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ADY0C,ACIA GERAL DA UNIÃO-
PROCUIMDQRIA GERAL FEDERAL .

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA. JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09,22° andar - Centro -: Rio de Janeiro - Cep 20.090-050

Te!.: (21)3037-373V~037-3208·-Fax.:.(21)3037-3206· , .

"

Nota N° 0524-20 13-AGUIPGFIP'FEiINPIICOOPI-LBC-23 .
.,PROCESSO N° 52~O~.006031-20lI, \ .• '
'INTERESSADO: DICIG /' . ,
ASSUNTO: Extinção de registro de desenho industrial. '

, .
" '

'\ .

.. S~nhof Procura~or':'Chefé da PFE- INPI,

. ~ -

I,

" ;,

I. RELATORIO.
" .

, '

.1. _) A DICIG, mediante o Meinor~do nO 007/ion"INPÍlDICIG/CGIR/SEACO,
submete consulta à Proc;uradoria sobre 'qÜinqüênios e prorrogações de registros de désenho

. inq~strial ym débito ..~ ~o'nsultàacomparíha uma sugestão de proéedimento adminisirativ~ a ser
adotado na' ~ipótese de 'atra,so de.retribrtições., : .. -

. I
.'- I

2.. Q processá: elll epí.gr~fe 't~l!1'por finalidade orientai a AdmÚlistraçãó, e não
resolver uma pendência relàtiva a\lm detérminado registro d,ecÍ~senho in~ustriaL.. ' . , - '.'" . ' .....

·1

3. A DICIG tr~ uma; si~uação~fática conipost}l dos seguinteselementos:. c . ;

_ -I. O tiiul~~ dó .desenho indllstriai efetuoú tempestivarrieríte o p~gaménto tios 10
e 2° qüinqüênios; .. ' .. ' ". 'v " ..

. lI. ,A retribuição .do:'3° qüinqüênio fqi paga, .mas não houve o pagamento da .
,. I

, retrtbuição relativa ao pedido d~ prorrogação;,
, ' III.A re!ii~úiç~o .d.o~o qüiriq~êniô e d~" retd~uição relativà ao ;pedido de

~:; ~proftogação,respectivotambénl foLpaga.
','

4', ' O." procedimento ; sugerido pela _ 'DICIG 'compreep.de 'uína ~cítificação ao
.' interessado. A ~onsulta ,!empor finalidade e~clar~cer q:UaLoconteú~~'correto dessa.exigê~cia, A

exigêncià tem, por finalidade possibilitar. o' 'recolhimento da retribuição relativa ao primeiro
.• I"'" ..~ • I .

pedido de prorrogaç.ãp?'Ou a exigênciipermite tão-somente a':apresetitação.docomprovante de
..... - ...•• ' '

pagamento da retribuição recólhida tempe~tivamente?.. -' " ....
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- 5.. A Proctiradoriamanifestou-se mediante a Nota rio 0418~COOAD-PF~INPI-FIG-
2.3/~01l, elabor~da 'pela Pro'curadora' Feder~l' Fernanda Ivelise Giacobbo .(fls. 6/7),' cUJa

\conclusão é t"allscrita abaixo:

Tendo êm vista: 9 tránsçurso de.piàzo, cumpre reexaminar a matéria.
. .. , . '! .

6.
...

I '

- ~ ..

'''5 ..Entendemos que, de fa!o, consideran'do-se o manifesto interesse do 'l
.. ; \ .'

titular que, )nclusive, ,efetuou os demais.pagamentos é perfeitamente
cabível, ,com base no 'art. 220 da LPI (6 INPI aprovehará os atos das,
pârtes;sempre qu~ possível~ ,Jazendo as exigê~ci~s cabí~eis), a

, . ," .. -. -

,formulação 'de u~a exigência para que ele, no prazo usúal de, 60' dias
'concedido para o cumprimento çlas exigências, comprove o pagamento

, , ' I

do pedido de prorrogação que se encontra em !lberto.1
• "

6,. Com ,relação ª interpretação do item, S.4~:1do Ato Normativo de
Desenho Industrial I6 1/02 o mesmo se refere única e exclusivamente ao

, . , - (>.

pra~o ,de 60 dias, para cumprimento da exigência de, comprovação de '
pagaII!ento de qüinqüênio.".:.'~ ... _~

7. \ O,' inadi~plementd dos· qüinqÜênios e da retribuição tClativa ao pedido de.... /; ~ , ..... "

. prorrogação acârfeta,a çxtinção do registro de desenh? industrial, nos termos do.art. U9, ,III da
. \. .... , '

LPI. , I, (

, .

t,

" )

.LPI, art. I 19.' O registro extingue-se:
[ ] " 'J ,

ril - pela fal~a' d'e pàgám~nto da ~etribuição prevista nos arts.l qs ~'120;
/ ..

