
•
"'"

,'.:/'~.''''',':,
,~s

"
..•~ "li.

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
, P.ROCURADORIA GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERA'L ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09,22° andar - Centro -,Rio deJaneiro - Cep 20,090-050

TeI,: (21) 3037-3,731/3037-3208 - Faxc~(21) 3037-3206

Nota N° 0013-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1
PROCESSO N° 52400.0029}2-08

" INTERESSADO:,Ouvidoria
ASSUNTO: Restituição de valores.

Senhor Procurador-'Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

~. Trata-se de consulta formulada pela Ouvidoria sobre restituição de valores,
particularoÍente sobre a interpJetaçã~ da NOTAlINPIIPROC/CJCONS/N° 045/09, de lavra da
Procuradora Federal Maria Elizabeth Broxado.

, \

2. Recentemente, a Procuradpri~ tratou de .consulta semelhante, também formulada
pela Ouvidoria, por m~ià'dªNotaN° 0073:.2013-AGUIPGFIPFE/INPIICOOPI-UBC-2',16, a qual
esclareceu o conceito de acionamento da 'máquina administrativa.

, ,

3. O _órgão consulente entende que a NOTAlINPIIPROC/CJCONS/N° 045/09 não
contemplou o caso mais crítico e numeroso, no âmbito da autarquia, o qual diz respeito ao
~suário que recolhe à retrlbl!içãopor meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) após o
envio do pedido de registro marciÍrio mediante o e-marcas ...

4. / De acqrdo com a Ouvidoria, as informações çlisponibilizadas pela autarquia
ensejaram o equívoco cometido por muitos usuárIos externos. Muitos usuários encaminharam o
pedido de registro marcário e depois recolheram aretrf~uição ~ediante a GRU.

5. ' A ordem' correta dos procedimentos é a seguinte:
1°. O usuário externo recolhe a retribuiçãà, mediante a GRU;

, 2°' O usuário externo ençam'inha o pedido de registro 'marcári() mediante o e-
marcas:

/

,
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6. Uma vez relatado o caso, cabe tecer algumas considerações sobre a atribuição da I
Procuradoria e da' Administração. No decorrer dos anos, a Procuradoria elaborou' os critérios .
, .
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gerais para restituição de retribuiçõeS. Não convém à autarquia que a Procuradoria efetue uma
relação numerus clausus das hipóteses cabíveis de restituição, pois isso engessaria a
Administração. Portantà,a Administração possui liberdade, de efetuar a restituição' de'
retribuição, conquanto respeite os critérlos gerais já definidos anteriormente.

' \

7. O parágrafo' 22 da NOT AlINPVPROC/CJCONS/N° 045/09 não constitui, uma
rel~ção exaustiva de situações concretas, as quais ensejam a restituição de valores, não' obstante
o uso de advérbio de exclusão.:O parágrafo em análise -compreende três critérios gerais para
balizar a análise dos casos concretos pela Adrp.inistração. Esses três éritérios conjugam~se com o
critério,da movimentação da 'máquina administrativa, também conhecido como acionamento da

' , ,

engrenagem administrativa.

"22. Em suma, caberá restituição dos valores pagos aos cofres do INPI,
tão somente nos seguintes casos:
a) Para o serviço cujo pagamento foi efetuado em duplicidade,
,b)Para o serviço cujo pagamento foi ef~tuadoa maior, e '
c) Para o serviço em que o interessado deixou' de protocolizar a petição

, própria, requerendo a contràprestação do serviço. '
\ '

8. O órgão consulente questiona se o serviço público foi réalmente utilizado, no caso
dos usuários que alteraram ,a ordem' de recolhimento de contribuições. Sim,' o serviço público é

. prestado a partir do moménto no qual a: Administração 'confere que a GRU (oi efetuada em
I?omentoequivocado pelo usu~rio externo.

9. Houve umdi~pêndio: de tempo do se~idor do INPl, o \que Justifica afirmar que o
serviço público foi prestado"ainda que a pretensãà não tenh8; sido alcançada pelo usuário
externo. " .

