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I.  EXPOSIGAO DOS FATOS

1. A Helper Tecnologia de Seguranca., neste parecer denominada
apenas Helper, é a detentora da Carta Patente de Invencao n2 Pl 0903795-0, expedida em
29/10/2019, que lhe concedeu a patente de invencdo do equipamento intitulado “Sistema
de repressdo, monitoramento e atendimento a emergéncias”. Trata-se, em linhas gerais,
de equipamento de seguranca digital a ser instalado em logradouros publicos para
monitoramento de ambientes urbanos, formado por cdmeras de monitoramento,
dispositivos de video-chamada de emergéncia, botdo de emergéncia, luzes de sinalizacao
e altos falantes, neste parecer denominado apenas totem de seguranga.

2. A Helper informa que desenvolveu o totem de seguranga ha
cerca de uma década, quando formulou o requerimento da patente de invencdo, s6
deferida, repita-se, em 29/10/2019. Nesse interregno, foi a Unica empresa no Brasil que
dispunha do sobredito equipamento, tanto que a Associacdo Brasileira das Empresas de
Sistemas Eletronicos de Seguranca — ABESE emitiu declaracdo de exclusividade em seu
favor, com amplitude nacional.

3. A Helper também esclarece que ndo tem representantes
comerciais, nem trabalha com revendedores, de modo que sé ela comercializa o totem de
seguranca. Em complemento, frisa que ndo vende o totem de seguranca. O modelo de
negécio da Helper é o de prestacdo de servicos, por meio dos quais instala os
equipamentos e realiza todas as manutencdes e atualizacdes, recebendo contrapartida
mensal, o que guarda semelhancgas com contrato de locacdo ou de licenciamento.

4. Assim, a Helper noticia que firmou contratos com diversos
6rgaos e entidades da Administracdo Publica, na maior parte das vezes com municipios.
Foi contratada por inexigibilidade pelo CEASA/PR e pelo Municipio de Balneario Camboriu
e por meio de licitacdo pelos municipios de Campinas, Resende, Artur Nogueira, Saudade
do lguacu, Estancia de Atibaia, S3o José, Santa Cruz Cabralia, Curitiba e também, num
segundo contrato, pelo Municipio de Balnedrio Camborid. Em todas as licitagbes, ou a
Helper participava sozinha ou terceiro aparecia e acabava desclassificado porque ndo
dispunha do equipamento, o que corrobora a sua exclusividade.
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5. Sem embargo, com o passar dos anos, o totem de segurancga,
instalado e em funcionamento em diversos municipios, chamou a atencdo de outras
empresas, que passaram a copia-lo. Atualmente, outras empresas dispdem do mesmo
equipamento, com a mesma concepg¢ao e com a mesma utilidade do totem de seguranca
desenvolvido pela Helper e objeto da Carta Patente de Invencdo n2 PI 0903795-0.

6. De acordo com a Helper, diversos érgaos e entidades da
Administracao Publica manifestam interesse em contratar o totem de seguranca, porém
muitos revelam duvidas quanto a viabilidade da contratacdo por meio de inexigibilidade
de licitacdo publica. Sob esse contexto, solicita parecer juridico acerca da contratacdo por
meio de inexigibilidade de licitacdo publica diante da Carta Patente de Inveng¢do n2 PI
0903795-0, bem como sobre aspectos procedimentais que devem ser cumpridos pelos
6rgaos e entidades da Administracdo Publica para instruir adequadamente tais processos.

E o relatério. Passa-se ao parecer.

Il.  NOTA INTRODUTORIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE E A
LEGITIMIDADE DA CONTRATAGAO DIRETA

7. A obrigatoriedade de licitacdo publica tem por causa o principio
da isonomia e acaba por respaldar os principios da impessoalidade e da moralidade
administrativa. Portanto, antes de celebrar contratos, a Administracao Publica, por regra,
deve realizar licitacdo publica. Em paralelo a isso, hd casos em que, legitimamente, a
licitacdo é afastada, o que revela as hipdteses de contratacdo direta — diz-se direta porque
sem a prévia licitacdo —, consubstanciadas pelas figuras da inexigibilidade e da dispensa de
licitagao.

8. E importante frisar, ja de plano, que a regra é a obrigatoriedade
de licitacdo. A contratacado direta — quer por inexigibilidade, quer por dispensa - é excecao.
E isso que prescreve a parte inicial do inciso XXI do artigo 37 da Constituicdo Federal,

segundo a qual “ressalvados os casos especificados na legislacGo, as obras, servicos,
compras e alienagbes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que

assegure igualdade de condicbes a todos os concorrentes [...]”.
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9. A regra constitucional é a licitacdo. No entanto, a prépria
Constituicdo Federal prevé a possibilidade de contratacdo sem licitacdo, através das
hipdteses de inexigibilidade e de dispensa de licitacdo. Na qualidade de excecdo, as
hipéteses de inexigibilidade e de dispensa devem se interpretadas restritivamente. E
fundamental advertir que ndo se objeta a legitimidade da contratacdo direta, dado que
prevista e amparada na prépria Constituicdo Federal e desde que adstrita aos casos de
verdadeira inviabilidade de competicdo ou de potencial produgdo de gravame ao interesse
publico, caso a licitacdo publica fosse realizada.

10. A contratacdo direta, em que pese excecao, € permitida
expressamente no inciso XXI do artigo 37 da Constituicdo Federal. Ela é legitima,
constitucional e legal. Renato Geraldo Mendes e Egon Bockmann Moreira chamam a
atencgdo sobre esse aspecto:

Quem atua na drea de contratacdo publica se depara
constantemente com a afirmacdo de que a licitacdo é a regra, e a
dispensa e a inexigibilidade sao excegdes. Mas, fato é que isso se
tornou uma espécie de mantra na area da contratacao publica ou
uma frase pronta, que todos repetem sem refletir melhor sobre
seu conteldo. Ao afirmar que uma coisa é regra e a outra sua
exce¢do, definimos uma ordem de prevaléncia de uma sobre
outra. No entanto, esse nao é o ponto mais relevante.