8.. O: pedido dê pro~ogaç~o"do registtode'desellho iridústriaf ep:co?-tra~seprevisto,nó
art~. 108' ~a ,LPL O' pagámento, ,extemporâneo das retribuições relativas, ao' regi~tro -de desenho '
industrial não ensejaa manutenção: do direito .

• ;"f

•. J

"

",

, '

i,

Art: 1OS.O registro.vigorará pelo prazo de iO (dez) àno,s contados da
. data do ,depõsi!o,' prorrogável por 3 (três) períodos su,cessivos '.de 5

(cinco) anos,cada. '" c '

.,,' .'~. '1 • -: ~ , '.

§ l° O pedido ;de<prorrogaçãodeverá serfotmulado dura~te o Último ano
de yigência dO.registro, instruído com o comprovante', do pagamento da

. '_ " c" "

i 'respe9tiv~ retribuição. _. ' , ,
) ,

',.'. ~ '-' . '-. ' ..
, " !§ io Se o p~dido de prorrogação não tiv~rsido formulado ,até o, termo

, fmal da' vigência do registro, o titular p.oderá fazê-lo nos ISO '(cento e
.\ oit~nta) dias subseqüen,tes,. mediante o pagamento de· retribuição

. adiCioIuii. ~ .. '

i '

9 ... O ' §1°.do,,'art. 108 da IJPr estabei,ece .~",p'edodoparapagamento do .pedido de
prorrogação. Descuinprido,.esse praZo; 6>titular do registro possui 'Útn prazo extra;'para adi~plir
coma' obfigação .relativaà prorrogação do 'direito; O"prazo' ,extra ,de 180' dias é estabelecido no

. /.;- .•. \ t. '. " . ~ . ",".~ . :
, .

2
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10.'/, De fato, o art. 1220 da LPI permite que o INPI formule exigências para fins e
aproveitar os.atos.das pa!1~s.·

, , .
Art. 220. O INPI aproveitará· os atos ôas partes, sempre que possível,.
• .;_ I' ..

fazendo as exigências c~bíyeis:

11. ,O d~spositivo em come~to n~oconstitUi uma cláusul~ aberta'para p.ermitir que
administrados efe,tuem p~gamentos de retribuições de modo extemporâneo. ,

12. No caso de de~e~o ind';lstrial, o'ih~diml?lemento d~ ~a ~etribuiçãO'p'ertin~J;1teao
pedido de prorrogação' ou· ao qüinct.üêniÓimporta ·na· extinção d~ reglstro.Ocórre~ rio' entanto, ..
qu~ o. sistema' d~ controle' de n?tribl,lJfõ'e~ da autarquiapodé'conter equívoco~. Is~o ju.stifica a'
publicação de uma exigên.cia para, qu~ o .adminisiradocomprove o pagamento tempestivo da,'
retribuição.' A ~o.mpÚ)vaçãOde p~gameIfjo 'extemporâneo não atende a ,e~igêrtcia necessária para -
a'manutenção'do registro: '

. \ ,

13. A, Ipstrução Norní.ativa ,no" 13/2013· é, silente ,quanto ao 'inadimplemento da
retribuição relativa à prorrogação'do' registro., Ela ,prevê a 'exigência em decorrência ,do

. ' ~ ••. I • I .

, inadimplemento deqüingü~nio, in verbis: ' .'
• I. _ • .'" 't \' "- . ~

--Arh ,'42~ .Cbnseqüênéi~da não comprovação .do' pagamento 'do~
qüinqüênio: ' I

I•.• '. 't

I ',- não comprovado o pagamento, o INPI fórniúlará exigência para li
apresentação dacómprovaçã,o do pagamento, que deverá ser cumprida no
prâzo de ses~entadias; , ' ., .

