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Como funciona a profissao de agente de propriedade intelectual

Primeiramente sgja dito que a profissdo do agente de propriedade industrial ja era conhecida no século
X1X, antes mesmo de assinada a primeira Convencado Internacional para a protegdo da propriedade
industrial, firmada em Paris em 20 de marco de 1883.

Em trabal ho publicado no livro comemorativo do centenério da Association Internationale pour La
Proctetion de la Propriéte Intellectuelle, seu entéo Relator Geral, o advogado francés Geoffroy Gaultier
revela gue durante a Exposicéo e o Congresso de Viena, realizados no ano de 1873, por iniciativa de um
grupo de agentes de propriedade insdustrial alemaes e austriacos, liderados pelo aleméo Carl Pieper, 0
governo austriaco concordou em organizar, paralelamente aquel es dois eventos, um congresso
internacional de propriedade industrial.

Logo a seguir, ainda é Gaultier quem informater o tal congresso contado com a participacéo de 244
pessoas, principa mente austriacos, alemaes, ingleses, suicos, holandeses e suecos. O tema central do
congresso limitou-se a uma analise sobre patentes, mais especificamente sobre a necessidade de se criar
uma protecdo ao inventor.

Gaultier em seu aludido artigo lembra, mais, que a centenaria AIPPI, constituida no ano de 1897, teve
como fundadores diversos agentes de propriedade industrial, dentre eles os aeméaes Wirth e Mintz, o
belga Emile Bede, Alexander Von Siemens da Inglaterra, Marco Kelemen da Hungria e Charles Thirion
da Franga, num total de 15 agentes de propriedade industrial.

A exemplo do que ocorrem em outras atividades profissionais, 0s agentes de propriedade industrial
criaram em 1906 uma associacao destinada a cuidar de seus interesses anivel internaciona a que deram
o nome de Féderation des Ingenieurs Conseils em Propriété Industrielle. Dentre seus inimeros objetivos
destacam-se 0s de estimular a cooperacéo internacional entre os agentes da propriedade industrial no
exercicio livre da profissdo; promover o intercambio de informagéo, assim como harmonizar e facilitar
as relagbes entre seus membros; manter a dignidade de seus membros e as normas da profisséo de agente
da propriedade industrial, enquanto profissionais liberais em escala internacional.

Importa frisar que antes mesmo de deflagrada a Segunda Grande Guerra Mundial, agentes de
propriedade industrial brasileiros ja participavam como associados de Congressos da AI1PPI e da FICPI.

No Brasil aprofissdo foi pela primeira vez regulamentada pelo Decreto nimero 22.989 de 26 de julho de
1933, que aprovou o regulamento do DNPI-Departamento Nacional da Propriedade Industrial e deu
outras providéncias.

InUmeras disposi ¢des desse Decreto se ocupavam da profisséo do agente da propriedade industrial.
Comecava com o artigo 33, consoante o qual a nomeacao do agente oficial de propriedade industrial era
feita pelo Ministro do Trabalho, Industria e Comeércio, mediante habilitacéo prestada nos seus termos.
Mais afrente, o artigo 35 dispunha que “s6 podera apresentar e acompanhar pedidos de privilégio, de
registro de marcas de industria e de comércio e praticar outros atos relativos a esses pedidos no DNPI: os
proprios interessados, 0s agentes oficiais de propriedade industrial e os advogados legalmente
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habilitados.

Os exames e os requisitos para a habilitacdo dos agentes de propriedade industrial estavam definidos no
artigo 36 do mencionado decreto.

Anos maistarde, com o advento do Decreto-lei 8.933, de 26 de janeiro de 1946, que reorganizou 0
DNPI, ficou estabelecido que s podiam exercer quaisquer atos perante aquele 6rgdo: os proprios
interessados, pessoa mente; os agentes de propriedade industrial e os advogados |egalmente habilitados.

Tal Decreto-lei, — que claramente excluia terceiros ndo enquadrados nas condicdes acima mencionadas —
fixava em seu artigo 4° que a autorizacdo para o desempenho da funcdo de agente da propriedade
industrial era concedida pelo Ministro do Trabalho, Industria e Comércio, depois de prestadas, pelos
interessados, provas de habilitacéo.

Esse mesmo Decreto-lei permanece até hoje em vigor conforme Portaria nimero 32 de 19 de marco de
1998 do entdo ministro da Industria, do Comeércio e do Turismo, Francisco Dornelles, ao reconhecer sua
eficacia em relacdo a profissdo do agente de propriedade industrial e delegou ao Sr. Presidente do INPI a
competéncia para a concessao de autorizagdo para 0 desempenho dessa atividade, mediante exame de
habilitacdo como ja ocorria no passado.

