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'PÉDIDÓS"f)fpATENTE)iÊM"COMÓbs'" 'd·?'~"' ...<

:'DE "MARCA-' DEVERÃO SER ACEITOS, ,{ \,'
EM CARÁTER ~PROVISÓRIO, DESDE .'-

l/' - ~, ,1 ~ , • '. {.' l.- ~-<11' -<" " • ~ - ., '
.'QUE" ;ATENDIDA:S"" ÀS ;: ÇONDIÇO,ES"" .

; '.~"'MíNIMAS'','; 'YÉSTABELECIDAS",,' :NOS'1l':";:§0f
'('r: ;.;{:;,' .,i;, ARl'ÍGÔS:;;j, ,~:2'l"":\~E;"~,";15T:","';DA'" -LPI,:

, . ,;;;f;:','.,,·.i;!\\"RESPEêTí:VAMENFEt<\BA.:SEÁDO·, 'No;;.\'.;rt;,:t',(i: .~(;,\'
>(j(-;;, /.:(PRINéiPIQ\,DO'-',APROVEITAMENW0.iil,>.,t (',',:<r: '

DOS . ATOS, DAS ,PARTES,"
CONSUBSTANCIADO .NO ARTIGO 220

.,D@CITAD(lDIPLQfvIA"LEGAL,.·

;,:~r;·:'';~ .'':~'_'?'; ~

...' '.: Senhor, chefe .da ,Divisão de Consultoria:

-' .. -.;/..

\".

". !"'f

• '1',. ~.-.~

,'\

.Trata-se de solicitaçãó do Sr. Diretor de Patentes, no sentido de que seja
'concedido efeito normativo à interpretação firmada por aquela Diretoria, para garantir a
recepção' provisória de depósito de pedido quando desacompanhado da respectiva guia de
retribuição, nos termos dos artigos 19 a 21 da LPI, a qual poderá ser paga e apresentada no
prazo previsto para o cumprimento da exigência a ser formulada.

Como se pode verificar da instrução destes autos, o assunto já foi exaustivamente
tratado pela Procuradoria, tanto por iniciativa da Diretoria de Patentes, quanto pela
Diretoria de Marcas, cuja conclusão foi a seguinte: "Desde que estejam presentes as
condições mínimas estabelecidas nos artigos 21 e 157, o INPI deverá receber o depósito
de pedido de patente e o de marca, para complementação posterior da documentação
faltante, mediaJrlterecibo, em que se fixará a data do efetivo depósito, que poderá ser
confirmado ou desconsidera o, na medida em que ficará condicionado ao cumprimento da
exigência formulada".
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Registre-se" entretanto, que o Sr. Chefe da DICONS, aditou aos termos do
PARECERfINPUPROC/DICONS/N° 036/01, o entendimento de que a data do protocolo
do pedido somente será confirmada, quando o pagamento correspondente tiver sido
efetuado até a data de sua apresentação, não "a posteriori". O que foi ratificado pelo Sr.
Procurador-Geral.

Ocorre que, o Sr. Diretor de Patentes, em seu expediente de fls. 25/28, dirigido ao
Sr. Presidente, afirma que a posição da Procuradoria se baseou no texto legal, que não

, .estabelece momento para o recolhimento da retribuição, fixando, apenas, os artigos 21, no .
caso de ,patentes, e 157, no de marcas, que deverão serac~itos, provisoriamente, os pedidos

" .que contivererp dados sobre "a invenção", "o depositant~';ive;~}'inventor".
". ;.,...,.....:.:. \',,' "

I' ,:,.~'-.,'.

";", ..... ~
Em razão dissb;(f~Sr. Diretor firmou entendimento no sentido~& que se permita

, ',não só apresentar, a ,guÜi-de retribuição, como também efetuar o: aludido',pagamento no' "<

J;',prazóda exigênCia'fonnulada;:qual·.sej'a,:;'5(cipco)·dias quando ,s~:,referira.mar~~s' e·,30:
.,.(trinta) quando se tratar'depatentes!""" ' . "", . """'" '

;'.", "1.