O problema maior estd em adotar a ideia de regra e excecdo
imaginando que ha apenas um Unico pressuposto aplicavel para
toda a realidade normatizada. Com isso, passamos a crer, por
exemplo, que o certo, o comum ¢é licitar, e que nao licitar é
incomum, é errado. Cria-se, assim, uma ideia de que se valer da
exce¢do € nao fazer o que deveria ter sido feito. Gera-se a errada
concepcao de que se deveria evitar a dispensa e a inexigibilidade.
Mas é preciso dizer que ndo é nada disso. Primeiro, porque ndo ha
apenas um unico pressuposto para definir o cabimento da regra e
o da excecdo. Segundo, porque a legalidade depende tanto da
aplicacdo da regra quanto da excec¢do. Ademais, em razao de tal
equivoco de concepgdo, amplia-se demasiadamente o dever de



ME N E Z E S ADVOGADOS

NIEBUHR | associapos

licitar e, por via de consequéncia, o cabimento da contratacdao sem
licitacdo é reduzido consideravelmente.!

11. Ndo ha sentido em obstaculizar hipéteses de inexigibilidade e
de dispensa legitimas, tanto que o constituinte, na parte inicial do inciso XXI do artigo 37
da Constituicdo Federal, ndo as proibe, mas, ao contrario, oferece a elas fundamento de
validade, desde que dentro de certos parametros. A interpretacdo restritiva ndo pode
deitar a perder a razoabilidade, o bom senso, ndo pode levar ao absurdo, ao
comprometimento dos interesses publicos, a recusar hipdteses legitimas de contratacao
direta amparadas na Constituicao Federal e na Lei.

lll. FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DA
CONDIGAO DE EXCLUSIVIDADE PARA A PRESTAGAO DE SERVICOS

12. A inexigibilidade resulta da inviabilidade da competicdo e se
refere, por consequéncia, aos limites intrinsecos da licitacdo publica, que é espécie de
disputa, de competicdo. Se, em determinados casos, a competicdo se revela inviavel,
falece a licitagcdo publica, que a pressupde. A inexigibilidade depende de situacao fatica,
ndo, necessariamente, de normas juridicas. Ou seja, ela sempre tem lugar nas situacdes
em que se constata de fato a inviabilidade de competigao.

13. A obrigatoriedade de licitacdo publica encontra limites, porque
ha casos em que ela ndo poderia se desenvolver regularmente. Dai falar-se, repita-se, de
inexigibilidade de licitacao publica, ou seja, hipdteses em que ndo se poderia exigir que se
procedesse a licitagao publica, uma vez que, mesmo se a Administragao Publica quisesse
realiza-la, tal empreendimento estaria fadado ao insucesso por forca da inviabilidade de
competigao.

14. O caput do artigo 25 da Lei n? 8.666/1993 prescreve que “é
inexigivel a licitacdo quando houver inviabilidade de competicdo, em especial: (...)”. (grifo
acrescido). Da redacdo dada ao dispositivo em apreco deflui que a inexigibilidade estd

1 MENDES, Renato Geraldo; MOREIRA, Egon Bockmann. Inexigibilidade de Licitacdo. Repensando a
contratagdo publica e o dever de licitar. Curitiba: Zénite, 2016. p. 51.
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sempre relacionada a inviabilidade da competicdo, o que acarreta a impossibilidade de
ultimar o procedimento licitatdrio.

15. A hipdtese mais cldssica de inexigibilidade de licitacdo é a
tratada no inciso | do artigo 25 da Lei n2 8.666/1993, pertinente a situacdo em que uma
pessoa dispde com exclusividade daquilo que demanda o interesse publico. Leia-se:

Art. 25. E inexigivel a licitagdo quando houver inviabilidade de
competicdo, em especial:

| - para aquisicdo de materiais, equipamentos, ou géneros que s6
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo, vedada a preferéncia de marca, devendo a
comprovagdao de exclusividade ser feita através de atestado
fornecido pelo 6rgao de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitacdo ou a obra ou o servico, pelo Sindicato,
Federacao ou Confederacdo Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;

16. Como dito, o dispositivo supracitado refere-se ao exemplo mais
classico de inexigibilidade de licitacdo publica. Ora, se apenas uma pessoa dispde do
objeto ou da utilidade pretendida pela Administracdo, somente ela pode ser contratada. A
Administracdo ndo é dada a opcdo de contratar outras pessoas, porque, pura e
simplesmente, outras pessoas ndo dispdem do que pretende a Administracdo. Assim
sendo, se apenas uma pessoa dispdoe do que pretende a Administracdo, se apenas uma
pessoa pode ser a contratada, ndo se pode exigir a licitacdo, por isso, diz-se que ela é
inexigivel. Nesse caso, a competicdo é flagrantemente invidvel, porque aquele que dispde
do objeto ou utilidade pretendida pela Administracdo ndo ird competir consigo mesmo.

17. Doutrina e jurisprudéncia debatem sobre a aplicabilidade do
inciso | do artigo 25 da Lei n? 8.666/1993 nas situa¢cdes em que o objeto do contrato ndo
se restringe as compras, porém abrange servicos, obras, locacdes, licencas e outros
objetos. O subscritor deste parecer ja teve a oportunidade de manifestar-se sobre o
assunto:

O dispositivo supracitado provoca certo desencontro quanto a sua
amplitude: ha quem defenda que ele se restringe a aquisicdo de
objetos, sem abranger servicos e obras; e, em direcdo oposta, ha
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guem sustente que ele também incide sobre a contratacdo de
servicos e obras, desde que sejam prestados de modo exclusivo.
[...]

