrativo do Servico Publico. Art. 16. Ficam criadas,
no referido quadro Unico, duas funcbes gratificadas de Chefe de Divisdo com a
gratificacdo anual de seis contos de réis (6:000$0) a cada; quatro de chefe de Sec¢édo
com a gratificacdo anual de quatro contos e oitocentos mil réis (4:800$0) a cada e uma
de Chefe de Seccdo de Comunicacdes com a gratificacdo anual de dois contos e
quatrocentos mil réis (2:400$0). Art. 17. O Presidente da Republica expedira, mediante
decreto, 0 Regimento em que serdo especificadas as atribuicdes e normas reguladoras
das atividades do Departamento, reorganizado por este decreto-lei. Art. 18. Fica aberto
o crédito de noventa e nove contos e trezentos mil réis (99:300$0) para atender a
despesa de pessoal, resultante da presente reorganizacdo. Art. 19. Fica aberto o crédito
de cento e quinze contos e duzentos e dezoito mil réis (115:218%0), sendo quarenta e
dois contos de réis (42:000$0) para pagamento dos tarefeiros a serem admitidos no
D.N.P.I. e setenta e trés contos duzentos e dezoito mil réis (73:218%0) para aquisi¢do de
material necessario com a reforma de que trata este decreto-lei. Art. 20. Este decreto-lei
entrara em vigor em 15 de outubro corrente, revogadas as disposi¢cGes em contrario.
(redacdo atualizada)Evidencia-se, por conseguinte, que desde a edi¢cdo do Decreto-Lei
n°® 2.679, de 07.12.1940, a disciplina reservada ao legislador para a fixacdo das
condicBes de capacidade e as restrigdes impostas pelo bem puablico nos termos da lei
restou malferida, na medida em que ocorreu a primeira delegacdo indevida de
competéncia para estabelecimento de matéria reservada ao legislador ordinério em
flagrante desrespeito ao principio da legalidade. 1sso porque o Decreto-Lei de 1940
silenciou sobre as qualificagdes técnicas necessarias ao exercicio do oficio de agente da
propriedade industrial e, por outro lado, possibilitou que o Diretor do Departamento da
Propriedade Industrial dispusesse sobre o contetdo a ser aferido por meio da realizagdo
de provas.Decreto-Lei n° 7.903, de 27.08.1945As modificacbes no cenario internacional
levaram a elaboracdo de um novo Cdodigo da Propriedade Industrial, editado por meio
do Decreto-Lei n® 7.903, de 27.08.1945, que, entretanto, ndo dispds sobre a atividade do
agente da propriedade industrial. Manteve-se, portanto, a situagdo de lacuna juridica no
que tange a necessidade de previsao por lei dos requisitos técnicos ao exercicio da
atividade multicitada.Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946Foi entdo editado o Decreto-
Lei n° 8.933, de 26.01.1946, ainda sob a égide da Carta Constitucional de 1937, para
novamente reorganizar o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, prevendo,
em seus artigos 3° a 12, as normas que, em sintese, estdo sendo apontadas na presente
acdo civil publica, pela Unido, pelo INPI e pela ABAPI, como suficientes a disciplina
da carreira dos agentes da propriedade industrial, as quais determinam, in verbis:Art. 3°



Sé poderdo exercer quaisquer atos perante o Departamento:l - os préprios interessados,
pessoalmente;ll - os agentes Propriedade Industrial;lll - o advogados legalmente
habilitados.Art. 4° A autorizacdo para, 0o desempenho da funcdo de Agente da
Propriedade industrial sera concedida pelo Ministro do Trabalho, industria e Comércio.
depois de prestados, pelos interessadas, provas de habilitagdo. 1° As instrucOes
reguladoras das provas referidas neste artigo, serdo baixadas anualmente pelo Diretor
Geral do Departamento. 2° So aptos para requerer a inscrigdo, com o objetivo de que
trata este artigo, os brasileiros, maiores de 21 anos, que se encontrarem em plano gozo
de seus direitos civis e politicos, provados esses requisitos, tem assim a idoneidade
moral, mediante documentos auténticos.Art. 5° No ato de inscricdo, que sera aberta pelo
prazo de dois meses e anunciara no Diario Oficial, o candidato para a taxa de cem
cruzeiros (Cr$ 100,00), em estampilhas apostas ao requerimento.Pardgrafo Unico.
Expirado este prazo O Diretor Geral do Departamento submetera ao Ministragéo de
Estados trés funcionarios examinardo os candidatos.Art. 6° Nenhum Agente podera
exercer quaisquer atos sem haver depositado no Tesouro Nacional, em garantia de suas
responsabilidades, a quantia de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), em dinheiro ou
apolices da Divida Publica Federal. Art. 7° A restituicdo dessa fianca sera autorizada
somente pelo Ministro, trés meses apos a definitiva, cessacdo das funcbes de Agente,
devendo ser publicado, no curso desse prazo, edital no Diério Oficial, convidando os
interessados a apresentar ao Departamento quaisquer reclamacfes que possam atingir
seu valor.Art. 8% Como Agente poderd: inscrever uma entidade com personalidade
juridica e, nesse caso, 0s respectivos componentes deverdo possuir a qualidade prevista
nos incisos Il e 11l do art. 3° deste Decreto-Lei.Pardgrafo Gnico. Para o efeito dessa
inscricdo, serdo apresentados ao Departamento 0s respectivos contratos sociais estatutos
ou outros documentos da constituicdo da entidade requerente mediante o pagamento da
taxa de cem cruzeiros (Cr$ 100,00), em estampilhas opostas no requerimento da
matricula.Art. 9° O Agente podera sob sua responsabilidade indicar até dois prepostos
para auxiliarem os seus trabalhos, de acordo com as instru¢cbes que forem
expedidas.Art. 10° Os Agentes da Propriedade Industrial, sob pena de aplicacdo das
disposicdes do artigo seguinte, sdo obrigados a guardar sigilo dos atos do
Departamento, de que tiverem conhecimento pelo manuseio dos processos, antes que
sejam dados publicidade.Art. 11 Ao Diretor Geral do Departamento é facultado
censurar ou advertir disciplinarmente qualquer Agente, suspendé-lo do exercicio das
atribuicoes, até o prazo de 90 dias, e cancelar-lhe a matricula. 1° Da pena de suspensdo
cabe recurso, interposto pelo interessado para 0 Ministro dei Estado, dentro do prazo de
30 dias, contado da data da publicacdo do despacho no Diario Oficial.2° Da decisdo que
cancelar a matricula, de qualquer Agente, recorrera o Diretor Geral, ex-officio, na
préprio despacho, para o Ministro de Estado.Art. 12 O Departamento fard publicar,
anualmente, nos primeiros dias; de janeiro, a relacdo dos Agentes matriculados e
respetivos
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............................................ Art. 23 Revogam-se as disposi¢cdes em contrario.O Decreto-
Lei n° 8.933, de 26.01.1946, pouco inovou, de modo que ndo trouxe ao ordenamento
juridico nacional as normas, equivalentes aquelas revogadas (Decreto n°® 22.989, de
26.07.1933) com estatura de lei, prevendo 0s requisitos minimos relativos a capacidade
para o0 exercicio da atividade de agente da propriedade industrial, e, além disso, na
mesma senda que o Decreto-Lei n® 2.679, de 07.12.1940, manteve a delegagdo de
poderes ao Diretor Geral do Departamento para baixar as normas reguladoras das
provas, sem, contudo, fixar a matéria de conhecimento necessaria a afericdo dos
conhecimentos, nem tampouco a capacitacdo técnica minima.Outras alteracdes ao



Cddigo da Propriedade Industrial processaram-se, mediante a edi¢do do Decreto-Lei n°
254, de 28.02.1967, e do Decreto-Lei n° 1.005, de 21.10.1969, mas que ndo
introduziram modificagcbes dignas de nota.Ora, ainda que se considere ténue a
necessidade de coeréncia com o principio da legalidade, especialmente da reserva legal,
na forma do artigo 122 e seu 8° da Carta de 1937, ndo h4 como aceitar que o Decreto-
Lei n® 8.933, de 26.01.1946, estivesse de acordo com o ordenamento juridico nacional
daquela época. Desde a sua publicacdo, ja ndo se amoldava aos valores constitucionais,
que exigia a previsdo expressa de qualificativos para o trabalho por meio de lei, razdo
pela qual, é correto afirmar, que o referido Decreto-Lei nunca chegou a disciplinar a
atividade de agente da propriedade industrial, até porque, ao estabelecer requisitos
como: ser brasileiro, ter mais de 21 anos, estar no gozo de seus direitos civis e politicos
e ter idoneidade moral, estes nunca foram qualificativos profissionais. Lei n® 5.648, de
11.12.1970Em 1970, nasceu o atual Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, a
partir da publicacdo da Lei n° 5.648, de 11.12.1970, que ndo introduziu no ordenamento
juridico nenhuma norma juridica para fixar os qualificativos profissionais da profissdo
de agente da propriedade industrial. A Constituicdo Federal de 1967 foi alterada pela
Emenda Constitucional n°® 1/69, que entrou em vigor em 30.10.1969, conforme seu
artigo 2°, portanto, a Lei n°® 5.648, de 11.12.1970, deveria necessariamente conformar-se
ao disposto pelo artigo 153 e seu pardgrafo 23, daquela Carta Constitucional , que
estabelecia, in verbis:Art. 153. A Constituicdo assegura aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes a vida, a
liberdade, a seguranca e a propriedade, nos termos