, . o.':.' ,

, .',Aihda~~;,te6tdo;preci!adódispositivo, impõe' anotar 'qJê,,'~lií~pr;rtJgk{i\r~ "não'deve
'superái;o lêstritarrt~:Ó:tê"'Ílec.essário,:;qual seja, deverá limitar-se ap~nas"€S' ,tão,:-:~omenteao
aprêsentaçãodos~docUmentos faltantes; sob,pena de irifiringir oprincípio da igualdade, que '
vige em todo ordenamento jurídico vigente.'

" .Üra;ctimpr~;escl~ecer':que:'à.;posiçãoabraçada por estaProcuraddriá~~ respaÍ'dou
no'artigo 220,;da:Ul?~quê;::'ém';têse;significa:' "Embora os atQs:êl~'parie~serl1pré' devàm"
!:seghir e dontérr,tiJdo,o;;ql,le.~está:/estipuladoem lei; oINPlpod~;;sempre' que ,'possível,
apr.oveítar:ío;:<queblhi:',foiapresentado;~;dâI1douma nova possibilídade para·,que·a'párt~ ,

.... r- ipratiqueo':ato'fâltarite;'~eSi:;d\sitUáçãO~o -INP~Jhrmulará as eXi$êhCias'pei1iAertíes!!;" """

~ ~ "l"
"

, ,
:" / .. "'-'"'0 ~'y,. :;;
, !.-'" ."--,

,
O aludido princípio, que tem sede constitucional (art. 5°, "caput"), opera frente ao

legislador ou ao próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e
medidas provisórias, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados
a pessoas que encontram-se em situações idênticas.

Tal princípio visa a coibir a discriminação entre os cidadãos, impedindo que uns
se favoreçam em detrimento de outros.

Por todo o exposto, deve-se ter em conta, que o fato de a norma legal ser silente
em relação a determinada situação jurídica, no caso, não ter mencionado o momento exato
em que o administrado deve recolher a retribuição correspondente ao depósito de patente
ou de marca, não poderá o intérprete, ao aplicá-la, criar ou aumentar desigualdades de
Procedi~
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Até porque, dispensa, a meu ver, qualquer remissão legal a respeito do indigitado
momento de efetuar o pagamento, já que a lógica nos mostra que, se a Administração
facultasse o recolhimento da retribuição em questão durante o prazo de cumprimento de
exigência estaria instituindo dois procedimentos distintos para o mesmo fim, ou seja, um
"modus faciendi" para aquele que ao depositar anexou o comprovante do pagamento
devido e outro, que garantiu, provisoriamente, o seu direito de precedência, sem ter
recolhido o valor correspondente, pois ganhou um prazo a maior para fazê-lo.

Como se vê, cnana-se, assim, uma situação de desigualdade entre os
administrados/usuários, onde uns se locupletariam em detrimento de outros, quebrando-se
o' :princípio da isonomia, que obedece' ao principio. ,da igualdade, ambos consagrados
constitucionalmente. - .
',~'..

,', TaLhipótesé sciría,s;m.j., tão absurda que, nenhum usuárió 'efetuaria,O respectivo
",:pagameruo,:na fonua pi~scrita;;ern:.:J~i·e,;.:,sim,se aproveitaria. daquele ,pr~,o. çxp:~~rdiP:fu:i0

;.;.parâ .proritovê:::l6'/o.que 'consumariatima:''Situação ilícita:;onde a Administração criaria' . "
. norma-:deprocedimento':com base'na exceç~o, ignorando a regra geral que é legal. .

"/. \

.' .,' ~o--t'__ . ":~",,
,~ •• : o ,

", ~.'" - ~

" .", ;""-,, ,'\

'" ','''':~;á'b'qti~dbiái,hfofrriaf>~'

.,J;~S:~o~"
, ..•..

, ~:"-o( -~-} .•

,-:.-

Marcia AffonsQ Moura .
Procuradora'Fedeníl

:" Mat. SIAPE :-449711
OAB-RJ, 64.091
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Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo n° 52400.003436/200 I Em 08/07/2002

Acordo com o PARECERlINPl/PROC/DICONS/n° 038/2002.