Releva notar, também, que mediante Portaria nimero 142/1998, o presidente do INPI promulgou o
Cadigo de Conduta Profissional do Agente de Propriedade Industrial, sendo neste fixados, inter alia,
seus deveres, o relacionamento dele com seus clientes, o sigilo profissional a que est&o obrigados, a
publicidade de seus servigos profissionais, 0 dever de urbanidade, das penalidades aplicadas em casos de
infracOes cometidas e das anuidades a que esses profissionai s estdo sujeitos para o exercicio de suas
funcoes.

Evidente que terceiros, ndo enquadrados nas situacdes atréas citadas ndo estdo submetidos aguele Codigo
de Conduta.

De se ver dai que tal como ocorre com outros profissionais por exemplo leiloeiros, corretores de fundos
publicos e administradores de empresas,por exemplo, 0s agentes de propriedade industrial além de
estarem obrigados a prestacdo de exames de conhecimentos perante o INPI como condicéo parao
exercicio de suas atividades, estdo sujeitos a observancia de um severo codigo de conduta.

Contrariamente a terceiros curiosos que tem se arvorado em efetuar depdsitos de patentes em nome de
inventores nacionais, especialmente pessoas fisicas, pequenas e médias empresas locais, 0s agentes de
propriedade industrial concursados, além de obrigados a obedecer as condutas a que se refere aquele
Caodigo, devem possuir conhecimentos profundos acerca das legislagcdes nacionais e internacionais que
regem a protecdo da propriedade industrial no Brasil, orientando seus clientes no sentido de obter suas
patentes, desenhos industriais, marcas de industria, de comércio, de servicos, de certificacdo e coletivas,
bem assim de indicages geogréficas, capazes de garantir a eles a sua plena exclusividade e, por viade
conseguéncias, o direito de opo-los relativamente a terceiros que deles venham fazer uso
desautorizadamente.
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Essa assisténcia pressupde uma organizagao que proporcione ao agente a possibilidade de acompanhar
diuturnamente, quer perante o INPI, quer através daleitura semanal da RPI- Revista da Propriedade
Industrial, o andamento dos pedidos efetuados por quem |hes tenha conferido uma procuragéo, assim
como zelar por suaintegridade ap0s sua concessdo pelo INPI, isto € avisando-os com antecedéncia do
pagamento de anuidades e das retribui¢cbes quinquenais a que estdo sujeitos, respectivamente, as
patentes de invencdo e de model os de utilidade e os desenhos industriais, como condigdo para sua
manutencao; orientando tecnicamente seus clientes no cumprimento de exigéncias técnicas formuladas
em seus pedidos efetuados perante o INPI; comunicando, verbal ou expressamente, anteci padamente aos
seus mandantes quaisquer inicidentes (oposi¢oes, recursos, exigéncias, etc..) relacionados aos seus
pedidos efetuados no INPI, prestando-Ihes a orientagcdo necessaria; comunicar, também com a maior
antecedéncia possivel, eventuais medidas tomadas por terceiros visando a extingdo de direitos de
propriedade industrial concedidos em favor de seus clientes, mercé de publicagbes e/ou citagbes e
intimacdes oficials.

Muitas mais poderiam ser listadas, as quais dificilmente ou mesmo impossiveis de serem assumidas por
terceiros curiosos que costumeiramente cobram uma quantia simbdlica a guisa de honorérios para
efetuar depdsitos perante o INPI, com a agravante de ndo se sentirem responsavel's, posteriormente, a
prestar uma assi sténcia técnica aos seus mandantes até o desfecho de seus pedidos ou mesmo apés a
concessdo do que nestes foi requerido.

Mas, ndo cessam ai as habilidades do agente de propriedade industrial, as quais estranhos que se
propdem a atruar no ambito do INPI n&o est&o aptos a cumprir.

Tornou-se frequente entre nOs o0 agente de propriedade industrial atuar como auxiliar da justica, melhor
dizendo, seja como perito judicial ou como assistente técnico em acbes de infracdo ou de nulidade de
direitos de propriedade industrial e versando sobre atos de concorréncia desleal. Nossos juizes contam
com uma lista de agentes de propriedade industrial fornecida pela sua associacdo de classe, a Associacéo
Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, qualificados para os assistirem assim com as partes
litigantes nesses tipos de acdes judiciais.

Mais recentemente, inimeros agentes e advogados especializados em propriedade industrial foram
credenciados pela Organizacdo Mundia da Propriedade Intelectual, 6rgéo vinculado a ONU, para
atuarem como arbitros em procedimentos onde discutidos conflitos relacionados com a propriedade de
nomes de dominio.

Por fim, muitos foram credenciados a funcionar como arbitros em tribunais arbitrais, nacionais e
internacionais, que se dedicam a dirimir disputas entre partes resultantes de contratos de licenciamento
de patentes, de marcas e de desenhos industriais, bem como de transferéncia de tecnologia néo
patenteada e de franquia.
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