........................................... 23. E livre o exercicio de qualquer trabalho, oficio ou
profissdo, observadas as condicbes de capacidade que a lei estabelecer.Torna-se
evidente que a auséncia de previsdo expressa de lei estd a indicar a auséncia da
necessidade de especial qualificacdo, até porque, embora a propriedade industrial
estivesse passando por um momento de renovacéo, nao se delineou nenhum regramento
especifico para atuacdo de terceiros perante o INPI.Lei n® 5.772, de 21.12.1971No ano
seguinte, foi a vez de se instituir o novo Cédigo da Propriedade Industrial, por meio Lei
n® 5.772, de 21.12.1971, que tinha por escopo nortear a politica brasileira de marcas,
patentes e transferéncia de tecnologia, objetivando propiciar a internalizacdo da
tecnologia.N&o obstante, mais uma vez, o legislador federal silenciou e n&o fez qualquer
mencdo destinada a delinear a atuacéo de terceiros perante o INPI, nem mesmo quanto
aos agentes da propriedade industrial.Alids, ao contrario, verificou-se um retorno ao
procedimento estabelecido em 1923, criado pelo Decreto n° 16.264, de 19.12.1923, que
ndo fazia mencdo a figura do agente da propriedade industrial, mas, apenas e tdo
somente, aos requerentes que, além, evidentemente, dos proprios inventores, poderiam
ser seus herdeiros ou sucessores, que realizar o depdsito dos pedidos de registro de
patentes e marcas na forma dos artigos 5°, 77 e 78 da Lei n® 5.772, de 21.12.1971, in
verbis:Do Autor ou RequerenteArt. 5° Ao autor de invencédo, de modelo de utilidade, de
modelo industrial e de desenho industrial serd assegurado o direito de obter patente que
Ihe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condicOes estabelecidas neste Cadigo.
1° Para efeito de concessdo de patente, presume-se autor o requerente do privilégio. 2°
O privilégio poderd ser requerido pelo autor, seus herdeiros e sucessores, pessoas
juridicas para tanto autorizadas, ou eventuais cessionarios, mediante apresentacdo de
documentacdo habil, dispensada a legalizacdo consular no pais de origem, sem prejuizo
de autenticacdo ou exibicdo do original, no caso de fotocopia. 3 Quando se tratar de
invencdo realizada por duas ou mais pessoas, em conjunto, o privilégio podera ser
requerido por todas ou qualquer delas, mediante nomeacéo e qualificacdo de todas para



ressalva dos respectivos
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.......................................... Do Pedido de Registro (das marcas)Art. 77. Além do
requerimento, o pedido, que sé podera se referir a um Unico registro, conterd ainda:a)
exemplar descritivo;b) cliché tipogréfico;c) prova do cumprimento de exigéncia contida
em legislacdo especifica;d) outros documentos necessarios a instrucdo do
pedido.Paragrafo Unico. O requerimento, o exemplar descritivo e o cliché tipografico
deverdo satisfazer as condicOes estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. CAPITULO IV - Do Depésito do Pedido de RegistroArt. 78. Apresentado o
pedido, sera procedido o exame formal preliminar e, se devidamente instruido, sera
protocolado.Paragrafo Unico. Da certiddo do deposito, se requerida, constardo hora, dia,
més, ano e numero de ordem da apresentacdo do pedido, sua natureza, indicacdo de
prioridade quando reivindicada, 0 nome e endereco completos do interessado e de seu
procurador, se houver.Lei n°® 9.279, de 14.05.1996Atualmente, a Lei n® 9.279, de
14.05.1996, instituiu a chamada Lei da Propriedade Industrial - LP1 e substituiu o antigo
Codigo da Propriedade Industrial - CPI, revogando a Lei n° 5.772, de 21.12.1971.Na
mesma senda do antigo CPI, a LPI ndo estabeleceu normas sobre as atividades dos
agentes da propriedade industrial, seja como oficio profissional, seja como oficio
corporativo. Mantendo, por essa razéo, a orientacdo anterior, por meio da qual havia
sido revigorada a sistematica de 1923, qual seja, a possibilidade de atuacéo direta dos
interessados perante o INPI, conforme os termos dos artigos 6°, in verbis: Art. 6° Ao
autor de invencdo ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente
que lhe garanta a propriedade, nas condigdes estabelecidas nesta Lei. 1° Salvo prova em
contrario, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. 2° A patente podera ser
requerida em nome proprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionario ou
por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestacdo de servigos determinar
que pertenca a titularidade. 3° Quando se tratar de invengdo ou de modelo de utilidade
realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente podera ser requerida por
todas ou qualquer delas, mediante nomeacdo e qualificagdo das demais, para ressalva
dos respectivos direitos. 4° O inventor sera nomeado e qualificado, podendo requerer a
ndo divulgacdo de sua nomeacgdo.7) A atual auséncia de norma legal valida sobre
qualificagdes minimas do agente da propriedade industrial no ordenamento
nacionalConforme j& referido, a atividade de agente da propriedade industrial foi
regulamentada pela primeira vez no ordenamento juridico por meio do Decreto n°
22.989, de 26.07.1933, sob a égide da Constituicdo de 1891. Esse Decreto foi 0 Unico
instrumento normativo na ordem juridica nacional com forca de lei, baixado pelo Chefe
do entdo Governo Provisério, que continha verdadeira disciplina das qualificacfes
profissionais necessarias ao exercicio do oficio. Assim, a partir daquele ano de 1933, os
cidadéos que apresentassem os qualificativos poderiam receber tratamento diferenciado
que lhes possibilitava, ao lado dos advogados e interessados, exercer a atividades
perante o entdo Departamento Nacional da Propriedade Industrial -DNPI.Esses
profissionais distinguiam-se, naquela época, pelos seus conhecimentos técnicos, cuja
afericdo era feita por meio de prova realizada pelo DNPI que, além disso, fiscalizava a
carreira.Note-se que Decreto n® 22.989, de 26.07.1933, foi editado sob a égide da
Constituicdo de 1891, que dispunha expressamente sobre a garantia do exercicio de
qualquer profissdo, ndo fazendo mencdo a necessidade de lei para disciplinar os
qualificativos, quando necessarios, conforme dispunha o 24 de seu artigo 72, in verbis:
Art. 72 - A Constituicdo assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade dos direitos concernentes a liberdade, a seguranca individual e a
propriedade, nos termos



............................................ 24 - E garantido o livre exercicio de qualquer profissdo
moral, intelectual e industrial.Veja-se que ao estabelecer os qualificativos profissionais,
0 Decreto n°® 22.989, de 26.07.1933, atendeu a valores constitucionais implicitos, na
medida em que, ndo obstante a auséncia de norma expressa, concedeu efetividade ao
principio da legalidade. N&do coube ao DNPI nem ao Ministério do Trabalho, Inddstria e
Comércio criar outros requisitos. Esses 6rgdos apenas cuidavam de dar cumprimento a
norma legal, avaliando as habilidades técnicas preestabelecidas pelo legislador,
conforme fixados pelo artigo 36 e, bem assim, no capitulo XIV - Do Exame para a
Matricula de Agentes Oficiais de Propriedade Industrial, especialmente nos artigos 48 a
55, que determinaram a forma do exame e, principalmente, qual o conteldo a ser
exigido para classificacdo do candidato ao oficio da propriedade industrial, a saber:
conhecimentos sobre legislacdo e pratica administrativa com referéncia a patentes de
invencdo e registro de marcas de industria e de comércio; preparacdo de pedido de
privilégio e de marca; e, legislacdo sobre privilégio de invencdo, marcas de indUstria e
de comércio.Entretanto, foi a partir do Decreto-Lei n°® 2.679, de 07.12.1940, que
reorganizou 0 DNPI, que os agentes da propriedade industrial ndo s6 perderam o
atributo de atividade oficial, mas, principalmente, deixaram de representar uma
categoria diferenciada por seus atributos técnicos, uma vez que a norma legal ndo fez
menc¢do a nenhum qualificativo profissional especifico, mas, somente: ser brasileiro
nato, maior de 21 anos, estar no gozo de direitos civis e politicos e ter idoneidade
moral.Com efeito, 0 Decreto-Lei n° 2.679, de 07.12.1940, deu-se sob a égide da Carta
Constitucional de 1937. Naquela ocasido, os direitos e garantias individuais estavam
fragilizados. N&o obstante, havia a previsdo expressa da necessidade de a lei estabelecer
as condicoes de capacidades de uma profissdo, conforme o teor do artigo 122 e seu
paragrafo 8°, in verbis:Art. 122 - A Constituicdo assegura aos brasileiros e estrangeiros
residentes no Pais o direito a liberdade, a seguranca individual e a propriedade, nos
termos

........................................... 8°) a liberdade de escolha de profissdo ou do género de
trabalho, industria ou comércio, observadas as condi¢cdes de capacidade e as restri¢des
impostas pelo bem publico nos termos da lei; (Suspenso pelo Decreto n°® 10.358, de
1942) .Entretanto, como o referido Decreto-Lei ndo previu nenhum requisito para o
exercicio da profissdo, evidencia-se, por conseguinte, que ndo poderia ser considerado
como texto normativo vélido, dado que, por ocasido de sua edicdo, a matéria
disciplinada era de reserva legal, para o fim de fixar as condi¢bes de capacidade e as
restricbes impostas pelo bem puablico, de modo que restou malferido o principio da
legalidade, na medida em que ocorreu a primeira delegacdo de competéncia,
flagrantemente indevida, do Ministério ao entdo DNPI, para dispor sobre matéria
reservada ao legislador ordinario. Tudo porque o referido Decreto-Lei silenciou sobre as
qualificacbes técnicas necessérias ao exercicio do oficio de agente da propriedade
industrial, bem como revogou expressamente 0 Decreto n° 22.989, de 26.07.1933.Essa
abordagem pode parecer surreal para aqueles que, gloriosamente, continuaram a
construir o Pais, ndo obstante a Carta de 1937, simplesmente porque ndo haveria que se
falar, na época, em legalidade. Todavia, é impossivel, hoje, furtar-se a anélise
pragmatica, com carater dogmatico, fundamentado no Estado Democréatico de Direito
viabilizado pela Constituicdo de 1988.Registre-se, além disso, que naquele contexto
historico, havia sido baixado o Decreto n°® 10.358, de 31.08.1942, que declarou o estado
de guerra em todo o territério nacional, por causa da Segunda Guerra Mundial, e
suprimiu a garantia contida no mencionado paragrafo 8° do artigo 122 da Constituicdo