. . . ", . '., .. , . ~ ,~ ~. "

,,~: ", Comefeito,:,a '1P'?ai~:,~~cqjisa!in~erpret~t~vaor;~nta,noséo;,:'~~1)l!9q:.~'S!.~.qu~,~;
'" "devemos 'sempre;éonferir a tais normas, o seu sentido resttitó. " ' ... , '" .

, ,)f regras' ariotadasnos' artiggs""21 e 157, da Lei 9279/96, fixam,"oÚ"~:'
estabelecimento de situações ex:~épc\ionais.;( ,;, ,/~"

..... :..

;, .,'

;, ::..:"Neste' 'passo~ inantenho..:íne'fir111e c'din o entendimento ,~ssinado' r1'<f''
Parecer INPI/PROC/DICONSht 036/200 1, e no despacho decisório aqui visto
às fls. 20/21.

, !
"" i"~'}.~~;~ \.: . ',".' • ":' '

?;;í,~;·,!'t;U~,;'\.<Quer-;secotpâsso,cl:izef.:que,.:um~Jaculdadeou prerrogativ'a rrão,d~ye':ser:JAié',' <

'<':';~',êol)feridaipor:::Úler.í!t";prêsl1ii'çao;A:-;sem':que do 'texto le'gál ,>pÓssá'~;~serr>:'';;"
'inéqÚivocamentéextraídâ:: ,Tàis-'\sItuàçõês:pàrá:súa aplicação,' devem':resfar< i,;,' "

::: a~soll)tament~ e~!al?elesi~(;l,~r1.q:9rd~J)~mentç:' ,." '
.,.;", -~-' ~ ".' . :.'".: ",,' ~'>'J'>'''''',''''' "~'_".~~.:.", ·'-;·,h::.'·

, ,

.. ',' .-".--... _.';,,-~;~;. _ ,,),... ~: ..... ·,.~!-,>··,·~ ..>:-,·~i,(·\
:,,;,.:;.1. " ,\;, ',Coerente"com tat..!pensal1lento~,verificoque a correta intell)retaçãÓ'dq~, ""' ..'..

,;artigos 2:Ie:15?, dâ ·Lei;9279é96,'.hão.,;autorizacaquela inteligência su~c:itaqél' "i" '"
, "

, -<pela Diretoria de Patentes;,' :'; ',j 'i,;:-,' i'" ;", -'

À Presidência.

cf Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral Substituto, em exercício
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PARECER N° 041/2002 PROC/DlCONS

EMENTA: DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O
PEDIDO INICIAL DE DEPÓSITO DE PATENTES E
DE REGISTRO DE MARCAS

Senhor Presidente

Objetiva 6 presente parecer em harmonizar o entendimento entre as
Diretorias de Patente e de Marcas, no tocante aos documentos indispensáveis
para a recepção, pelo Protocolo do INPI, de pedidos de depósito de patentes e
registros de desenhos industriais e.de marcas .

-; ',o:'!'

...•... ,.. - ....' ,
/ \ "~:'~ .~,

I ". "

JAri: :'1if),','Q ::j5fidido de' patente, nas condiçõesl3!stabf;Jlecidas
pelo' liVPI,qonterá: ., ,'., . '.:'::,' .. ",

. .' r ~reqi:Jérirhento," .,.,. ... ,
'1/ j,relat6riO.dêscritivo; I .••. ·i

"<1'" IIF1:reivindicaç'ões':" "
•• <." ,

. IV -' deserihos;:·se' for o caso,' , . "
V'- reswriô;' é .
.VT·'j'cótnpf8vanle>(Jp:pagamento· daTretfibuit;ão' ;r.elt;:itivª,~aCJ:'>

....depósitó(., .. ' ,',., ,.~.'.. '
,:" r "',:;.'/'(:"~" ". 'J~~ • L' J>., ',' .