\

: 'lI -: n~p cumprida a exigê~cia, o INPI presumirá que' o pagamento nã~
fQi~fetuado, pr6mov~ndo os procedim"eI?-toscabíveis.. , ' .

' •. ,'. _,' • ~ . \ ' .• l.; •. ' . " • "

.1.4. \ A exigência prevista 110a~ 42, t dl}'Instrução \NÓ:t;matlvan.olY201~, teJp por;
" T 'I " • , "" - -.: •

finalidade oportunizar ao.administrado,a apresentação do c,ç:>mprovaIltede p,againento, en~o um
, pnÍzopara~fetuar 9reso1him~nt~.tla retri~u~çã? Essa interpret.ação decorre daoexpréssão contida
nesse dispósitivo;á sab~r: "para a flpresentação dá comprovação' de pagamento". , ' .

1 /' •• \! ' ...-.
'. , _ ' '.• " , .. r .• ', '. o'

15~, . S~~re.atraso' qe pâgaffie~to de,'retribuições, impõem-se alg~~s cónsi,derações a
respeito do, inadimplemento de 'anuidades de'opatentes.' Em, 15.102013,-0 .INPI editou a

- . \ . -,

Resoluçã<?,no .113/20i3~ sObre'o,:contrqle de pagamento das ,retribuIções anuáis; em matéria de
patentes: ;, .

.. ',/ ., i.,,",'

16. O art. 13 da Res~lução nO113120i3 prevê que ospedidos de:patente'ou as patentes
.com atraso de,mais de uma rt~t~ibuiçã~anual serãoarquiv~dos ou extintos dejinitivaníent~, não

. sendo'ad~issíveLo instituto 'da restauração ,previsto 11-0ard 87 da LPL o ari>13 da R~sôl~ção

'. . 3
-.
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\,

f'

\ '

~ncorpora, portarlto, ,o '/ entendimento consolidado, da Procuradoria expresso '!lO

PARECER/INPIIPROC/DICONS/N° 0.0.1/20.0.5, o qual possui efeito normativo.
, ,

j
Art. ,13. ,Ç)s pedidos de.patente 0l1. ~ patent,es que estiv'erem

'. inadimplentes' em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou
ext.il1tos d'efinitivamente, não se aplicando' a esses casos a hipótese de

, '. ~, ,
restauração previs~a no artigo 87 da L}>I. . _-.

í "

c'

,\

, I

, ,

17., " 'A inteligência do PARECER/INPIIPROCYDICONS/N° '0.0.1/20.0.5,. aplica-se
mutatis muiandis a todos os' institutos d.e propriedade industrial existentes no âmbito do INP(

: ' '" : .' ' .' , . , ' " ' "

" .
,18." ' Explica-se melhor, o PAREÇERlINPIIPROC/PICONSMo 90.1/.20.0.5 não' admite
que os administrados aprove~te~~se dé uma falta de controle~a Adrriinistraçãoparat atrasar

: diversas retribuições à espera de UIÍlaeventual 'identlfÍcação do fato pela autarquia. ' .
" •••• ~ '"1 • ~ '\ ," " .• ,'" .• ~,o , f: , . o"" o o o ••

/ \
. 19. " ~' Assim, o arÍ: 13 'd~ Resolução nO 113/20.13 evita a àtitude. de má-fé' do
a~ministrado que busca regul~izarvárias ~Jidades inàdiníplid~sno prazo legál. A LPr concebe'

" . , .•• ) , t ~

: o:instituto da restaUração em decorrência do arquivarrleilto dop\edido ou da extinção da patente
'em razão de um único inadimpieménto: Quan,do o arquivamento pu a extinçãp da patente decorre
do inadimplemento de maisdeUIl}a anuidade, não há de se .falar de restauração:, ,

, ,'\ ' , '{ , "

Art. 87.P ped}do de patente' e a patente; po'derão ser restauradbs, se o
, depositante ~u o titulár àssi!ll o req~erer,dentro d~'3 (três) ~eses,

, ,'contad,os dá notificação-dó arquivamento do pedigo ou da extinção da
p~tente, mediahte pagamento 'de retribuição específica." '

". "'." , " '\

20.. Ou sej~, o art;' 87 da ,LPlperm~te~xpressam~nte a restauração' do 'pedido ~e.·
patente ou :dfll~tehte' qliando o ~qui:,amy'nto oua extinção ocorre em razão de ~ único
inadimplemento' .