de 1937. Esse Decreto foi revogado expressamente somente em 1991, pelo artigo 4° do
Decreto n° 11, de 18.01.1991. Entretanto, uma vez finalizado o conflito mundial, cessou
a razdo que justificava a supressao de direitos e garantias, que retomaram 0 Seu vigor
imediatamente.Na sequéncia, tanto por ocasido da publicacdo do novo Cddigo da
Propriedade Industrial-CPI, por meio do Decreto-Lei n® 7.903, de 27.08.1945, quanto
do Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, que reorganizou o DNPI, era de rigor,
teoricamente, a observancia do principio da reserva legal para fins da indicacdo de
condi¢cdes ao exercicio de determinada profissdo, na forma do artigo 122, 8° da
Constituicdo de 1937, que recobrara a sua robustez.Entretanto, o Decreto-Lei n° 7.903,
de 27.08.1945, que instituiu o CPI, ndo tratou de dispor sobre a atuacdo dos agentes da
propriedade industrial. Ja o Decreto-Lei n°® 8.933, de 26.01.1946, incidiu na mesma
falha do Decreto-Lei n° 2.679, de 07.12.1940, qual seja, ndo fixou expressamente a
qualificacdo técnica da multirreferida carreira.Na verdade, o Decreto-Lei n° 8.933, de
26.01.1946, estabeleceu como condicGes ao exercicio da profissdo, somente: ser
brasileiro (deixou de exigir a natividade), maior de 21 anos (conforme o Cédigo Civil
de 1917), estar no gozo de direitos civis e politicos e ter idoneidade moral. Repise-se, a
exaustdo, nao foram indicados qualificativos técnicos profissionais.Mencione-se, a
titulo de exemplo, a impecavel disciplina da carreira dos Contadores, que, nos idos de
1946, recebeu do Decreto-Lei n® 9.295, de 27.05.1946, ainda em vigor, todas as regras
sobre o exercicio do oficio de Contador, cujo atributo profissional especifico é a
graduacdo em Ciéncia da Contabilidade, na forma do artigo 26, tendo sido fixada, além
disso, expressamente, a competéncia dos Conselhos de Contabilidade e também a
possibilidade da exigéncia de anuidade. Por isso, ndo se pode debitar as circunstancias
politicas a auséncia de disciplina juridica vélida.E inegavel, portanto, que o Decreto-Lei
n°® 8.933, de 26.01.1946, padece de mécula que lhe retira o fundamento constitucional, o
que precisa ser considerado para fins da solucdo do presente litigio, como matéria
prejudicial, de tal forma a acarretar a declaracdo de sua inconstitucionalidade
incidental. Ademais, ndo se sustenta a afirmacdo no sentido de que os artigos 3° a 12 do
Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, estariam a observar as exigéncias da atual
Constituicdo de 1988, pois € autorizado concluir que o referido Decreto-Lei ja ndo se
amoldava sequer a Constituicdo de 1937, bem como nédo poderia ter sido recepcionado
pelas Constituicbes de 1946, 1967 ou pela Emenda Constitucional de 1969, e, por essa
razdo, nunca poderia ter oferecido supedaneo legal a carreira de agente da propriedade
industrial.Note-se que, desde a edicdo do Decreto-Lei n® 2.679, de 07.12.1940, e mesmo
apos a publicacdo do Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, manteve-se a situacdo de
lacuna juridica, pois foi mantida a previsao de delegacéo de poderes ao Diretor Geral do
Departamento para baixar as normas reguladoras das provas. Porém o legislador ndo
havia indicado na lei quais os atributos seriam cotejados, qual o tipo de capacidade
técnica precisava ser avaliada para fins de autorizar o exercicio da profissdo.Dessa
forma, o posicionamento dos Requeridos no sentido de privilegiar a tese segundo a qual
0 Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, nunca foi revogado e estaria, ainda hoje, vigente
para fins de conceder respaldo as normas infralegais, é totalmente desprovida de
supedaneo juridico valido, em razdo da inexisténcia, em seu texto, das qualificacdes
profissionais minimas do oficio, razdo pela qual, evidencia-se, sem sombra de duvida,
por meio da interpretacdo sistematica e teleoldgica, que as suas normas teriam perdido o
vigor. Vejamos.A Lei de Introducdo ao Codigo Civil, instituida pelo Decreto-Lei n°
4.657, de 04.09.1942, (denominada Lei de Introdugdo as Normas do Direito Brasileiro,
pela Lei n® 12.376, de 30.12.2010), contém a disciplina do assunto. O enunciado de seu
artigo 2° determina expressamente que: ndo se destinando a vigéncia temporaria, a lei
tera vigor até que outra a modifique ou revogue. Ora, o Decreto-Lei n° 8.933, de



26.01.1946, destinou-se a remodelar o extinto DNPI, tratando, além disso, de editar
normas sobre a obtencdo de autorizacdo para o oficio de agente da propriedade
industrial.Na sequéncia, tanto a Lei n° 5.648, de 11.12.1970, que remodelou o 6rgédo da
propriedade industrial, criando a autarquia denominada INPI, como a Lei n® 5.772, de
21.12.1971, que instituiu o novo CPI, trataram de remodelar toda a matéria relativa a
propriedade industrial, sendo que o Poder Legislativo entendeu por bem nao dispor
sobre as atividades dos agentes da propriedade industrial, é dizer, ndo cunhou requisitos
ou regras para a assuncdo da funcdo de representacdo de interessados perante o
INPI.Logo, ainda que se pudesse admitir a validade do Decreto-Lei n°® 8.933, de
26.01.1946, no interregno entre a sua publicacdo até a edicdo da Lei n® 5.772, de
21.12.1971, a partir de entdo é indiscutivel que o ordenamento concedeu,
implicitamente, novo tratamento a matéria. Segundo a licdo de Maria Helena Diniz
sobre as espécies de revogacao, podera ocorrer ab-rogacao, que € a supressao total da
norma anterior, por ter a nova lei regulado a matéria, ou por haver entre ambas
incompatibilidade explicita ou implicita ou, de outra parte, a derrogacéo (...) consiste na
modificacdo explicita ou implicita de parte da lei anterior.Além disso, conforme ensina,
a revogacao podera ser expressa, modalidade sempre louvavel, cuja obrigatoriedade foi
introduzida pela Lei Complementar n°® 95 , de 26.02.1998, bem como tacita, nesse caso,
quando houver incompatibilidade entre a lei nova e a antiga, pelo fato de que a nova
passa a regular parcial ou inteiramente a matéria tratada pela anterior, mesmo que nela
ndo conste a expressdo revogam-se as disposicGes em contrario, por ser supérflua
.Deveras, a decisdo de silenciar a respeito de eventuais qualificativos especiais para 0s
agentes da propriedade industrial foi do Poder Legislativo federal, que ao editar um
Codigo da Propriedade Industrial, que por natureza visa sistematizar a matéria, ndo
previu o tratamento diferenciado de profissionais relacionados as atividades de
peticionamento perante o INPI. O Congresso Nacional exerceu o seu proposito de
remodelar todo o assunto e, para tanto, decidiu ndo dispor sobre habilidade especial para
o oficio, entendeu que ndo haveria razdo para criar restricdes ao peticionamento no
INPI, inovou para garantir maior acessibilidade, ndo vislumbrou risco potencial ao
interesse publico capaz de justificar o tratamento diferenciado a atividade de deducéao de
pedidos relativos & propriedade industrial.E preciso mencionar, ainda, seguindo a ligdo
de Maria Helena Diniz , que, na hipotese de haver indefinicdo sobre a incompatibilidade
entre a lei nova e a antiga, verifica-se a antinomia, que somente sera afastada mediante a
interpretacdo de ambas as leis. A incompatibilidade devera ser formal, de tal modo que
a execucdo da lei nova seja impossivel sem destruir a antiga.E evidente que se o CPI de
1971 nédo estabelecia requisitos especiais para o peticionamento perante o INPI, ndo
haveria como colocd-lo em pratica sem admitir que o Decreto-Lei n 8.933, de
26.01.1946, teria perdido completamente o seu vigor. Especialmente no periodo
compreendido entre 1971 e a edigdo da Portaria MIC n°® 32/1998, por meio da qual se
pretendeu ressuscitar algo que nunca existiu, a saber: os poderes de delegacdo de
competéncia para criar requisitos profissionais.Além disso, 0 mais importante é que
mesmo que o INPI quisesse exigir os atributos com fundamento no Decreto-Lei n°
8.933, de 26.01.1946, ndo os encontraria, pois aqueles constantes nos artigos 3° a 12 ndo
passam de predicados exigidos a todos os cidaddos, tais como, honestidade, boa conduta
e gozo do pleno exercicio dos direitos, pois ndo existem esculpidos no texto do
multirreferido Decreto-Lei outros qualificativos que pudessem servir de critério para
tratamento diferenciado de determinados profissionais.Verifique-se, ainda, que o CPI de
1971, além de ndo tratar ou sequer mencionar os agentes da propriedade industrial,
estabelece que todos, independentemente de qualificativo especial, podem atuar perante
o INPI, inclusive por meio de instrumento de procuracdo, conforme estabelece no



capitulo Da Procuracdo, em seu artigo 115, in verbis: Art. 115. Quando o interessado
ndo requerer pessoalmente, a peticdo ou o processo serd instruido com procuracao
contendo os poderes necessarios, traslado, certiddo ou fotocOpia autenticada do
instrumento, dispensada a legalidade da procuracdo.1° Quando a procuracdo ndo for
apresentada inicialmente, poderd ser concedido o prazo de sessenta dias para a sua
apresentacdo, sob pena de arquivamento definitivo.2° Salvo o disposto no artigo 116,
depois de concedido o registro ou a patente, decorridos dois anos da outorga do
mandato, o procurador somente poderd proceder mediante novo instrumento, traslado
ou certiddo atualizados.3° No caso de fotocOpia, o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial podera exigir a apresentacdo do original.Nem se diga que a atual a Lei n°
9.279, de 14.05.1996, que instituiu a chamada LPI em substituicdo ao CPI de 1971, teria
reavivado os termos do Decreto-Lei n® 8.933, de 26.01.1946, ao dispor sobre os Atos
das Partes, em seu artigo 216, in verbis:Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serdo
praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. 1° O
instrumento de procuracao, no original, traslado ou fotocdpia autenticada, devera ser em
lingua portuguesa, dispensados a legalizacdo consular e o reconhecimento de firma. 2°
A procuracdo devera ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da pratica do
primeiro ato da parte no processo, independente de notificacdo ou exigéncia, sob pena
de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de
registro de desenho industrial e de registro de marca.Ora, repise-se, mais uma vez, que
ndo se encontra no ordenamento juridico nenhuma lei que disponha sobre a tal
qualificacdo para a profissdo dos agentes da propriedade industrial, simplesmente
porque ndo existe norma legal valida que estabeleca os requisitos profissionais para o
exercicio da profissdo, de modo que a referéncia aos procuradores, devidamente
qualificados ndo pode conduzir ao ressurgimento do Decreto-Lei n° 8.933, de
26.01.1946.E assim, porque, a uma, o Decreto-Lei n® 8.933, de 26.01.1946, ndo contém
requisito algum; a duas, a delegacdo de poderes nele prevista diz respeito apenas a
autorizacdo do Ministro ao INPI para fins de realizar provas; a trés, o CP1 1971 ja havia
tratado integralmente da matéria; a quatro, ndo se admite repristinacdo, o0 que ocorreria
se admitido o retorno do Decreto-Lei por forca do artigo 216 da LPI, sendo que o CPI
1971 ja o havia revogado; a cinco, que causa espanto, a existéncia de qualificacdo
genérica, sem previsdo legal alguma, permitiria uso de qualificacdo secreta; a seis, 0
pior: a tal qualificacdo, que ndo se sabe qual €, seria exigida dos Senhores Advogados,
que ndo poderiam atuar perante o INPI, sem obter a qualificacdo de agente da
propriedade industrial.Em sintese, a referéncia do artigo 216 da LPI a necessidade de
procuradores devidamente qualificados ndo encontra amparo em outra norma com
estatura de lei que contenha os tais requisitos profissionais a fim de qualificar um
procurador. Pois, insista-se, a exaustao, ainda que se quisesse fazer valer o Decreto-Lei
n® 8.933, de 26.01.1946, em homenagem a inexisténcia de norma revogadora expressa,
estar-se-ia buscando no vazio a qualificacdo, pois o Decreto-Lei somente exige
requisitos que se aplicam a qualquer cidaddo como o pleno gozo dos direitos politicos e
idoneidade moral.Ademais, como exclusivo destinatario da competéncia para
estabelecer critérios profissionais, € de rigor admitir que, se o Poder Legislativo
silenciou, ndo ha razao para questionar essa decisdo politica, que pertence somente ao
legislador federal, razdo pela qual ndo ha motivo para o Poder Executivo querer inovar
ou repristinar.Portanto, ndo resta divida de que o Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946,
havia sido totalmente ab-rogado tacitamente pela nova disciplina juridica do tema
estabelecida pelo CPI de 1971, que tratou de dispor da matéria em sua
integralidade.Mas, ndo € soO, pois sob o angulo de abordagem da teoria da recepcao
constitucional, melhor sorte ndo se verifica, ainda que se busque a interpretacdo



conforme a Constituicdo.Vale relembrar que o contexto politico existente no Pais por
ocasido da edicdo dos Decretos-Lei n° 2.679, de 07.12.1940, n°® 7.903, de 27.08.1945 e
n° 8.933, de 26.01.1946, foi marcado pela total restricdo aos Poderes, uma vez que o
artigo 178 da Constituicao de 1937 havia dissolvido a Camara dos Deputados, o Senado
Federal e as Assembleias Legislativas dos Estados, além das Camaras Municipais, de
modo que ndo cabe discutir aqui o porqué de os referidos diplomas normativos terem
sido editados sob a forma de decreto-lei, até porque a carreira dos Contadores foi
totalmente disciplinada por essa espécie de diploma normativo, porém com contetdo
valido.Posteriormente, a Constituicdo de 1946, de 18.09.1946, espancou qualquer
duvida a respeito da necessidade de fixacdo dos requisitos profissionais apenas por meio
de lei, na forma de seu artigo 141, 14, in verbis: Art. 141 - A Constituicdo assegura aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos
concernentes a vida, a liberdade, a seguranca individual e a propriedade, nos termos