10. O órgão consulente pergunta ainda o, que ca~acteriza o acionamento da
engrenagem administrativa. A engrenagem administrativa é aCionada por meio do dispêndio do
tempo de trabalho de um servidor público; ',',

1L O mero fato de,um servidor público 'ler uma petição e verificar que ela possui uma
irregularidade, o que justifica o seu não-conheCimento, 'mediante um despacho, gerou um gasto
de tempo de trabalho no âmbito da Ádministração. Isso consubstancia a movimentação da
máquina administrativa. ' (, '

12. ,No caso em' tela, percebe-se que houv~ movimentação da máquina administrativa,
o que justificaria a não devolução das retribuições. Entretanto, há outros fatores, a 'serem

; , I •..

considerados, no caso' concreto, como por ex,emplo, a disponibilização de' informações
insuficientes p'ela Administração. Um, dos indícios de que a Administração não, dispôs de
informações suficientes, éo alto número de problemas idênticos. "

13. 'O órgão consulentenão informa o número de prqblemas idêntico's, mas afirma a
existência de um volume expryssivo' de processos com igual teor .. ~ ,

14. A falta de informações por parte da ,Administração ao implementar uma nova
rotina de procedimentos constifui uma hipótese' aptá a flexibilizar o critério da movimentação da
máquina administrativa. No entanto,' isso demanda uma cautela extrema por parte da
Administração, posto que envolve dev:olução de dinheiro.

2



15. A Vlsao da Procuradoria é restritiva no tocante à restituição de valores aos
usuários externos, como já ficou evidenciado nos pareceres emitidos sobre a matéria' desde a
década de setenta. Isso não impede que a Administração tenha uma visãó mais flexível,
assumindo, então, o ônus respectiv9, uma vez que tenha convicção do equívoco c,ometido pela
autarquia, do dano à imagem_da autarquia e outros fatores.

\

16. ( Cumpre avaliar se a Autarquia já aperfeiçoou a' comunicação no tocante à ordem
correta 'dos procedimentos. Mais importante do que. de~olver valores 'aos usuários externos é
aperfeiçoar o sistema para qu~ tal equívoco não ocorra. Não há infqrmações nos autos sobre se
esse problema ainda existe, na presente data. ' ... , I ' .

. .

17. Afirmou-se acima a possibilidade da Administração de. flexibilizai o critério da
movimêntação da máquina administrativa: Pois bem, isso é possível em casos excepcionais,
devidamente justificados, AÍém disso, no caso concreto e excepcional, recomenda-se que a
Administração descreva se o dispêndio de tempo e de.' esforço do servidor público foi
considel'lvel ou não ..

18.. Por exempl~, à Procuradoria já recebeu consultas de órgãos' da autarquia
perguntando se o caso concreto movimentou a máquina administrativa para fins de se verificar a
ocorrência ou não de r~stituição de valores. Alguns desses caso'~ ensejaram publicações na RPI.

19,. A publicação da ~I ,dbcorre da movimentação da'máquina administrativa, o que
não .ju~stifica a restituição dos valores: A publicação na RPI envolve a força de trabalho de
diversos séi-vidores, um quê analisa a petição, eventual concordânéia da chefia, encaminhamento
para.o ~etor de publicação etc.

20. No caso em tela, o'servidor identifica que a existência de uma ,GRU sem petição'
correspondente. Isso gera um despacho-padrão de não-conhecimento da petição. ,

21. Embora haja umacionarriento da máquina administrativa, mostra-se razoável
entender que o dispêndio de témpo, no caso concreto, não é expressivo, o que JUStlfica enquadrar
a situação' trazida pelo órgãoconsulente na hipótese "c" do parágrafo 22 da
NOT ÂlINPIIPROC/CJCONS/N° 045/09 ("'para o serviço em que o interessado deixou de
protocolizar a petição própria,' requerendo a contraprestação do serv:iço") ..

/

'22. De alguma !forma, houve o pagamento de uma retribuição, na qual não houve a
petiçã,o própria. A petição própria, no caso, seria aquela' protocolizada posteriormente .ao
recolhimento, o que não ocorreu; posto que a petição ocorreu eip momento anterior.

23. Parece razoável a devolução das restituições em razão do recolhimento' das
retr.ibuiçõ~s após o envio da petição por intermédio do e-marcas.' .

24. O último'questionamento do Órgão consulente remete às reais condições para que
o usuário externo envie o sefi pedido de registro-márcário dentro das exigências~ da autarquia,
ipsis li(teris:

/'
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"E complementand,o, fazemos o segufnte questionamento: Mesmo que
neste caso a engrenagem administrativa seja considerada como acionada,
foram dadas reais con~ições para que o usuário, enviasse seu pedido
dentro das exigências feitas pelo INPI? Em-nossa opinião, não foram."