. ';'1>'," <, .•..:':'.' ~rt. ·~21:;,(j"iJ'édido"que,.nãoatender: fbrmalmente?'i!qo,;,C .,
[.:li (,,:.,:.' "i'\.dispostó·'f1d;;·art~,i\19;'mas.,que contiver dados ff:!lativQs·,aq:·/, ' ,

'<'" c' " <r,. " :,:~.'.ôbjeto,'ao depO'sitanté e ao inventor, poderá ser,.entr.egUEN.~; <

,. (; ... ' iriêdiante~"recifjó datado, ao INPI, queestab~/ece[~i'é1s'
,. ·':exigêricias·!fi'serem cumpridas, no prazo de 30 (trinté1)dias, .

.sob 'pena ,de devolução ou ' arquivamento, . da
documentação .

. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será
considerado como efetuado na data do recibo.

.. -}
. ~.:: l.' "t .

. ", ""~.,,,,\i~:~:i;;~~,~.~,~·<

',., ;,y" ':" '. As'regras referente~"~i;>:~nrequisitos das petições iniciais encoJJt.~ªq1~." .."." " M.

se disciplinadas nosarts.i19,' 21; "101, 103, 155e 157 da Lei da Pr9p.ried~de '...
Industrial. .

," ,"

Art. 101. O pedido de registro, nas condições
estabelecidas pelo INPI, conterá:
I - requerimento;
II - relatório descritivo, se for o caso;
11I- reivindicações, se for o caso;
IV - desenhos ou fotografias;
V - campo de aplicação do objeto; e
VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao
depósito.
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Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao
disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes
relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor,
poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que
estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5
(cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.
Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será
considerado como efetuado na data da apresentação do
pedido..

··-'·-i

,.I "'~ .
• 'oj. ." ~.: ~:

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um umco sinal
distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI,
conterá: .
I - requeriffle.nto;"
O" etiqu~Uis,quando for o caso; e ' ~ ..',i,";:·: o',

m.j'càihprovante do pagflmento da retribul:ção"r.elativaao
depósito..

I, •• 'c li, ":'Parágrafo .úniêo: o requerimento ,e qualquer dO,cumel'to.",
../~~/.~,;,~~/(.:ii~qÍ1eNo>acdmp'anhedeverão s~riaRr,~,sfJnt.~.dos:..em )íf]gua.,:"

. .,,' :.- :pôitutiliésa w'é; "'quando houver' docume'nto 'em língua '
es(réihgeiiir,:siJátradução simples deverá ser apresentada

f hd;'atói~:'éf6 lJejiósito ou dentro dos ·60 (sessenta) dias
súb$êcjLJentesr~~(sôb;<;'jJena' de, não;. ser:.', considerado~}o:;t

'.dócúmehto:' ,i,','" ("' .• " . l·
~;" • ';'" '. ': "~'_•. ~".• " ;', ,'~ • "~·-·r' ,

:. ''Írttr-~1'57/,rO;:P'~d;dO'':que ,~ão' ate~der:"~Jonna/~ent~"".',~~·;;';,,,~:,,;
/1,' r'>ê1isposti:linõ':i"i/rl}'155,mas que contiver .dados "sufiCientes"f:;'.,;

.;""" .. ;11':,' :ielátivds aÔ,,··'tlep'ositante,sinal marcário e' classe, poderá ,,; " o',

. ';, ser" entff3gue>;~mediante,recibo datado, ,ao ,·INPI, ,que. ,
,;',;;"',''', estab'filêêeráC":"8s'exigências a serem cumpridas~'pelo,

"depbsitatité;"\;em 5 (cinco) .dias, s9b.pena~"d,e,,,,s,er'
.' 'considerado inexistente. " . , '.". , .';

. Parágrafo' úriico. Cumpridas.as exigências, o dépósito será
considerado como efetuado na da,ta.da apresentação do
pedido..

1

~}..