.......................................... 14 - E livre o exercicio de qualquer profissdo, observadas as
condicOes de capacidade que a lei estabelecer. (destacamos)Afigura-se evidente que o
Decreto-Lei n°® 9.295, de 27.05.1946, que dispbs sobre os qualificativos ao exercicio do
oficio de Contador, foi recepcionado, porque adequado as méaximas da Constituicdo de
1946. Entretanto, o Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, nunca poderia sé-lo porque é
totalmente vazio de normas a respeito dos requisitos profissionais do oficio de agente da
propriedade industrial.Consequentemente, uma vez perdida a condi¢do de vigéncia por
auséncia de supedaneo constitucional, as normas do Decreto-Lei n° 8.933, de
26.01.1946, tornaram-se estranhas ao ordenamento juridico nacional vigente e, pela
mesma razao, ndo ha suporte para acolher a tese de que esse diploma normativo teria
sido recepcionado pela Ordem Constitucional atual. Insista-se que aqueles que afirmam
a vigéncia do Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, agora com supedaneo no Texto
Magno de 1988, partem de pressuposto equivocado, uma vez que admitem a
possibilidade de manutencdo da delegacdo de competéncia destinada a fixacdo dos
qualificativos profissionais. Entretanto, a insisténcia dessa pratica de transferéncia, sob
a égide do atual ordenamento constitucional, ha de ser inevitavelmente qualificada pela
inconstitucionalidade, pois esta a malferir o principio da legalidade sob o aspecto da
reserva legal, tendo em vista que o Poder Legislativo federal seria usurpado de sua
funcdo legislativa.De outra parte, o instituto da recepgdo constitucional pressupfe a
existéncia de norma juridica valida no bojo do ordenamento juridico anterior. No
entanto, conforme visto, o Decreto-Lei n® 8.933, de 26.01.1946, ja ndo conseguia retirar
a sua validade do sistema anterior, de forma que ndo poderia ser confrontado com a
Constituicdo de 1988.A licdo do Eminente Ministro da Suprema Corte Luis Roberto
Barroso estabelece: Uma norma incompativel com a Constituicdo podera sempre ensejar
um juizo de inconstitucionalidade. A rigor doutrinédrio, tal juizo ndo sofre
condicionamento de natureza temporal, podendo recair sobre a lei anterior ou sobre lei
posterior. 1sso porque o que induz a inconstitucionalidade é a incompatibilidade,
independentemente do momento em que se verifica. Esta podera ser contemporanea ao
nascimento da lei ou superveniente, na hipGtese de alteracdo do preceito
constitucional.Isso autoriza admitir que o Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, ndo
tinha validade para o sistema estabelecido pela Carta de 1937, nem tampouco obteve 0
seu ingresso no sistema juridico nacional baseado na Constituicdo Federal de 1946.
Pois, como ensina Tércio Sampaio Ferraz Junior , a validade de uma norma depende do
ordenamento no qual esta inserida. Mais ainda, como pontifica Norberto Bobbio a
pertinéncia de uma norma a um ordenamento é aquilo que se chama validade.Resulta
claro, portanto, que o Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, ndo conseguiria transmudar-



se em norma valida no atual ordenamento implantado pela Constituicdo da Republica de
1988, devido a impossibilidade de norma constitucional superveniente validar normas
legislativas inconstitucionais.Nessa hip6tese ocorre a situacdo elucidada pelas palavras
de Jorge Miranda que esclarece que: Inversamente, se a norma legislativa era contraria a
Constituicdo antes da revisdo (embora ndo declarada inconstitucional) e agora fica
sendo conforme a nova norma constitucional, nem por isso é convalidada ou sanada:
ferida de raiz, ndo pode apresentar-se agora como se fosse uma nova norma, sob pena
de se diminuir a funcdo essencial da Constituicdo. E, mais além acrescenta: A
Constituicdo ndo convalida, nem deixa de convalidar; simplesmente dispde ex
novo.Além disso, o professor Jorge Miranda chega até mesmo a admitir a subsisténcia
do direito ordinario pretérito ndo contrario a nova ordem constitucional. Todavia,
entende que podem se beneficiar dessa interpretacdo tdo somente: as normas do Direito
anterior que ndo tinham cessado a sua vigéncia ao tempo da Constituigdo velha (...).
Destarte, seria licito concluir que, para ser um agente da propriedade industrial, é
suficiente ser brasileiro, ter alcancado a maioridade, estar no exercicio de direitos
politicos e possuir idoneidade moral. Apenas isso. Pois, de acordo com o Decreto-Lei n°
8.933, de 26.01.1946, nada mais é necessario, ndo ha previsdo de nenhum outro
requisito técnico profissional minimo. Logo, todos os cidaddos podem exercer a
profissdo, conforme pede o Ministério Publico Federal em sua peti¢do inicial.Diante
dessas consideracGes, ndo ha lugar para o Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, no atual
ordenamento juridico brasileiro.Dessa forma, urge reconhecer que a ordem juridica
nacional padece de um diploma legal sobre os agentes da propriedade industrial, que
atenda ao determinado pela Constituicdo da Republica em seu artigo 5°, inciso XIII,
fixando os atributos profissionais, no intuito de garantir a efetividade do principio da
reserva legal, uma das fei¢fes do principio constitucional da legalidade.8) A invalidade
das normas infralegais sobre a atividade de agente da propriedade industrialDiante do
que ja foi exposto, é de clareza impar que todas as normas infralegais que estabelecam
requisitos ou qualificativos profissionais, inclusive para os agentes da propriedade
industrial, sdo desprovidas de legalidade, pois, ao se apropriar de competéncia destinada
exclusivamente ao Poder Legislativo federal, ferem o principio constitucional da reserva
legal. No presente caso, essa circunstancia fica evidenciada pela andlise da Portaria
Ministerial n°® 32, de 19.03.1998, e das Resolucbes INPI n° 194/2008, 195/2008 e
196/2008, todas de 21.11.2008, bem como aquelas que foram editadas pelo INPI apés a
concessdo da antecipacdo dos efeitos da tutela judicial por da decisdo de fls. 610/613v,
confirmada pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 32 Regido, que indeferiu o efeito
suspensivo e, posteriormente, negou provimento aos agravos de instrumento
interpostos, conforme as decisdes proferidas nos autos dos recursos do INPI, a fls.
1326/1330v, da UNIAO, a fls. 1339/1343, e da ABAPI, a fls. 1390/1393v e
1394/1398.Vamos a elas.Conforme ja foi referido por ocasido do escor¢o normativo, a
partir da criacdo do denominado CPI, por meio da Lei n° 5.772, de 21.12.1971, ocorreu
uma alteragdo significativa nos procedimentos relacionados ao peticionario de marcas e
patentes perante o INPI, retornando-se a sistematica dos primérdios, nos anos vinte,
criada pelo Decreto n° 16.264, de 19.12.1923, que ndo previa a figura do agente da
propriedade industrial.Da mesma forma que a atual LPIl, o CPI de 1971 ndo fazia
referéncia a figura dos procuradores, de modo que poderiam ser advogados, 0s proprios
agentes da propriedade industrial, porém ndo com exclusividade, pois, além deles,
outros procuradores poderiam ser nomeados pelos inventores ou seus herdeiros.Nessa
época, ensina o professor Newton Silveira , era livre a atuacdo perante o INPI para o
peticionamento. Segundo esclarece: Durante a vigéncia do Cddigo da Propriedade
Industrial de 1971, a atividade de representacio perante o INPI esteve aberta a todos. A



época, essa abertura foi providencial, pois a atividade estava restrita a certos grupos
corporativos que, como verdadeiros cartorios, monopolizavam o exercicio da profissao.
Outro cunho da Lei de 1971 foi seu enfoque tendenciosamente nacionalista, o que
trouxe como efeito a polarizacdo dos usuarios do sistema. As empresas estrangeiras se
concentraram junto a um pequeno nimero de escritdrios que defendiam seus interesses,
muitas vezes legitimos. As empresas nacionais, sem pensar nos desafios da
globalizacdo, passaram a se servir de pequenos agentes, escolhidos exclusivamente pelo
critério do menor preco (critério esse utilizado pelos 6rgaos publicos de pesquisas,
através de concorréncia). Embora o sistema internacional de propriedade industrial
tenha se adaptado aos novos desafios, esse terceiro pé do tripé permanece tdo antiquado
e conservador como se estivéssemos no inicio do século.Evidencia-se na pratica o que
foi referido no escor¢o conduzido pela interpretacdo sistematica. Em resumo, nos anos
setenta, o sistema legal brasileiro deixou de prever, apds a edicdo do CPI de 1971, a
figura do agente da propriedade industrial, enquanto profissdo reconhecida, com
qualificativos técnicos especiais. Provavelmente, por essa razdo, o trabalho das
AssociacOes foi intenso, até porgue se haveria que prestigiar uma categoria que
contribuiu com o desenvolvimento da propriedade industrial no Brasil, raz&o por que foi
feito um trabalho destinado ao reconhecimento da profissdo, mas, infelizmente, esse
esforgo néo foi realizado perante o Poder Legislativo, o guardido constitucional de todas
as profissdes. Procurou-se o amparo do Poder Executivo que, mesmo sem possuir as
competéncias alardeadas, delegou-as ao INPI, fazendo-o por meio de norma infralegal
e, como ndo poderia deixar de ser, inconstitucional.Portaria n® 32, de 19/03/1998 -
Ministério da Industria, do Comércio e do TurismoCom o alardeado proposito de
proteger os usuarios do sistema de propriedade industrial e conceder, novamente, a
exclusividade do peticionario perante o INPI aos agentes da propriedade industrial, o
Exmo. Senhor Ministério da Industria, do Comércio e do Turismo, baixou a Portaria n°
32, de 19/03/1998, delegando competéncia ao INPI para a concessdo de autorizacdo de
exercicio da funcdo, bem como para fins de fixar o Cadastro dos Agentes da
Propriedade Industrial, dispondo in verbis:Art. 1° - E delegada competéncia ao
Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para a concessao de
autorizacdo para o desempenho da funcdo de Agente da Propriedade Industrial, nos
termos do arts. 4° a 12 do Decreto-Lei n° 8.933/46.Art. 2° - Fica assegurado o direito a
habilitacdo das pessoas fisicas que praticam atos perante o INPI até a data da publicacdo
da presente Portaria, devendo o Presidente do INPI expedir norma fixando prazo para o
seu cadastramento, sob pena de perda do direito.Art. 3° - As sociedades compostas
exclusivamente de Agentes da Propriedade Industrial ou advogados (Decreto-Lei n°
8.933/46, arts. 3°, 1l e 11, e 8°) poderéo ser inscritas e credenciadas como Agentes da
Propriedade Industrial. Art. 4° - Somente poderdo ser consideradas habilitadas ou
inscritas, na forma dos arts. 2° e 3° desta portaria, as pessoas fisicas e juridicas que
atenderem aos requisitos constantes do Decreto-Lei n° 8.933/46, especialmente art. 4°,
2°, e art. 8°.Art. 5° - Cabera ao Presidente do INPI expedir normas para habilitagdo ou
inscricdo futura de pessoas fisicas e juridicas que desejem praticar atos como
procuradores de terceiros perante o INPI.Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicacdo.Ora, como ja mencionado, o Decreto-Lei n® 8.933, de 26.01.1946,
ndo dispunha sobre os qualificativos profissionais, de forma que a delegacdo prevista no
artigo 1° da Portaria n® 32, de 19.03.1998, é vazia e ndo se presta a atender a norma
constitucional do inciso XIIl do artigo 5° que exige a observancia da reserva
legal.Veja-se que a delegacdo somente poderia se restringir aos poderes do entdo
Ministro do Trabalho, Inddstria e Comércio, que consistiam em, apenas e tdo somente,
conceder - autorizacdo - para o trabalho, nos seguintes termos: Art. 4° A autorizacdo