O desencontro de opinides ocorre porque, analisando
sistematicamente o inciso | do artigo 25 da Lei n? 8.666/93, se
percebe que ele se destina, ao menos prioritariamente, a aquisicao
de bens, enquanto que o inciso Il a prestacdo de servicos técnicos
especializados, e o inciso Ill a prestacao de servicos artisticos. Por
isso, de modo apressado, alguns concluem que o inciso | somente
incide sobre a aquisicdo de bens, entremostrando-se descabido
trazé-lo a colacdo para pautar inexigibilidade de licitacdo publica
destinada a contratacdo de servicos ou de obras, que, para tal
desiderato, deve amparar-se no inciso Il ou Ill.

Nada obstante esse argumento, o inciso | do artigo 25 da Lei n?
8.666/93 prescreve que o contratado deve comprovar que é
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. E deve
fazé-lo, em tributo a letra do dispositivo, “através de atestado
fornecido pelo 6rgao de registro de comércio do local em que se
realizaria a licitagdo ou a obra ou o servico, pelo sindicato,
Federacao ou Confederacdo Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes”. Salta aos olhos que o dispositivo também se refere
a obra e ao servico. Por conseqliéncia, é imperativo reconhecer
alguma utilidade a essa referéncia. Ora, ndo convém presumir que
o legislador lance palavras indateis, sem nexo; e, diga-se de
passagem, mesmo que as lance, cabe ao hermeneuta dar-lhes
utilidade e nexo.

A dificuldade em apreender a utilidade da alusdo do inciso | do
artigo 25 da Lei n2 8.666/93 a obra e ao servico reside no inciso
seguinte, isto é, no inciso Il, que trata, especificamente, dos
servicos técnicos especializados. Melhor explicando, se o inciso Il é
dedicado especialmente aos servicos técnicos especializados, o
inciso | ndo teria que se intrometer nessa esfera, versando apenas
aquisicdo de bens.

Entretanto, convém atentar que o inciso Il ndo diz respeito a
servicos que sdo prestados com exclusividade, mas aqueles que o
sdo com marca ou estilo pessoal e peculiar que os caracterizam.
Esses servigos ndo sao exclusivos, pois mais de uma pessoa podem
presta-los, uma vez que a justificativa da inexigibilidade para tais
casos se funda na auséncia de critérios objetivos para o cotejo das
propostas caso se realizasse licitacdo publica, pois cada qual é
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tingido por tonalidade pessoal e subjetiva. Por exemplo: a
contratacdo de jurista de alto gabarito para lavrar parecer na area
de sua especialidade ndo pode ser precedida de licitacdo publica,
pura e simplesmente porque juristas efetivamente de alto gabarito
ndo se disporiam a participar de licitagcdo publica e, mesmo que se
dispusessem, nao haveria critério objetivo para comparar um e
outro.

Sob essa perspectiva é possivel vislumbrar a utilidade dos termos
obras e servigos tais quais insertos no inciso |, porquanto assumem
sentido distinto do termo servigos tal qual albergado no inciso Il: o
inciso | concerne a obras e servicos que sejam prestados com
exclusividade, e, noutro contexto, o inciso Il ndo demanda a
exclusividade, mas especializacdo técnica de natureza singular.
Entdo, nas hipdteses em que alguém desenvolve técnica para a
prestacdo de servico ou obra que seja exclusiva, a contratacdo se
dard por inexigibilidade, com amparo no inciso I. Ja nas hipdteses
em que o servico deva ser prestado por profissional técnico cuja
especializacdo seja singular, a contratacdo se dara por
inexigibilidade, agora com supedaneo no inciso Il.

[...]

Por tudo quanto até agora foi dito, é incorreto restringir o ambito
do inciso | do artigo 25 da Lei n? 8.666/93 aos contratos de
aquisicdo de bens, afastando os servigos e as obras prestadas de
modo exclusivo. O fato é que o dispositivo remete a obras e
servicos, desde que prestados com exclusividade. Em sintese: o
inciso | do artigo 25 da Lei n? 8.666/93 estende-se a todos os
contratos cujos contratados detenham produtos ou servicos
exclusivos, sem que importe a natureza do pactuado.?

18. Enfim, o inciso | do artigo 25 da Lei n? 8.666/1993 é o
fundamento da inexigibilidade de licitacdo publica que se ampara na exclusividade do
contratado, pouco importando a natureza do contrato, se aquisicao, servico, obra, locacao
ou licenciamento.? Se a inexigibilidade ndo for causada pela exclusividade do contratado,

2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e Inexigibilidade de Licitagdo Publica. 42 Ed. Belo Horizonte: Férum,
2015. p. 144/145.

3 Processo Administrativo. Contratacdo direta de fornecedor exclusivo de determinado servico. “Embora o
art. 25, inciso |, da Lei de Licitagdes faga alusdo, de forma direta, apenas a compras, entendo ser cabivel uma
interpretagdo extensiva do dispositivo, admitindo-se a aplicabilidade, também, quanto a contratacdo de
servigos”. (TCE/MG. Processo Administrativo n? 606.324, Julgado em 07/08/2007)
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porém pela singularidade do objeto, dai o fundamento pode ser os incisos Il e Il do
mesmo artigo 25 da Lei n2 8.666/1993.*

19. De todo modo, tal debate é de estatura meramente formal.
Isto porque o caput do artigo 25 da Lei n2 8.666/1993 prescreve que a licitacdo € inexigivel
sempre que houver inviabilidade de competicdo. Dessa sorte, ainda que para alguns as
hipdteses de prestacdo de servigos ndo se enquadrem no inciso | do artigo 25 da Lei n2
8.666/1993, em que pese o bem objeto do contrato ser exclusivo, a inexigibilidade de
licitagdo publica encontraria fundamento no caput do artigo 25 da Lei n? 8.666/1993. Em
termos praticos e substanciais, a contratacdo deve ocorrer por meio de inexigibilidade de
licitacdo publica. O que se discute é apenas o dispositivo legal que melhor fundamenta a
contratagdo direta, se o caput ou o inciso | do artigo 25 da Lei n? 8.666/1993.