A principal questão se refere ao entendimento desses preceitos em
consonância com as regras dos artigos 218 e 219 da Lei da Propriedade
Industrial, que disciplinam:

Art. 218. Não se conhecerá da petição:
I - se apresentada fora do prazo legal; ou
II - se desacompanhada do comprovante da respectiva
retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o
recurso, quando:
I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INScTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

,<!. PROCURADORIA GERAL

/I - não contiverem fundamentação legal; ou
/1/ - desacompanhados do comprovante do pagamento da
retribuição correspondente.

Por outro lado, determina o art. 220 da LPI:

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre
que possível, fazendo as exigências cabíveis.

..••;., q ••', .' .• l- '';' ~ ', .• ,

>(>·,".0;:;critéfibda .. especiàlidade,: .menos'comum, tem,
ci'hóssos ftribunais,' apóia-se rio princípio de Que,: (I~ ' ...

r. ; "incoiTipátibilidade entre a norma geral e a especial,
, prévâléêe ,.'aespecial (lex,· spécialis ';'derrogat;F

, ;,,'!'::S:igen-etal1)'.;A' ' especial: regula; "nluitas;,,~\Vezes, ," ;I;'

j:7,,{Idifé-réhtemente, aspectos da lei geral (gelJus)';para
'. 'da:rnovo sentido àspecies do genl1s. ,,)', ::. "

I', ~ : - . :i i .

'. ; .. -,,;".•••• 0'0

< "•.•.. ' ,,,.

., tl'" -'1'-"

"'..J,~.";..;,>:
,~' ..• '. i-':'

o,r' ..t", •. ; Observo"porta'nto,·,'qÜe<8 Lei não exige a guiade recolhimento das
c' custas efo ,INPI;qUandO"daapresentação da petição inicial, cabe'ndo ao

Institúto, no 'caso de 'apresentação 'de requerimento, nos termos dos arts. 21 ,
" 103 e, 157 exarar as "exigências efevidas, para cumprimento pelo Requerente,

no prazo' fixado em lei, sob pena de devolução do requerimento formulado.
Entender de forma diversa implicaria em restringir aquilo que não foi
determinado pe~o legislador, usurpando o INPI de competência, violando ao
princípio constitucional da legalidade. Como ressabido, nos ensina Hely Lopes
Meirelles, que o administrador público somente pode executar aquilo que for
autorizado pela lei, não podendo, com base no poder discricionário agir contra
legis.

A questão, portanto se refere a obrigatoriedade da apresentação da
guia de recolhimento .d.e custas, quando da apresentação (~opedido inicial.
Inicialmente, parece.lmê,í'lir1aplicável, na espécie, as regras dosi(rtigos 218 e

i' ," . '.219 da LPI,ná medidâ'"em 'que '~se tratam de dispositivc;>s gerais que, em
confronto com preceitos específicos; 'fazem prevalecer os últimos.

16,'\
':""; ,"'" r',;·' i' Analisaridoa questãO',relaCionada ao conflito de normas jurídicas,

"vâle '-tra.!1scréver "OS ,.ensinamentos' do Professor Aurélio Wander Bastos, in
Introdução à Teoria d9 Direito, Líber Júris, pág. 212:
' .

Observo, outrossim, que aludida exigência deverá ser publicada na
Revista da Propriedade Industrial, a luz do preceito do art. 226 da LPI:

Art. 226. Os atos do INPI nos processos
administrativos referentes à propriedade industrial
só produzem efeitos a partir da sua publicação no
respectivo órgão oficial, ressalvados:
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I - OS que expressamente independerem de
notificação ou publicação por força do disposto
nesta Lei;
/I - as decisões administrativas, quando feita
notificação por via postal ou por ciência dada ao
interessado no processo; e
11I- os pareceres e despachos internos que não
necessitem ser do conhecimento das partes.

Assim, encaminho o presente parecer a V.Sa., sugerindo que seja
conferido efeito normativo ao mesmo, de forma a uniformizar o entendimento
da matéria no INi;>t.,

,. oi ':':,

0\t\ Cf\ IJ~ ta.--t,)\\j~~f\),'
Ricardo Luiz Sichel '

Procurador-Geral

;,
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