para, o desempenho da funcéo de Agente da Propriedade industrial serd concedida pelo
Ministro do Trabalho, industria e Comércio. depois de prestados, pelos interessados,
provas de habilitacdo. (DI 8.933/46)Alias, a delegacdo quanto as instrugdes para realizar
as avaliacdes para o oficio ja existia. O 1° do referido artigo 4° previa que o Diretor
Geral do DNPI devia fixa-las anualmente, nos seguintes termos: 1° - As instrucdes
reguladoras das provas referidas neste artigo, serdo baixadas anualmente pelo Diretor
Geral do Departamento. (DL 8.933/46)Portanto, o Ministério da Industria, Comércio e
Turismo delegou ao Presidente do INPI, por meio da Portaria n® 32, de 19/03/1998, téo
sO a tarefa de autorizar o exercicio do agente da propriedade industrial, nada mais, até
porque nunca recebeu do legislador federal mais do que essa atribuicéo, e nem poderia,
sob pena de negar efetividade a Constituicdo. Além disso, o antigo DNPI ja cuidava da
realizacdo das provas.Mas, no que diz respeito estritamente aos qualificativos
profissionais necessarios, ndo ha qualquer indicio de norma legal valida que disponha
sobre a referida profissdo do agente da propriedade industrial. O que existe, insista-se
mais uma vez, restringe-se a posturas que sdo esperadas de todos os brasileiros como
idoneidade moral e pleno exercicio dos direitos, 0 que ndo se pode admitir como um
minimo de expertise técnica.Dessa forma, quando o artigo 4° da Portaria n® 32/1998
remete para a observancia, por pessoas fisicas e juridicas, dos requisitos constantes do
Decreto-Lei n° 8.933/46, especialmente art. 4°, 2° e art. 8°, acaba por alcar voo no
vazio, onde ndo se encontra nenhum requisito. Veja-se o teor da pretensa base legal que
constitui o cerne da tese defendida pelos Requeridos:Art. 4° (...) 2° S&o aptos para
requerer a inscricdo, com o objetivo de que trata este artigo, os brasileiros, maiores de
21 anos, que se encontrarem em plano gozo de seus direitos civis e politicos, provados
esses requisitos, tem assim a idoneidade moral, mediante documentos
T 12T 1 [0TSR PSPPSR
..................................................... Art. 8% Como Agente podera: inscrever uma entidade
com personalidade juridica e, nesse caso, 0s respectivos componentes deverao possuir a
qualidade prevista nos incisos Il e 11l do art. 3° deste Decreto-Lei.Ato Normativo n°
141, de 06.04.1998 - INPlIimediatamente, em cumprimento a referida Portaria n°
32/1998, a Presidéncia do INPI expediu o Ato Normativo n°® 141, de 06.04.1998, que,
em seu artigo 1°, dispde:1. Sdo consideradas habilitadas ou inscritas para o exercicio da
profissdo de Agente da Propriedade Industrial, na forma do art. 4° do Decreto-Lei n°
8.933, de 26 de janeiro de 1946, as pessoas fisicas e juridicas que satisfacam os
requisitos do referido diploma legal, desde que tenham praticado atos perante o INPI até
24/03/1998, data da publicacdo da Portaria n® 32, de 19 de mar¢o de 1998, do Ministro
de Estado da Industria, do Comércio e do Turismo.Paragrafo Unico - S&o os seguintes
0s requisitos do Decreto-Lei 8.933/46:- com relacdo a habilitacdo das pessoas fisicas
(art. 4°, 2°): ser brasileiro; ser maior de 21 (vinte e um) anos; estar em pleno gozo de
seus direitos civis e politicos; eser moralmente idéneo. - com relacdo a inscrigdo das
pessoas juridicas (art. 8°):possuir como socios exclusivamente pessoas fisicas que sejam
Agente da Propriedade Industrial ou advogado.Assim, o INPI p6s em préatica a
determinacdo do Ministério contida no artigo 2° da Portaria MIC n° 32/1998,
autorizando o cadastro, como agentes da propriedade industrial, independentemente de
quaisquer requisitos, de todos aqueles que estavam atuando perante o INPI até
06.04.1998, data da publicacdo do Ato Normativo n° 141, de 06.04.1998.Porém, como
visto, desde 1971, quando editado o CPI, hoje sucedido pela LPI, ndo havia a exigéncia
de habilitacdo especial para atuacdo perante o INPI, pela simples razdo de que o
Instituto havia entendido como revogada essa necessidade por auséncia de lei. Assim,
decorridos 27 (vinte e sete) anos, como admitir que os profissionais se encontravam
realmente habilitados? E quais seriam essas habilidades especiais que lhes garantiria o



oficio, a partir de entdo, com exclusividade? A norma do artigo 2° da Portaria n°
32/1998, silenciou, apenas referindo que: Art. 2° - Fica assegurado o direito a
habilitacdo das pessoas fisicas que praticam atos perante o INPI até a data da publicacdo
da presente Portaria, devendo o Presidente do INPI expedir norma fixando prazo para o
seu cadastramento, sob pena de perda do direito.Ato Normativo n® 142, de 25.08.1998 -
INPINo mesmo ano, foi editada também pela Presidéncia do INPI o Ato Normativo n°
142, de 25.08.1998, promulgando o Cddigo Profissional do Agente da Propriedade
Industrial, que, posteriormente, foi republicado pela Resolucdo INPI n° 195/2008, de
21.11.2008, e, ainda, renovado pela Resolucdo n° 04/2013, de 18.03.2013, esta Gltima
em descumprimento a ordem judicial contida na medida liminar concedida nesta acédo
civil pablica.Em seu artigo 1°, paragrafo uUnico, o referido Codigo estabelece os
preceitos de conduta aqueles que somente podem obter o titulo de agente da propriedade
industrial se habilitado perante o INPI, nos seguintes termos:1. O exercicio da profissdo
de Agente da Propriedade Industrial exige conduta compativel com os preceitos deste
Caddigo, e com os preceitos e principios da boa e leal concorréncia, além dos demais
principios da moral individual, coletiva e profissional.Paragrafo Unico: O titulo de
Agente da Propriedade Industrial é de utilizagdo exclusiva dos profissionais habilitados
perante o INPI, nos termos do Ato Normativo n° 141/98.Dentre as regras, que Sao
repetidas nos diplomas seguintes, € imperioso mencionar a fragilidade do Codigo de
Conduta no que diz respeito a possibilidade de conflito de interesses, cujo tratamento
passa ao largo do que pode ser considerado eticamente correto, para dizer o minimo.
Segundo o disposto no artigo 9°, ndo haveria conflito de interesse se um agente da
propriedade industrial prestar servicos para dois inventores concorrentes, que estejam,
por exemplo, a buscar a prioridade no registro da patente de invencéo, pois referida
norma somente vislumbra a possibilidade de macula a ética no caso de representacéo,
simultanea, no mesmo processo, assim dispondo, in verbis:9. O Agente da Propriedade
Industrial ou os agentes integrantes da mesma sociedade profissional de Agentes da
Propriedade Industrial, ou reunidos em carater permanente para cooperacdo reciproca,
ndo devem representar junto ao INPI, em um processo especifico, simultaneamente,
clientes em conflito de interesse.O professor Newton Silveira foi incisivo ao comentar o
dispositivo, pontuando tratar-se de norma absolutamente indcua.Resolucdo INPI N°
194/2008, de 21.11.2008A referida Resolu¢do INPI n® 194/2008 criou normas sobre
habilitacdo e cadastramento dos agentes da propriedade industrial, invocando, para
tanto, o exercicio das suas atribuicdes legais, em conformidade com o disposto no art.4°
do Decreto-Lei n® 8.933, de 26 de janeiro de 1946 e a delegagdo de competéncia
conferida pela Portaria n® 32, de 19 de marco de 1998, do Exmo. Senhor Ministro de
Estado da Industria, do Comércio e do Turismo.A tentativa de fundamentar o exercicio
das atribuicdes no Decreto-Lei n 8.933, de 26.01.1946, ndo encontra amparo juridico
valido, por tudo o que ja foi exposto, mesmo porque a regra do caput do artigo 4° prevé
apenas e tdo somente que A autorizacdo para, o0 desempenho da funcdo de Agente da
Propriedade industrial sera concedida pelo Ministro do Trabalho, industria e Comércio.
depois de prestados, pelos interessados, provas de habilitacdo, cabendo ao INPI, na
forma do 19, as instrucdes reguladoras das avaliages.O que deve ser avaliado? Quais 0s
atributos imprescindiveis ao exercicio da atividade? Ninguém sabe ao certo. O INPI
pode ser brando e, dessa forma, avaliar os atributos em lingua portuguesa ou, ao seu bel
prazer, requerer conhecimentos sobre energia solar fotovoltaica ou nogdes sobre
biocombustiveis de organismos geneticamente modificados, o que poderia inviabilizar
por completo a atividade.Porém, o que se afigura claro como o dia, é que ndo se sabe o
que é necessario para ser agente da propriedade industrial; tanto é assim, que o INPI,
por meio da Resolucdo INPI n°® 194/2008 , apds mencionar no artigo 1° os requisitos