20. Sobre o tema, ressalta-se decisdo relativamente antiga do
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, cujo teor reconhece que, nas hipdteses de contrata¢do
de servicos exclusivos, o fundamento é o caput do artigo 25 e ndo o seu inciso I. Leia-se:

E licita a contratacdo de servicos com fulcro no art. 25, caput,
sempre que comprovada a inviabilidade de competi¢dao. Ressalte-
se que, na hipdtese de contratacdo de servicos, o fundamento
legal devera ser o caput, posto que o inc. | trata apenas de
compras. E mister, ainda, a comprova¢do da exclusividade na
prestacdo do servico.”

21. Repita-se que, para o subscritor deste parecer, o fundamento
para a contratacdo de aquisicdes, servicos, obras ou locacdo exclusivas é o inciso | do
artigo 25 da Lei n? 8.666/1993 e ndo o seu caput. De qualquer maneira, com base no
inciso | ou no caput, o resultado pratico e substancial € o mesmo: reconhece-se a
inexigibilidade de licitacdo publica.

4 Art. 25. E inexigivel a licitagdo quando houver inviabilidade de competigdo, em especial:

[...]

Il - para a contratagdo de servigos técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notéria especializagdo, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e
divulgacdo;

Ill - para contratagdo de profissional de qualquer setor artistico, diretamente ou através de empresario
exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opinido publica.

5 TCU: Decisdo 63/1998, Orgdo Julgador: Plenério, Relator: Adhemar Paladini Ghisi, DOU: 17/03/1998.



ME N E Z E S ADVOGADOS

NIEBUHR | associapos

IV. CARACTERIZAGAO DA EXCLUSIVIDADE DA HELPER
RECONHECIDA PELA CARTA PATENTE DE INVENCAO N2 PI
0903795-0

22. O fundamento da inexigibilidade de licitacdo publica sobre a
qual versa o presente o parecer, quer amparada no caput do artigo 25 da Lei n?
8.666/1993, quer no seu inciso |, reside na exclusividade da pessoa que dispde do objeto
ou da utilidade pretendida pela Administracdo. Noutros termos, a Administracdo quer
algo que s6 uma pessoa dispde e, portanto, sé6 uma pessoa pode oferecer a ela. Entdo, a
Administracao, se quiser realmente aquele objeto ou utilidade, ndo tem outra opgao afora
contratar aquela pessoa, por efeito do que, se o sujeito do contrato é pré-determinado, a
competicdo e a licitacdo sao inviaveis.

23. A caracterizacdo da exclusividade da Helper é amparada na
Carta Patente de Invengao n2 P1 0903795-0. MARCAL JUSTEN FILHO afirma o ébvio:

Suponha-se a necessidade de adquirir um certo equipamento que
esta tutelado por patente de invencdo. E 6bvio que o Estado nio
poderd adquirir produto equivalente, fornecido irregularmente por
quem n3o é titular de direitos de comercializa¢3o.®

24. Ora, a protecdo dos autores de inventos é direito fundamental
consagrado no inciso XXIX do artigo 52 da Constituicdo Federal:

Art. 52, [...] XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos
industriais privilégio tempordario para sua utilizagdao, bem como
protecdo as cria¢des industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do
Pais;

8 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentdrios & Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos. 162 Ed. S3o Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 490.

10
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25. Em concrecdo constitucional, a Lei n? 9.279/1996 regula
direitos e obrigacGes relativos a propriedade industrial e assegura ao titular da patente o
direito de exclusividade de qualquer ato de comercializacdo sobre o objeto de patente,
inclusive impedindo que terceiros contribuam para a violacdo da patente:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir
terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar com estes propdsitos: | - produto
objeto de patente; [...]

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

26. Na mesma direcdo, o inciso | do artigo 184, também da Lei n2
9.279/1996, qualifica como crime contra a patente o comportamento do terceiro que
recebe produto com violacao ao direito de patente:

Art. 184. Comete crime contra patente de invengdo ou de modelo
de utilidade quem: | - exporta, vende, expde ou oferece a venda,
tem em estoque, oculta ou recebe, para utilizacdo com fins
economicos, produto fabricado com violacdo de patente de
invencdo ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou
processo patenteado; ou [...] Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés)
meses, ou multa.

27. E evidente que terceiros ndo podem colocar a venda (oferecer
proposta) equipamento ou produto similar ao objeto da patente de invencdo. E é também
evidente que terceiros ndo podem contribuir para que outros cologuem a venda
equipamento ou produto similar ao objeto da patente de invencdo, sob pena de serem
participes da violacdo a propriedade intelectual. Dai a diccdo dos supracitados § 12 do
artigo 42 e do artigo 184, ambos da Lei n? 9.279/1996, que asseguram ao titular da
patente o direito de impedir que terceiros contribuam para a violagao de patente, bem
como criminaliza a mera conduta de receber produto fabricado com violagdo de patente.

28. Sob essa perspectiva, a Administracdo Publica, como integrante

do aparato estatal, ndo pode se opor ou desconsiderar o reconhecimento e os direitos
atribuidos pelo Estado brasileiro ao detentor da patente. A rigor, dela exige-se todas as
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providéncias para que os autores de inventos sejam protegidos e os seus direitos
prestigiados, em harmonia com o direito fundamental prescrito no inciso XXIX do artigo 52
da Constituicdo Federal. Nessa medida, sob pena de violacdo aos supracitados § 12 do
artigo 42 e do artigo 184, ambos da Lei n2 9.279/1996, a Administracdo Publica ndo pode
ser o “terceiro” que contribua com a quebra de patente nem pode ser o “terceiro” que
receba produto fabricado com violacao de patente.