. ,

I •. ,

, I o.,

21. Eni- síntese, a LPL é expressa quando' concede ao titular a oportunidade para
••. , • ~, ,,4.,. ,

efetuar o pagamento'extempcirâneode um~ retribuição; A~eias~im o (ez na matéria-de patentes,
,- /", ,A. ' o • o ,"

particula'rme'nte 'no art. ,87" o qual prevê 'a possibilidade do titular, p~gar uma única anuidàde, a
o '~. , '," '" " ••• / •.• " ,

qualnãQ foi rebolhi~a no praZo)egal> "
4' ~.

22" ' "Q .instituto do desenho industrial não goza dorlireito d~ r,estau;ação previsto no
art. 87 da 1:;P1. Tampouco éXiste previsão legal parapagamentô extemporâneo das retribuições

f", .' ~

r:eÍativas ao registro'de"ge~enho indústriàl. Não 'há espaçlo,na t,PYp~ra o interessado p~gar ,a
retribuição !elativaap 'p~fíodô ~e prorrogação, em_período posterior ao .praZo extra de. 1~o.dias
co'ncedido peld '§2°_d~art. 108. ,., \ - , 'f' \ '- ,~:'

\ ,,I' '''. '"

'-, ,

111. CONCLUSÃO,
I'

,1

.)

, \ '

,\
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23. 'É. razoável a aplicação analógica do' art: 42 da Instrução Normativa nO 12/2013...
como fundamento para a DICIG formular e?,igência, diante da não-comprovação ~e pagamento
de pedido de"prorrogaçã9"

. ,
24. O 'cumprimento de exigência apto ,a mantet o· registro de desenho' industrial é

• " • " ' 1

.aquele que comprova, o pagamento tempestivo da retribuiç~o conc~mente ào pedido de
prorrogação ou qüinqüênio ...

,~ \

25, . O prazo de pagamento da retribuição." é o",previst(), na LPI,. e não o período
. , \ ...

compreend!do na 'exigência. ~ exigência, no' caso, tem por. finalidade6po~nizar ao /
'.'.administrado que;apresente o comprovarite de recol4ime!.1to d~ retribuiçãoefetuâdano prazo da
. lei. ' ...

'.

, 26. "Inclusive, ,sugere-se a normatização desse pro~edifuerito quandÔ houver a próxima'
revisão da Instrução Normativa n° q/2013.. ,

À cot).sideraçãe superióL

. "
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\ ...'ê./ _~OdeJaneirO. 8 de povembro d: 20i3

Ai'~',' \:~ ~?;~ ~

Loris Baena Ounha Neto
Procurador Fed~ral

Coordenador
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 220 andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050

TeL: f21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 30~7-3206

Despacho N° 1017/2013,-AGUIPGF/PFE/INPI/COOPI~MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.006031/2011-26

1. Estou' de acordo com a NOTA N° 0524/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-
2.3, elaborada pelo Procurado~ Federal" Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI
desta Procuradoria.

2. ' Con'seqüentemente, deixo de acordar com a NOTA,N° 0148-COOAD-PF-INPI-
FIG-2:312011, constante às fi,s. 6/7, elaborada pela Procuradora Federal, Dy-BFernanda Ivel}se
Giacobbo Giacobbo.

"

3.

/

/

ÀDICIG.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2013

. \

~

/(-~__ I

Maur /Sodré Maia'
Procurador-Chefe


	page1
	titles
	, . 
	. ~ - 
	, ' 
	I 
	11: MÉRITO 

	images
	image1
	image2


	page2
	titles
	6 . 
	... 
	LPI. , I, ( 
	" 

	images
	image1


	page3
	titles
	-. 

	images
	image1


	page4
	titles
	, , 
	. , 
	, ,. 

	images
	image1


	page5
	titles
	t F1S·'v; 
	, ,"R~) 
	secb 
	... 
	. " 
	'- 
	Ai'~', ' \: ~ ~?;~ ~ 
	. \ 
	.. 

	images
	image1
	image2


	page6
	titles
	,A\; 
	6 
	3. 
	. \ 
	~/(-~ 

	images
	image1
	image2