genéricos aos cidaddos, refere no artigo 2° que os cidadaos serdo avaliados para fins de
comprovar a sua capacitacdo técnico-profissional, independente da area de atua¢do.Ora,
comprovar capacitagdo significa demonstrar ter habilidade, expertise, aptiddao para um
trabalho especifico. Como se pode, entdo, falar em habilitacdo independente da area de
atuacao? Seria 0 mesmo que dizer que o cidaddo pode fazer de tudo, qualquer oficio,
qualquer trabalho. Isso evidencia, a contrario sensu, que, de fato, além de a lei ndo ter
criado a obrigatoriedade de capacidade especial para exercer o oficio de agente da
propriedade industrial, as normas infralegais também néo o fizeram. Quanto as pessoas
juridicas, por sua vez, elas serdo consideradas aptas se o0 quadro societario for
constituido de agentes da propriedade industrial e advogados, na forma do artigo 4° c/c
6° da Resolucdo INPI n® 194/2008, apds a analise por Comissdo constituida pelo
Presidente do INPI, exclusivamente para verificar o atendimento as condigdes de
habilitacdo.Entretanto, essa ndo é a atribuicao do INPI, conforme se verifica do artigo 2°
da Lei n®9.279, de 14.05.1996.Essa perplexidade ocorre porque o legislador federal ndo
exerceu a sua competéncia para legislar sobre o assunto, ou seja, sobre as habilidades
técnicas. Mas, ndo é so6 isso. O Congresso Nacional também nao disp6s sobre a criacéo
de contribuicOes consistentes nas anuidades devidas pelos agentes da propriedade
industrial. Ndo obstante, o INPI o fez por meio dos artigos 9° a 12 da Resolugdo n°
194/2008, que dispbe:Art.9 © O recolhimento da retribuicdo da anuidade, relativa a
matricula de agente da propriedade industrial, sera devido até o dia 31 de marco de cada
ano.Art.10 A anuidade devera ser recolhida pelo valor atribuido na Portaria do Exmo.
Senhor Ministro do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, em vigor na data
do

PAGAMENTO. ...ttt ettt ettt b e bt bbbt e st e s et e bbbt b e bRt n e et et bbb e ne s
.............. Art.12 O ndo pagamento da anuidade ou a sua ndo comprovagdo acarretara na
suspensdo temporaria do exercicio das atribuicGes na funcdo de agente da propriedade
industrial.Cuidam-se de regras totalmente desprovidas de respaldo legal, pois estdo a
malferir o principio constitucional da legalidade tributaria, esculpido no artigo 150,
inciso I, da Constituicdo, conforme ja decidido pelo Egrégio Plenédrio do Colendo
Supremo Tribunal Federal, a unanimidade, nos termos do voto do Insigne Ministro
CARLOS VELLOSO, no MS 21797 , bem assim conforme o entendimento do Insigne
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, no ARE-AgR-segundo 640937
23.08.2011.Além disso, ainda que se cogite a modificagdo do entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal sobre a natureza juridica tributaria das contribuicGes
profissionais, visto que foi reconhecida, pelo E. Plenério, a Repercussao Geral no ARE
641243, da relatoria do Insigne Ministro DIAS TOFFOLI, a matéria aqui discutida ndo
se amolda aos estreitos limites do assunto sob a andlise da Colenda Corte
Constitucional, pois no presente feito ha que ser apreciada sob a o6tica da competéncia
do INPI para agir na qualidade de conselho profissional, bem como o seu direito de
arrecadar contribuicdes. Por essa razdo, insista-se, ndo se verifica a necessidade de
suspensdo do presente feito quanto a questdo das referidas cobrancas, ja que ndo se
cuida de discussdo acerca de sua natureza juridica tributaria, mas, antes disso, diz
respeito a possibilidade de o INPI exigir tais pagamentos, pois ndo foi criado para tanto,
ndo recebeu essa atribuicdo por lei, nem tampouco foi constituido sob a configuracao de
Conselho Federal ou Conselho Regional com funcdes de fiscalizar a profissédo.A
avaliacdo da cobranca de contribuicGes dos agentes da propriedade industrial se faz
necessaria também porque a Resolucdo INPI n® 129, de 10.03.2014, revendo anteriores,
instituiu nova tabela de retribuicBes, mencionando os servicos de Programas de
Computador e impressos e publicacdes, embora tenha fixado retribui¢des para todos os
demais servicgos prestados pelo INPI. A base legal para a exigéncia quanto aos servicos



estd em parte assentada pelo artigo 228, da LPI, Lei n® 9.279, de 14.05.1996, que dispde
in verbis:Art. 228. Para 0s servicos previstos nesta Lei serd cobrada retribuicdo, cujo
valor e processo de recolhimento serdo estabelecidos por ato do titular do érgdo da
administracdo publica federal a que estiver vinculado o INPI.Além da regra genérica do
artigo 228, a LPI estabeleceu, em seus artigos 19, 28, 33, 38, 76, 78, 84 a 88, 101, 108,
120, 133, 161, 162, 218 e 219, os servicos especificos para 0s quais sera devida a
cobranca das retribui¢Bes. Entretanto, ndo ha, dentre esses artigos ou em norma legal
valida, qualquer mencdo que conceda respaldo as cobrancas relativas as retribuicdes dos
agentes da propriedade industrial, que sdo exigidas de modo a afrontar os valores da
seguranca juridica e da justica tributaria, pois maculam os principios da legalidade
tributéria e da reserva de lei, bem assim a maxima da igualdade tributaria, conforme o
artigo 150, incisos | e 1l, do Texto Magno.Registre-se que a Resolugdo INPI n°® 129, de
10.03.2014, na parte que toca as retribuices dos agentes da propriedade industrial, além
de ndo gozar de fundamento legal ou constitucional, assim como ocorre com a
Resolugdo INPI n° 194/2008, busca de forma obliqua viabilizar a manutencéo desta
ultima, que se encontra sub judice nesta Acdo Civil Publica na qual foi proferida
decisdo concessiva da medida liminar suspendendo os seus efeitos, de modo que €
forcoso admitir que o INPI esta a propagar a ilegalidade da referida resolucéo, insistindo
em descumprir ordem judicial.Dessa forma, é de rigor afastar a aplicacdo da Resolucéo
INPI n® 194/2008, pois eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade, bem assim a parte
da Resolucdo INPI n° 129, de 10.03.2014, no que se refere aos valores para cobranca de
retribuicBes, conforme segue:SERVICOS RELATIVOS AO CADASTRAMENTO DE
AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (API)Codigo Descricdo do servico
Retribuicdo Retribuicdo com desconto901 Solicitacdo para cadastramento de agente da
propriedade industrial 375,00 -902 Anuidade de agente da propriedade industrial 190,00
-903 Restauracdo de agente da propriedade industrialPagamento no valor total da(s)
anuidade(s) atrasada(s) acrescida(s) de taxa de restauracdo cujo valor correspondera a
metade do total da(s) taxa(s) de anuidade(s) atrasada(s) Variavel -906 Exame para
habilitacdo de agente da propriedade industrial 190,00 -909 Cumprimento de exigéncia
e/ou esclarecimento Isento IsentoResolucdo INPI N° 195/2008, de 21.11.2008A
Resolugdo INPI n° 195/2008 tratou de promulgar o Codigo de Conduta e Etica
Profissional do Agente da Propriedade Industrial, tudo com fundamento nas atribui¢bes
que lhe teriam sido oferecidas pelo multicitado Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946,
revogando, assim, o disposto pela Resolugdo INPI n® 142/1998.Porém, esta a padecer
dos mesmos problemas no que tange a auséncia de atribui¢fes para criar uma titulacdo
profissional, conforme estabelece no pardgrafo unico de seu artigo 1° O titulo de
Agente da Propriedade Industrial é de utilizagdo exclusiva dos profissionais habilitados
perante o INPI, nos termos do Ato Normativo n° 141/98.Além disso, repisa a questdo do
conflito de interesses entre o0s inventores ou pretendentes ao registro de marcas, sem
soluciona-lo, pois o artigo 9° foi reeditado com praticamente a mesma redacao, in
verbis:9. O agente da propriedade industrial ou os agentes integrantes da mesma
sociedade profissional de agentes da propriedade industrial reunidos em carater
permanente para cooperagdo reciproca, ndo devem representar junto ao INPI, em um
processo  especifico, simultaneamente, clientes em conflito de interesse.
(grifamos)Destaque-se que nem mesmo 0s Senhores Advogados sdo autorizados a
patrocinar interesses conflitantes entre dois clientes. Essa pratica foi vedada pelas
normas dos artigos 17 e 18 do Codigo de Etica e Disciplina da Ordem dos Advogados
do Brasil, in verbis:Art. 17. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional,
ou reunidos em carater permanente para cooperacdo reciproca, ndo podem representar
em juizo clientes com interesses opostos.Art. 18. Sobrevindo conflitos de interesse entre