29. Por conseguinte, caso a Administracdo Publica pretenda
contratar o objeto de patente de invencdo, terd que fazé-lo com o titular da carta de
patente ou com quem comercialize o sobredito objeto com a autorizagao do titular da
carta de patente. Se o titular da carta de patente ndao tem representantes comerciais nem
permite que terceiros comercializem o objeto da patente — como é o caso da Helper em
relagao a Carta Patente de Invengao n2 Pl 0903795-0 — a Administracao Publica tera que
fazé-lo necessariamente com o titular da carta de patente. No caso em tela, se a
Administracao Publica pretende contratar o totem de seguranca objeto da Carta Patente
n2 Pl 0903795-0, terd que fazé-lo obrigatoriamente com a Helper, com base no caput ou
no inciso | do artigo 25 da Lei n2 8.666/1993.

30. Dai que é vedado a Administracdo Publica, se pretende
contratar o totem de seguranca objeto da Carta Patente de Invencdao n2 Pl 0903795-0,
sequer abrir processo de licitacdo publica. Sucede que a licitacdo publica é processo
competitivo que conclama terceiros a oferecem propostas acerca do seu objeto. Logo, a
licitagdo publica cujo objeto é o mesmo do da Carta Patente de Invengdo n2 Pl 0903795-0
constitui ato que “contribui” para que terceiros “exponham ou oferecam a venda” o
objeto da sobredita Carta de Patente e, nessa medida, constitui ato ilicito, que se opde ao
prescrito no inciso | e no § 12 do artigo 42 e no artigo 184, todos da Lei n2 9.279/1996.

31. De mais a mais, por rigor juridico, acaso a licitagdo publica seja
ultimada, os agentes publicos que definiram os seus termos ou a conduziram incorrerdo
no crime tipificado no artigo 184 da mesma Lei n? 9.279/1996, haja vista que, por suas
ordens, a Administracao Publica acabaria por “receber [...] produto fabricado com violagdo
de patente de invengdo [...]".

32. A propdsito, a contrafacdo da patente de invencdo nao
depende da absoluta identidade dos objetos. Se ndo fosse assim, a patente de invencao
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poderia ser facilmente violada e seus efeitos seriam em muito fragilizados, porque
bastaria ao violador agregar a ela algum aspecto ou caracteristica secundaria para alegar
que ndo se trata exatamente do mesmo objeto. O artigo 186 da Lei n? 9.279/1996 é
peremptdrio:

Art. 186. Os crimes deste Capitulo caracterizam-se ainda que a
violacdo ndo atinja todas as reivindicacOes da patente ou se
restrinja a utilizacdo de meios equivalentes ao objeto da patente.

33. A jurisprudéncia é consolidada nesse sentido por décadas.
Veja-se, por ilustracdo, ementa de julgado classico do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Para ocorrer o crime de contrafacdo de patente de invencdo nao é
necessdrio haja absoluta identidade entre os dois produtos. Basta
que a semelhanca seja tal que torne possivel o engano.’

34. Trata-se da teoria dos equivalentes, muito bem compreendida
por julgado do TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL:

Segundo a teoria dos equivalentes, essencial ao deslinde da
controvérsia posta em exame, hd violacdo a patente mesmo
guando usados apenas meios equivalentes ao invento e ndo os
estritos mecanismos dispostos nas reivindicagdes. Em outras
palavras, se a violagdo atingir apenas parte e ndo todas as
reivindica¢Oes (todos os componentes mecanicos de um invento,
por exemplo), utilizando-se o autor da contrafacdo quanto aos
demais elementos de meios equivalentes, ha crime de violagdo a
propriedade industrial. Nada mais ldgico, pois de outra forma
bastaria ao falsificador utilizar apenas o elemento central inventivo
ou outro secundario que lhe caracteriza, para entdo substituir os
demais por equivalentes, com o objetivo de escapar as
consequéncias juridicas de seu ato. [...] Portanto, no caso em
exame a parte postulante logrou comprovar os fatos articulados na
exordial, no sentido de que a demandada se utilizou
indevidamente e auferiu lucros com a ideia desenvolvida e
devidamente patenteada. Assim, ha evidente caracterizacdo de

7 STF, RE n2 22.017. Orgao Julgador: Primeira Turma, Relator: Ministro Mario Guimardes. Julgamento em
28/05/1953.
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contrafacdo no compactador para linhas de plantio de
semeadoras, adubadoras e plantadoras, devendo a ré ressarcir os
prejuizos materiais suportados pela postulante.®

35. E n3o se esqueca que a Carta Patente n2 Pl 0903795-0 é de
invencdo e ndao de mera utilidade. A distincdo entre patente de invencdo e de utilidade é
apresentada pelos artigos 82 e 92 da Lei n2 9.279/1996:

Art. 82 E patentedvel a invencdo que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicagao industrial.

Art. 92 E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso
pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que
apresente nova forma ou disposicdo, envolvendo ato inventivo,
que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricacao.

36. Dizendo de outra forma, a patente de invencdo pressupde algo
completamente novo que solucione um problema existente. A patente de utilidade, em
espectro menor, apenas aprimora um objeto jd existente, agregando a ele novas
utilidades ou fungdes. Portanto, sob dada perspectiva, a protecao da patente de invencao
€ bem mais robusta do que a da patente de utilidade. A distingao é explicitada por DENIS
BORGES PEREIRA:

No entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento util
para os paises como o Brasil é exatamente a inexisténcia do
requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedagégico,
talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avancos
minimos da produg¢do industrial, dando-lhe protecao mais curta e
menos vigorosa — exatamente por ndo exigir mais distancia entre
0s niveis inventivos.®

8 TJRS, Apelacdo Civel n2 70048527238, Relator: Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, Orgdo Julgador:
Quinta Camara Civel, Julgado em 29/08/2012.