seus constituintes, e ndo estando acordes os interessados, com a devida prudéncia e
discernimento, optara o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais,
resguardado o sigilo profissional. (grifamos)Dessa forma, o artigo 9° do Codigo de Etica
proposto pelo INPI alcanca o absurdo de permitir que os agentes da propriedade
industrial atuem no peticionamento de dois clientes concorrentes, e, por estarem de
posse de informacdes imprescindiveis a prioridade do registro da patente podem, em
tese, escolher qual o cliente preferem privilegiar, chegando a ponto de ter o poder de
eleger, antes mesmo do INPI, quem tem o direito a protecdo da invencéo e, portanto, a
patente, mediante a realizacdo do depoésito do inventor que lhe aprouver.lsso vai de
encontro a tentativa de o INPI defender a carreira do agente da propriedade industrial
mediante a apresentacdo de documentos que demonstram a ocorréncia de supostas
irregularidades, decorrentes da atuacdo de profissionais ndo habilitados. Ao contrério,
uma das maiores fraudes ao sigilo das informagdes, inerente ao ambito da propriedade
industrial, pode ser praticada pelos profissionais cadastrados com o aval do Cédigo de
Etica do INPI, que veda somente a atuagdo na defesa de dois inventores -
simultaneamente - num mesmo processo, 0 que por si sO pode ser considerado
inconveniente.Resolucdo INPI N° 04/2013, de 18.03.2013P RESIDENC I A -
18/03/2013RE SO L U C A O - N° 04/2013 Assunto: Promulga o Cédigo de Conduta
e Etica Profissional do Agente da Propriedade Industrial.O Presidente do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI no exercicio das suas atribui¢@es legais, em
conformidade com o disposto no art. 4° do Decreto-Lei n° 8.933, de 26 de janeiro de
1946 e a delegacdo de competéncia conferida pela Portaria n°® 32, de 19 de margo de
1998, do Exmo. Senhor Ministro de Estado da Industria, do Comércio e do Turismo,
publicada no Diario Oficial da Unido de 24 de marco de 1998.RESOLVE:Promulgar o
Codigo de Conduta e Etica Profissional do Agente da Propriedade Industrial, contendo
0s principios gerais relativos a ética e a conduta no exercicio da funcdo de agente da
propriedade industrial. A Presidéncia do INPI editou a Resolugéo INPI n° 04/2013, de
18.03.2013, em total e absoluto descaso com o teor da decisdo concessiva da medida
liminar, confirmada pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 3% Regido, que
determinou a suspensdo da Resolucdo INPI N° 195/2008, de 21.11.2008, e de outras
normas do INPI que tivessem respaldo no Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946.Na
verdade, a Resolucdo INPI n° 04/2013 é copia reeditada da Resolucdo n® 195/2008,
evidenciando, assim, a curiosa postura no INPI no sentido de usurpar as competéncias
ndo somente do Poder Legislativo, mas, também, do Poder Judiciario.Veja-se que o
artigo 46 da Resolugdo n® 195/2008 havia revogado o Ato Normativo n® 142/98 e a
Resolucdo 138/2007, o qual havia recebido exatamente a mesma redacdo pela
Resolugdo 04/2013, in verbis:Art. 46 Esta Resolucdo entra em vigor em todo o territério
nacional, na data de sua publicacdo, revogadas as disposi¢cdes contidas no Ato
Normativo 142/98 e na Resolugdo n° 138/2007 do Presidente do INPI, cabendo ao INPI
promover sua ampla divulgacdo na Revista Eletrénica da Propriedade Industrial - RPI e
no portal do INPI, na Internet.Ora, ndo foi mencionada a revogacdo da Resolugdo n°
195/2008 simplesmente porque seu texto se encontra suspenso pela ordem judicial que
antecipou os efeitos da tutela (fls. 610/613v). Assim, para impor burla & suspensao, foi
editada nova Resolucdo INPI 04/2013 com os mesmos vicios, formais e materiais, razdo
por que também deve ser afastada.Resolucdo INPI N° 196/2008, de 21.11.2008Por meio
da Resolucdo INPI n° 196/2008, de 21.11.2008, foram estabelecidas as regras para a
realizacdo do Exame Publico de Habilitacdo na funcdo de Agente da Propriedade
Industrial.O problema dessa resolucdo diz respeito ao estabelecimento da matéria de
conhecimento a ser exigida do candidato ao cargo de agente da propriedade industrial,
sem fundamento legal, pois a decisdo quanto ao contetido da avaliacdo é puramente do



INPI.A despeito de dispor sobre o procedimento para o exame, a Resolugdo INPI n°
196/2008, de 21.11.2008, ndo encontra amparo legal no que diz respeito ao conteudo a
ser avaliado, pois o Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, n&o trata de disciplinar qual ou
quais os atributos minimos sdo necessarios ao exercicio da profissdo, de modo que o
INPI exige o que lhe parece adequado, podendo, inclusive, alterar o conteudo a ser
examinado por meio de cada teste.Ao proceder dessa forma, pela mera edi¢do de novas
resolucBes impondo novos conteddos, o INPI ndo somente fere o principio da legalidade
constitucional, mas, ainda, atenta contra o principio da igualdade, na medida em que
poderd avaliar de forma diferente cada candidato, criando critérios aleatorios de
tratamento desigual ao exigir conhecimento de disciplinas ocasionalmente escolhidas,
tudo em razdo da auséncia de lei dispondo sobre o assunto.9) A estrita competéncia do
INPIPelo que se aferiu, o INPI tem exercido atribuicbes muito além daquelas
estabelecidas pelo Congresso Nacional.Vale rememorar que a Lei n° 5.648, de
11.12.1970, ao criar o INPI, estabeleceu que a extingdo do DNPI ficaria a cargo do
Poder Executivo, conforme os seus artigos 1° e 79, in verbis:Art. 1° Fica criado o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao
Ministério da Industria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.Paragrafo
unico. O Instituto gozara dos privilégios da Unido no que se refere ao patriménio, a
renda e aos servicos vinculados as suas finalidades essenciais ou delas
(0[=Tol0] =T 01 (=TSRSS
.............................................. Art. 7° A extingdo do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial sera promovida pelo Poder Executivo, ficando extintos os cargos
e funcbes medida que forem aprovados os quadros ou tabelas préprios da autarquia
criada por esta lei.Paragrafo unico. Extinto o Departamento Nacional da Propriedade
Industrial as atribuicdes que lhe competiam passardo para o INPI. (destacamos)Ao
determinar a transferéncia das atribuicdes do DNPI ao INPI, a norma do artigo 7°,
paragrafo Unico, poderia conduzir a conclusdo apressada no sentido de que o INPI teria
herdado a competéncia para disciplinar, organizar e controlar a carreira de agente da
propriedade industrial. Essa premissa, no entanto, ndo € valida por diversas razes. A
primeira decorre da impossibilidade de o Poder Executivo disciplinar um trabalho,
oficio ou profissdo, o que, por certo, estaria a violar o principio constitucional da
separacdo de poderes. Em segundo, porque ocorreu alteragdo da natureza juridica do
orgdo da Propriedade Industrial, pois, enquanto DNPI pertencia a Administracdo Direta
Federal, o INPI foi criado como autarquia federal, dotado de personalidade juridica
propria e que, por essa razdo, deve ater-se ao estrito rol de suas finalidades legais
relacionadas a protecdo da propriedade industrial. Acrescente-se que ndo € licito dizer
que o INPI teria herdado a competéncia do DNPI quanto a normatizacdo de requisitos
profissionais para assuncdo da qualificacdo de agente da propriedade industrial, até
porque o DNPI nunca possuiu essa atribuicdo e ndo poderia transferir competéncia que
nunca lhe pertenceu, visto que sempre coube ao legislador federal. Ademais, a
competéncia do INPI, a qual foi desde logo delimitada pela Lei n° 5.648, de 11.12.1970,
na forma do artigo 2°, tanto na redacao original como na atual dada pela Lei n® 9.279, de
14.05.1996, ndo compreende qualquer indicacdo de que caberia ao INPI a atribuicdo de
normatizar uma profissdo, criar um quadro de profissionais e, além disso, fiscaliza-los.
Veja-se, in verbis:Redagdo original revogada:Art. 2° O Instituto tem por finalidade
principal executar, no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial
tendo em vista a sua funcgdo social, econémica, juridica e técnica.Paragrafo Gnico. Sem
prejuizo de outras atribui¢es que lhe forem cometidas, o Instituto adotara, com vistas
ao desenvolvimento econdmico do Pais, medidas capazes de acelerar e regular a
transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores condi¢des de negociacdo e



utilizacdo de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto a conveniéncia da
assinatura ratificacdo ou denuncia de convencdes, tratados, convénio e acordos sobre
propriedade industrial.Redacdo atual dada pela Lei n°® 9.279, de 14.05.1996:Art. 2° O
INPI tem por finalidade principal executar, no &mbito nacional, as normas que regulam
a propriedade industrial, tendo em vista a sua funcdo social, econdmica, juridica e
técnica, bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e
denuncia de convencdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade
industrial. Além disso, a lei que instituiu o INPI ndo dispds sobre a vocacdo do Instituto
para atuar como 6rgao de fiscalizacdo profissional, nem tampouco autorizou a cobranca
de taxas ou contribuicdes dos integrantes da carreira. Essas atribui¢6es ndo se coadunam
com a expressa letra do artigo 2° supracitado, conforme ja mencionado.Anote-se, ainda,
gue nenhum dos Regulamentos editados pelo Chefe do Poder Executivo Federal, no
exercicio do direito de regulamentar, a saber, Decretos n°® 68.104, de 22.01.1971, 5.147,
de 21.07.2004, e 7.356, de 12.11.2010, dispbs sobre a estruturacdo de 6rgdo ou setor no
organograma do INPI cuja com competéncia para tratar da fiscalizacdo da carreira dos
agentes da propriedade industrial.De outra parte, os Requeridos chegam a invocar a
atividade de outros érgdos da propriedade industrial pelo mundo. Todavia, ndo é licito
ao Poder Judiciario brasileiro conduzir sua prestacdo judicial por ordenamentos
juridicos alienigenas, ja que deve guiar-se, necessariamente, pela abordagem dogmatica,
ja que a sua funcdo é extrair da ordem juridica nacional a norma aplicavel ao caso
concreto, preenchendo as lacunas, se existentes, segundo o sistema legal previamente
estabelecido. N&o obstante, apenas como exemplo, é possivel mencionar o arquétipo
utilizado pelos Estados Unidos da América, onde o organismo encarregado de emitir
patentes em nome do governo federal é o United States Patent and Trademark Office -
USPTO .Essa citacdo ndo conduz o presente julgamento, pois o enfoque zetético,
conforme ensina Tércio Sampaio Ferraz Janior , é reservado ao Poder Legislativo, cuja
funcdo precipua é a inovacdo da ordem juridica pétria, valendo-se, para tanto, dos
principios e leis de todas as ciéncias e todas as nacionalidades, ainda que atento as
limitagdes formais e materiais impostas pela Constituicdo.O USPTO é um érgdo que se
originou em 1802 e, tal qual o INPI, exerce as atribuicdes estabelecidas pelas leis de
patentes, consistente na sua concessdo propriamente dita, bem como no exercicio de
outras atribuicBes relacionadas a propriedade industrial, tendo recebido, ainda, a
atribuicdo especifica para o controle do trabalho dos advogados de patentes e
agentes.Atualmente, o USPTO tem mais de 6.500 funcionarios, dos quais cerca de
metade sdo examinadores com formagdo técnica e juridica. Esse numero de
profissionais tem por atribuicdo a analise de mais de 450.000 pedidos por ano, dos
quais, em 2011, cerca de 93% foram recebidos e arquivados eletronicamente, por meio
do sistema de arquivamento eletrdnico do USPTO, chamado EFS-Web. Embora seja
facultada a apresentacdo do pedido de patentes em midia papel, pelo correio ou
pessoalmente, isso exigira o pagamento de uma taxa adicional de US $400,00
(quatrocentos dolares americanos), chamada de taxa de depdsito ndo-eletrdnicos.Além
disso, no que se refere ao peticionamento perante o USPTO, a lei federal fixa as regras
gerais (Title 37 - Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights -
Part 11), especialmente, a qualificacdo dos agentes, que devem possuir diploma
universitario na area de engenharia, ciéncias fisicas ou equivalente, conforme se pode
extrair das informacdes no do sitio do USPTO , do qual citamos o seguinte excerto:A
maioria dos inventores contrata os servigos de advogados de patentes registrados ou
agentes de patentes. A lei concede ao Patent and Trademark Office, o poder de criar
regras e regulamentos que regem a conduta e o0 reconhecimento dos advogados de
patentes e agentes para a pratica perante o Patent and Trademark Office. Pessoas que



ndo sdo reconhecidas pelo Patent and Trademark Office para estas praticas nao estdo
autorizadas pela lei a representar inventores perante o Patent and Trademark Office, que
mantém um registo dos advogados e agentes. Para ser admitido neste registo, uma
pessoa deve respeitar os regulamentos prescritos pelo Instituto, que exigem que o
candidato demonstre ter bom cardter moral e idoneidade e, ainda, que tenha as
qualificacdes legais e cientificas e técnicas necessarias para realizar os pedidos.
Algumas destas qualificagdes devem ser demonstradas pela aprovacdo em um exame.
Agueles admitidos ao exame devem ter diploma universitario em engenharia ou ciéncias
fisicas ou o equivalente. (destacamos)Evidentemente, ndo se pode estabelecer paralelo
entre o sistema legal brasileiro e o estadunidense, pois sédo fundados em diferentes bases
constitucionais. Todavia, destaque-se que, nos Estados Unidos, ha um minimo de
regramento legal necessario quanto a capacidade técnica para atuacdo perante o
USPTO. 10) A inafastavel observancia do principio da legalidade e da reserva legal para
estabelecer qualificacbes profissionais Por tudo o que foi exposto, ha que ser acolhido o
pedido do Ministério Publico Federal, na medida em que ndo se afigura possivel
encontrar texto de lei valido contendo as habilidades técnicas necessarias ao exercicio
das atribuicdes de agente da propriedade industrial.Nesse diapasdo, o multicitado
Decreto-Lei n° 8.933, de 26.01.1946, ndo representa a observancia do principio
constitucional da legalidade e da reserva legal, pois, conforme o inciso XIII do artigo 5°
da Constituicdo da Republica, é de rigor que somente a lei estabeleca as qualificacGes
profissionais que autorizam o tratamento diferenciado no ambito do exercicio de
qualquer trabalho, oficio ou profissdo. Entretanto, ndo € possivel vislumbrar no bojo
desse Decreto-lei a indicagdo de um ou mais requisitos técnicos capazes de delinearem
o oficio dos agentes da propriedade industrial. Além disso, a delegacdo de competéncia
do Ministério da Industria, do Comércio e do Turismo, por meio da Portaria Ministerial
n°® 32, de 19.03.1998, ao INPI, ndo pode prevalecer, por configurar usurpacdo da
competéncia do Poder Legislativo Federal, porquanto foi atribuida somente a ele, a
funcdo de proferir a decisdo politica no seio da sociedade sobre o estabelecimento de
restricbes ao exercicio de uma profissdo.Essa problemética foi abordada por José
Joaquim Gomes Canotilho ao cuidar da discussédo acerca das relages materiais entre a
constituicdo e a lei, nas quais o legislador pode ser considerado: (1) como mero
executor da lei constitucional; (2) como aplicador da constituicdo; (3) como
conformador dos preceitos constitucionais. Enquanto aplicador da constituicdo, o
legislador, segundo Canotilho : é 6rgdo nato e natural da actividade legiferante
destinada a dar aplicacdo aos preceitos constitucionais. A sua liberdade de actuacdo
seria, desse modo, intrinsecamente mais ampla do que a da administracdo (que necessita
sempre de autorizacdo legal para a sua atividade) (...). Além disso, segue o professor ,
na hipotese de haver necessidade de lei como conformacdo da constituicdo: o legislador
dispde de um amplo dominio politico para ponderar, valorar, comparar os fins dos
preceitos constitucionais, proceder a escolhas e tomar decisdes. Esta atividade de
ponderagdo, de valoracdo e de escolha implica que o legislador, embora juridico-
constitucionalmente vinculado, desenvolve uma atividade politico criadora (...).Assim, é
préprio ao Estado Democratico de Direito a observancia as esferas de atribuigdes entre
os Poderes. Lembre-se de que a Colenda Corte Constitucional, por diversas vezes,
manifestou-se no sentido de que cabe tdo somente ao Poder Legislativo federal
estabelecer restricdes ao livre exercicio de qualquer oficio e, de outra parte, prestigiou o
entendimento segundo o qual a fixacdo de tais impedimentos ou limitagdes profissionais
deve estar imbricada com a busca da protecdo da sociedade, de tal forma que poderia
ocorrer vedacdo ao exercicio de certas atividades aquelas pessoas que ndo dominam
determinadas habilidades técnicas.E indubitavel, portanto, que o direito consagrado no



preceito do inciso XIII do artigo 5° da Constituigdo federal constitui verdadeira garantia
constitucional, a qual pode ser restringida apenas nos casos em que o Poder Legislativo
federal editar lei indicando a necessidade de habilidade especial.Essa categorizacéo
revela ndo somente a maxima da legalidade, mas, também, a garantia da igualdade de
todos perante a lei, admitindo-se a fixagdo de critérios de desigualacdo somente por
norma legal.Decorre, por conseguinte, de todo o exposto, que o Ministério da Inddstria,
do Comeércio e do Turismo, no &mbito do Poder Executivo Federal, malferiu o principio
da legalidade e da reserva legal ao editar a Portaria Ministerial n® 32, de 19.03.1998,
delegando poderes ao INPI para dispor sobre o oficio de agente da propriedade
industrial.Da mesma forma, o INPI, ndo obstante tenha demonstrado a intencdo e o
comprometimento com o exercicio das atribuicdes para as quais foi criado pela Lei n°
5.648, de 11.12.1970, desbordou de sua alcada ao violar a competéncia do Poder
Legislativo ao editar as Resolugdes INPI n® 194/2008, 195/2008 e 196/2008, todas de
21.11.2008, e, além disso, agiu em desrespeito ao Poder Judiciario ao reeditar a
resolugdo INPI n° 04/2013, de 18.03.2013, com 0 mesmo texto da Resolugdo INPI n°
195, cuja aplicabilidade havia sido suspensa por meio da antecipacdo dos efeitos da
tutela concedida neste feito, em flagrante violacdo a deciséo judicial proferida por este
Juizo e pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 32 Regio, que a havia confirmado.E
de rigor, por essa razdo, a fixacdo de multa nos termos dos artigos 11 e 13, da Lei n°
7.347, de 24.07.1987, no valor de R$ 100.000,00 para cada ato normativo editado pelo
INPI ou pela Uni&o, em descumprimento ao teor da decisdo concessiva da antecipagéo
da tutela judicial e da presente sentenca.Pelo exposto, evidencia-se a possibilidade de
todos os cidadaos exercerem trabalho, oficio ou profissdo para os quais ndo ha limitagao
ou fixacao de habilidades especiais, por meio de lei, inclusive para o oficio de agente da
propriedade industrial.Por fim, com relacdo a possibilidade de antecipacao da tutela em
sentenca, 0 artigo 273 do Codigo de Processo Civil estabelece como requisitos a
existéncia de prova inequivoca da verossimilhanca da alegacdo e, alternativamente,
fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparacdo; ou a caracterizacao de abuso
do direito de defesa ou 0 manifesto proposito protelatorio do réu.Partindo-se de uma
interpretacdo sistematica do ordenamento juridico, com o objetivo primordial de
garantir a efetividade maxima dos principios constitucionais, verifica-se a
verossimilhanca das alegacbes do Parquet Federal, na forma da fundamentagédo supra,
bem assim encontra-se evidenciado o perigo da ineficacia da medida, porquanto o INPI
procedeu a edicdo de novos regramentos, a saber, a Resolugdo INPI n° 04/2013, de
18.03.2013, e a Resolucdo INPI n°® 129, de 10.03.2014, na parte relativa ao pagamento
de retribuicbes aos Servigcos Relativos ao Cadastramento de Agentes da Propriedade
Industrial, codigos 901, 902, 903, 906 e 909, os quais evidenciam a tentativa de burlar
os efeitos da decisdo judicial concessiva da antecipacdo dos efeitos da tutela juridica
concedida no inicio do feito e confirmada pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 32
Regido.Além disso, o Ministério Publico Federal requereu a suspensdo das demais
normas que estivessem em desacordo com o preceito do artigo 5°, inciso XIII, da
Constituicdo da Republica.Acerca da possibilidade de concessao da tutela antecipada na
sentenca, a jurisprudéncia é pacifica. Cite-se a esse respeito a manifestacdo da Colenda
Segunda Turma do Egrégio do Tribunal Regional Federal da 3a Regido, no julgamento
do Agravo de Instrumento n® 313576, da relatoria da Eminente Desembargadora Federal
CECILIA MELLO , bem como o posicionamento da Egrégia Primeira Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justica, no julgamento da Medida Cautelar n°® 11402, que
teve como Relator o Eminente Ministro FRANCISDO FALCAO .11 - DispositivoPosto
isso, julgo PROCEDENTE o pedido do Ministério Pablico Federal para declarar a
inconstitucionalidade, incidenter tantum, e afastar a aplicacdo (a) do Decreto-Lei n°



8.933, de 26.01.1946; (b) da Portaria Ministerial n® 32, de 19.03.1998, do Ministério da
Industria, do Comércio e do Turismo; (c) das Resolugbes INPI n°s 194/2008, 195/2008
e 196/2008, todas de 21.11.2008; (d) da Resolugdo INPI n°® 04/2013, de 18.03.2013; e
(e) da Resolucdo INPI n° 129, de 10.03.2014, relativamente aos Servicos Relativos ao
Cadastramento de Agentes da Propriedade Industrial, Codigos 901, 902, 903, 906 e 909;
devido a ocorréncia de prejuizo aos valores da seguranca juridica e da justica,
decorrente da violagdo dos principios constitucionais da separacdo dos poderes, da
legalidade, da reserva legal e da igualdade, verificada pela inobservancia da garantia
consistente na possibilidade de exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profissao,
previsto no artigo 5°, inciso XIII, da Constituicdo da Republica, razdo por que asseguro
a todos os cidaddos a realizagdo de peticionamento relativo a propriedade industrial de
qualquer espécie perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
independentemente da exigéncia de habilitacdo especial ou outras restricdes ndo fixadas
por lei.Além disso, RATIFICO a decisdo concessiva da antecipacdo dos efeitos da tutela
judicial a fls. 610/613 e 631/632, e estendo os seus efeitos, pelo que determino, desde
ja, a suspensdo da aplicacdo (a) da Resolucdo INPI n° 04/2013, de 18.03.2013, e,
também, (b) da Resolugdo INPI n® 129, de 10.03.2014, apenas relativamente ao
pagamento de retribuicdes aos Servicos Relativos ao Cadastramento de Agentes da
Propriedade Industrial, Cddigos 901, 902, 903, 906 e 909, nos estritos termos dos
fundamentos e do decisum da presente sentenca.Fixo a multa de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), nos termos dos artigos 11 e 13 da Lei n°® 7.347, de 24.07.1987, para cada
novo ato normativo que venha a ser editados pelo INPI ou pela UNIAO, em
descumprimento ao teor da presente sentenga.Custas na forma da lei. Sem condenagéo
em honorarios advocaticios, tendo em vista que o Ministério Pablico Federal estad a
exercer 0 munus publico decorrente de seu papel institucional.Oficie-se ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI.Submeto eventual recurso interposto pela
parte interessada, apenas ao efeito devolutivo, nos termos do artigo 520, inciso VIII do
Caodigo de Processo Civil.Decisdo sujeita ao reexame necessario, remetam-se 0s autos,
oportunamente, ao Colendo Tribunal Regional Federal da 3% Regido.Publique-se.
Registre-se. Intime-se.