9 PEREIRA, Denis Borges. Tratado de Propriedade Intelectual. Tomo Il, Lumen Juris, 2010, Rio de Janeiro. p.
239.
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37. Na pratica, significa que o titular da patente de invengao tem o
direito de comercializar com exclusividade o seu objeto ou objeto que lhe seja
assemelhado, considerando a jd mencionada teoria dos equivalentes, sendo vedado que
terceiros a reformulem ou agreguem novas funcionalidades secundarias a invencdo. O
objeto da patente de utilidade ndo confere a mesma prerrogativa ao seu titular, porque se
admite que outros comercializem o mesmo objeto desde que sem as funcionalidades que
foram por ele agregadas e que justificaram a patente de utilidade.

38. Isso significa que a Administracdao Publica, diante de objeto
protegido por patente de invencdo, goza da discricionariedade de contratd-lo ou ndo. Se
decide contratar, ndo pode fazé-lo com terceiro que lhe ofereca o mesmo objeto ainda
gue com alguma utilidade distinta, mais abrangente ou menos abrangente do que a do
objeto patenteado — o préprio oferecimento do objeto pelo terceiro configura ilicito.
Nesse caso, que corresponde a Carta Patente de Invencdo n2 Pl 0903795-0 outorgada em
favor da Helper, a Administragdo Publica vé-se obrigada a contratar com inexigibilidade de
licitacdo, com fundamento no caput ou no inciso | do mesmo caput do artigo 25 da Lei n2
8.666/1993, ndo havendo qualquer espago de discricionariedade. Repita-se que a
discricionariedade é para decidir se deve ou nao contratar o objeto da Carta Patente de
Invengdo. A partir do momento em que a Administragao Publica decide contratar o objeto
da Carta Patente de Invenc¢do, ndo ha qualquer lastro de discricionariedade para decidir
com quem contratar, porque somente a Helper, detentora da Carta Patente de Invengao,
pode fazé-lo. Por conseguinte, também nado ha discricionariedade para escolher como
contratar, porque, diante da exclusividade da Helper, a competicdo é inviavel e impde-se a
inexigibilidade fundada no caput do artigo 25 ou no inciso | do caput do mesmo artigo 25
da Lei n2 8.666/93, ndo sendo facultado a Administracdo Publica realizar licitagdo publica,
gue, por si so, representa violacdo a Carta Patente de Invencao.

39. Noutro lado, diante de objeto protegido por patente de
utilidade, a Administracdo Publica goza da discricionariedade de contrata-lo ou de
contratar objeto que tenha outras utilidades, mais abrangentes ou menos abrangentes. O
juizo discriciondrio da Administracdo Publica depende do qudo relevante para a
consecucdo do interesse publico sdo as funcionalidades que justificaram a concessdo da
patente de utilidade, porque tais funcionalidades sdo exclusivas do detentor da patente
de utilidade. Havendo justificativas em interesse publico para contratar o objeto com
aquelas utilidades, entdo a contratacdo pode ser realizada por meio da inexigibilidade de
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licitagdo, com base no caput ou no inciso | do artigo 25 da Lei n? 8.666/1993. Se ndo
houver tais justificativas, a Administracdo Publica tera que abrir licitacdo publica,
permitindo que terceiros oferecam objeto sem exigir as sobreditas funcionalidades que
foram reconhecidas na carta patente de utilidade.

40. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA tem precedente que cai
como luva. Tratava-se de recurso em mandado de seguranca que objetivava anular
licitagdo cujo objeto coincidia com o objeto de carta patente de utilidade. O argumento do
impetrante, em sintese, era que a Administracdo Publica ndo poderia contratar aquele
objeto com terceiros, teria que fazé-lo obrigatoriamente com o impetrante detentor da
patente de utilidade, por meio de inexigibilidade de licitagdao. O voto do Ministro Mauro
Campbell Marques, acolhido por unanimidade, negou provimento ao recurso, justamente
porque se tratava de patente de utilidade e ndo patente de invengao, cujos efeitos ndao
impediam que terceiros comercializassem o mesmo objeto da patente, desde que com
outras funcionalidades. Extrai-se da ementa do Acérdao:

ADMINISTRATIVO. LICITACAO POR PREGAO PRESENCIAL.
EXCLUSIVIDADE. HIPOTESE QUE NAO SE ENQUADRA NAS
HIPOTESES DE LICITACAO PREVISTAS NO ART. 25, INCISO |, DA LEI
8.666/93.

1. Buscou-se com a impetragdo anular o Pregdo n. 040/2008,
realizado pela Secretaria de Estado de Saude de Minas gerais,
defendendo o impetrante que o fornecimento do produto licitado
enquadra-se em uma das hipéteses de inexigibilidade de licitacdo
previstas no art. 25 da Lei 8.666/92 diante do privilégio de
exclusividade para o fornecimento de "capa para tampa de
reservatério de agua potdvel (caixa d'agua)", que esta tutelado por
carta de patente.

[...]

5. Na hipotese dos autos, o motivo explicitado pelo recorrente
para contornar a exigéncia legal da realizacdo do certame publico,
na verdade, ndo restou devidamente comprovado. A
documentacdo juntada aos autos, notadamente o registro feito no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, do Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, ndo evidencia
prontamente a exclusividade para todo e qualquer tipo de "capa
para tampa de caixa d'agua" - objeto da licitacdo, mas apenas
demonstra que o recorrente detém a patente de um modelo de

16



ME N E Z E S ADVOGADOS

NIEBUHR | associapos

utilidade, e ndo de uma invencido. Ou seja, ndo ha exclusividade
para o produto licitado, mas apenas sobre os melhoramentos
promovidos em produto ja existente. (Grifo acrescido).'®

41. Dai que ndo se pode confundir patente de invengdo, como é o
caso da Carta Patente de Invencdo n?2 Pl 0903795-0 da Helper, com mera patente de
utilidade. Diante da protegao juridica mais robusta da patente de invengdo e da teoria dos
equivalentes, a Administracdo Publica somente pode contratar o totem de seguranca com
a Helper, sendo-lhe vedado contratar com terceiros, ainda que seus equipamentos
tenham uma ou outra caracteristica diferente do totem de seguranca da Helper, objeto,
repita-se, da Carta Patente de Invencdo n? Pl 0903795-0. Por conseguinte, se a
Administracdo Publica pretende contratar o totem de seguranca, deve fazé-lo por
inexigibilidade de licitacdo, com base no caput ou no inciso | do artigo 25 da Lei n?
8.666/1993. A abertura de licitacdo cujo objeto seja o totem de seguranca, ainda que ndo
tenha exatamente todas as suas caracteristicas, constitui ato ilicito, fere o prescrito no
inciso | e no § 12 do artigo 42 e no artigo 184, todos da Lei n2 9.279/1996, o que significa
dizer que, obviamente, por forca do principio da legalidade, é vedado a Administracao
Publica fazé-lo e, se ela ainda que desavisadamente o fizer, os agentes publicos podem ser
responsabilizados, inclusive na esfera criminal.

V. PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAGAO POR INEXIGIBILIDADE

42. A Lei n? 8.666/1993 trata da etapa preparatdria da contratagdo
direta, o que abrange a inexigibilidade de licitacdo. O seu artigo 26 prescreve o seguinte:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§22 e 42 do art. 17 e no inciso
Ill e seguintes do art. 24, as situacdes de inexigibilidade referidas
no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto
no final do paragrafo Unico do art. 82 desta Lei deverdao ser
comunicados, dentro de 3 (trés) dias, a autoridade superior, para
ratificacdo e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condicdo para a eficdcia dos atos.

10 5TJ, RMS N¢ 37.688-MG, , Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Orgdo Julgador: Segunda Turma,
Julgado em 26/06/2012.
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Pardgrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, sera instruido, no que couber,
com os seguintes elementos:

| - caracterizacdo da situacdo emergencial, calamitosa ou de grave
e iminente risco a seguranca publica que justifique a dispensa,
guando for o caso;

Il - razdo da escolha do fornecedor ou executante;

[l - justificativa do prego.

IV - documento de aprovacdo dos projetos de pesquisa aos quais
os bens serdo alocados.

43. Em resumo, o artigo 26 inicia-se pelo fim, tratando da
ratificacdo por parte da autoridade competente e da publicacdo do ato de dispensa. Para
chegar-se a isso, nos termos do supracitado artigo 26, é preciso (i) justificar a dispensa ou
a inexigibilidade de licitacdo; (ii) declinar as razdes de escolha do fornecedor; e (iii)
justificar o prego.

44. Pois bem, antes de qualquer outro ato, a Administracao Publica
deve definir o objeto da contratacdo direta e as condi¢Bes técnicas que sejam relevantes
para sua execucao. Embora ndo seja expressamente exigido em lei, sugere-se a confec¢ao
de termo de referéncia que, além da definicdo do objeto, deve justificar a inexigibilidade
de licitacdo, no caso em tela, para a contratacdo do totem de seguranca, com base na
Carta Patente de Invencdo n2 PI1 0903795-0, conforme as consideracdes desenvolvidas nos
tépicos anteriores deste parecer, ja indicando e também justificando a contratacdo da
Helper, dado que, repita-se, detentora da sobredita patente de invencao.

45. Também se sugere que o termo de referéncia ja apresente a
justificativa sobre o preco a ser contratado e que indique as rubricas orcamentdrias,
procedendo-se a reserva orcamentdria. Normalmente, a Administracao pede a pretensos
interessados que |he apresentem propostas, promovendo uma espécie de cotacdo de
precos. Esse procedimento ndo tem lugar em contrata¢des fundadas na inexigibilidade de
licitacdo por exclusividade, uma vez que o pressuposto é justamente que apenas uma
pessoa disponha do objeto pretendido pela Administracdo. Se somente uma pessoa
dispde do objeto, o preco de mercado é o preco praticado por essa pessoa. Sob essa
perspectiva, a justificativa do preco deve ser realizada juntando-se aos autos do processo
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cOpias de outros contratos firmados pela pessoa que se pretende contratar, comprovando
0s pregos que costumam ser praticados por ela.

46. Sobre o assunto, a Advocacia-Geral da Unido editou a
Orientagdo Normativa n2 17/2009, cujo teor é o seguinte:

A razoabilidade do valor das contratacbes decorrentes de
inexigibilidade de licitacdo poderd ser aferida por meio da
comparagdo da proposta apresentada com os prec¢os praticados
pela futura contratada junto a outros entes publicos e/ou
privados, ou outros meios igualmente idoneos.

47. Esse entendimento encontra-se hda muito consolidado. Por
ilustracdo, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO:

45. Também importante é o entendimento pacifico de que a
justificativa de prego é elemento essencial da contratagao, posto
qgue a sua validade depende da verificacdo da razoabilidade do
preco ajustado, conforme prevé o inciso lll do art. 26 da Lei n2
8.666/1993. [...]

47. Por outro lado, diferentemente da tese do recorrente, a
inviabilidade de competicdo ndo constitui dbice, por si, a
verificacdo da razoabilidade do preco. Diversos sdo os parametros
que poderao ser utilizados para se avaliar a adequacao dos precos,
mesmo quando se tratar de fornecedor exclusivo.

48. Sobre esse tema, o jurista Marcal Justen Filho (Comentario a
Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, 92 ed., 2002, p. 290-
291) evidencia, de forma objetiva, a existéncia de varios métodos
exequiveis para se evidenciar a razoabilidade dos pregos. Por
exemplo, um dos pardmetros poderia ser os precos praticados
pelos particulares ou por outros drgdaos governamentais, conforme
sinaliza, inclusive, o inciso IV do art. 43 da Lei n? 8.666/1993.
Ensina o autor que, na auséncia de outros parametros, ‘o contrato
com a Administracdo Publica devera ser praticado em condicdes
economicas similares com as adotadas pelo particular para o
restante de sua atividade profissional [...]".
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49. Em conclusdo, a justificativa dos precos tanto era exequivel
como também era exigéncia legal, visto que a Administragao
Publica ndo pode contratar por valor desarrazoado.!

48. Mais recentemente, em 06/08/2020, a Secretaria de
Desburocratizagdo do Ministério da Economia produziu a Instrugdo Normativa n¢
73/2020, cujo artigo 72 prescreve o seguinte:

Art. 72 Os processos de inexigibilidade de licitacdo deverdo ser
instruidos com a devida justificativa de que o preco ofertado a
administracdo é condizente com o praticado pelo mercado, em
especial por meio de:

| - documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos
idénticos, comercializados pela futura contratada, emitidos no
periodo de até 1 (um) ano anterior a data da autorizacdo da
inexigibilidade pela autoridade competente;

Il - tabelas de precos vigentes divulgadas pela futura contratada
em sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo,
contendo data e hora de acesso.

§12 Poderdo ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que
devidamente justificados nos autos pelo gestor responsavel e
aprovados pela autoridade competente.

§29 Excepcionalmente, caso a futura contratada nao tenha
comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preco de
que trata o caput pode ser realizada com objetos de mesma
natureza.

§32 Caso a justificativa de precos aponte para a possibilidade de
competi¢ao no mercado, vedada esta a inexigibilidade.

§ 42 O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, as hipdteses
de dispensa de licitacdo, em especial as previstas nos incisos lll, IV,
XV, XVI e XVII do artigo 24 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

49. A Instrugdo Normativa n2 73/2020 tem aplicagdo restrita a
Administracao Publica federal direta, autdrquica e fundacional, logo ndo é obrigatdria para
municipios e estados, nem para estatais federais. De toda forma, suas disposicées podem

11 TCU. Acérddo n? 2.611/2007, Relator: Ministro Augusto Nardes, Orgdo Julgador: Plenario, Julgado em
05/12/2007.
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ser consideradas e tomadas como referéncia pelos municipios e estados e pelas estatais
federais. E o que se recomenda.

50. Nessa direcdo, deve-se juntar outros contratos firmados pela
Helper ou os respectivos documentos fiscais, que tenham por objeto o totem de
seguranga, de preferéncia contratos que sejam vigentes ou os seus contratos mais
recentes, de modo a comprovar a atualidade dos precos praticados. O inciso | do artigo 72
da Instrugdo Normativa n2 73/2020 remete a documentos fiscais emitidos no periodo de
um ano. A legislacdo ndo prescreve a quantidade de contratos a serem juntados.
Considera-se que trés contratos sdo suficientes, fazendo-se um paralelo com a quantidade
minima de propostas exigidas para a modalidade convite, em acordo com o § 32 do artigo
22 da Lei n? 8.666/93.12 Também é conveniente imprimir e juntar aos autos a tabela de
precos praticada pela Helper, o que encontra previsdo no inciso Il do artigo 72 da
Instrucdo Normativa n? 73/2020.

51. Deve-se juntar aos autos do processo administrativo as
certiddes de regularidade fiscal e trabalhista da Helper. Convém mencionar, a propdsito,
gue o contratado, se pessoa juridica, ndo pode ostentar débito com o sistema de
seguridade social (§32 do artigo 195 da Constituicdo Federal).

52. O processo até entdo levado a termo deve ser encaminhado a
consultoria juridica, cuja funcdo é lavrar parecer tocante a legalidade dele (inciso VI do
artigo 38 da Lei n2 8.666/1993). Em seguida, de acordo com o caput do artigo 26 da Lei n?
8.666/1993, o ato de inexigibilidade deve ser comunicado dentro de 3 (trés) dias a
autoridade superior para ratificacdo e publicacdo na imprensa oficial no prazo de 5 (cinco)
dias, o que é condicdo para a sua eficdcia.

12 Art. 22 [...] § 32 Convite é a modalidade de licitagdo entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou ndo, escolhidos e convidados em nimero minimo de 3 (trés) pela unidade administrativa, a
qual afixara, em local apropriado, cépia do instrumento convocatério e o estendera aos demais cadastrados
na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedéncia de até 24 (vinte e
quatro) horas da apresentagdo das propostas.
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V.  CONSIDERAGOES FINAIS

53. As conclusGes aportadas neste parecer partem das
informacdes e elementos técnicos apresentados pela Helper e sdo centradas na Carta
Patente de Invengdo n2 Pl 0903795-0. Diante de tais informagdes e elementos técnicos,
conclui-se que a contratacdo do equipamento aqui denominado como totem de
seguranca, objeto da Carta Patente de Invencdo n? Pl 0903795-0, bem como a
contratacdo de qualquer equipamento que lhe seja correspondente, ainda que apresente
funcionalidades distintas, somente pode ser empreendida pela Administracdao Publica
nacional por meio de inexigibilidade de licitacdo publica, com fundamento no caput ou no
inciso |, também do caput, do artigo 25 da Lei n2 8.666/1993. Enfatiza-se, em deferéncia
ao principio da legalidade, que a abertura de licitacdo cujo objeto seja o totem de
seguranca, ainda que ndo tenha exatamente todas as suas caracteristicas, constitui ato
ilicito, fere o prescrito no inciso | e no § 12 do artigo 42 e no artigo 184, ambos da Lei n?
9.279/1996.

Salvo melhor juizo, é o parecer.

Floriandpolis (SC), 12 de setembro de 2020.
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