25. ,Analisando essa matéria, de' acordo ,com' a versão atual daMam~al do Usuário
sistema e-Marcas (atuali~do em 19.03.2013), vê-se que o texto é claro ao afirmar que o
comprovante de retribuição acompanha o formulário de registro de marca. Ou seja, 'é preciso
efetuar o pagamento e depois juntar acompro.vação ao formulário de registro de marca. O texto

.do Manual do Usuário ofere.ce as reais condições para q~e o usuário envie o seu pedido deritro
dasexigências feitas pelo INPI.

..

. i

marca
\ Para o depósito da marca é necessária a apresentação ou anexação dos

seguintes documentos (art.l55 da LPI):
a)formulário de Pedido de Registrode.Marca::---
O principal documento do processo de registro de marca é o formulário
do pedido de r~gistro_de marca, que no caso de depósito eletrônico será
preenchido pela internet, com .opção para salvar e continuar depois ou
enviar imediatamente logo após o preenchimento.
b) Comprovante de Pagamento:· .
O comprovante_ de retribuição relativa ao depósito deve ser anexado ao
formulário de pedido de 'registro de marca ..
Com o e-Marcas, toda a confirmação do pagamento será realizada por
meio eletrônico, através de rotin~ automática estabelecida entre o Banco
do Brasil e o INPI. Entretanto, os comprovantes (em papel) relativos ao
pagamento de retribuições ao INPI deverão ser. gyardados pelo usuário a
fim de que, numa eventual exigência; as mesmas possam ser
~presentadas ou remetidas ao INPI.

. ,.. ";

26. Diga-se de passagem que a exigênCia do INPI (efetuar o pagamento antes de'
enviar,oforinulário) decorre do,art. 155 'da Lei 9.279/96, in verbis:

, Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas
condições estabelecidas pelo INPI, conterá:
I - requerimento; ...
II - etiquetas, quando for o casa; e
III - comprovante do pagamento da retriOuição relativa ao depósito.

27. Exigir que O usuário efetue o recolhimento da retribuiç'ão antes de encaminhar a
petição, mediante o e-marcas, não cOhstitui uma exigência sem' sentido. Ao contrário, trata-se de '
,uma exigência com fundamento Ij_o art. 155 da LPI. Da leitura desse dispositivo, compreende-:se
por que a autarquia exige que o recolhimento daGRU Qcorra antes do usuário encaminhara
petição por meio do e-marcas ... \

28. I ·0 art. 155 da Lei 9.279/96 eXige 'que.esse comprovante acompanhe o pedido de
registro marcári~. Se o Üsufu-ióefetua o ;ecolhimento cf posteriori, o pedido'de registro }llarcário
encóntra-se desprovid,o do comprovante do pagamento exigido pelo art. 155, III da Lei.

, ,. '
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29, A exegese do art. 155 da LPI não' suscita dúvidas. Tanto isso é verdade que os
manuais de propriedade industrial corroboram, a interpretação acima., Nesse diapasão, cumpre
reproduzir como uma doutrina comenta o art./lSS, III, da Lei 9.279/96:

"Deverá ser anexado ao requerimento de registro de marca o
cÓmprovante'original de pagameritó'da retrjbuição relativa ao depósito,
no valor estipulado pelo INPI. O pagamento das retribuições,é realizado
nos ba~cos previamente desi'griados,pelo INPI, devendo' a guia de
pagamento com a autenticação bancária ser anexada ao requerif!1entode
que trata o inciso I desteartigo."l ' " '

30. Sabe-se que a autarquia não observa o horário do recolhimento da retribuição
me'diante a GRU. Isto é, se o usuário externo efetua encaminha o pedido 'de registro marcário
pela manhã de um dia útil,' e à tarde, efetua o recolhimento da retribuição, a GRU recolhida
intempestivamente será aceita pela autarquia c~mo se acompanhasse o pedido, nos 'termos ~part.
155daLPI. ' ',' '_

/

3'1. Trata ...se de uma flexibilidade conferida 'pela autarquia ao usuário. Se houvesse'
uma' orientação mais 'restritiva, e perfeitamente legal, a Administração -poderia, inclusive,
considerar o recolhimento da GRU intempestivo, nesse' caso, pois a leitura 'do art. 155 da Lei
prevê que b pagamento da retribuição acompanha a petição. '

'. 32 Ou seja, o caso concreto diz respeito às siU;ações nas quais O recolhimento da
retribuição ocorre em uf!1 dia posterior 'ao envio da petição. Essa inversão de procedimentos
constitui flagrante violação ao art. 155 da LPL Devolver a retr~buição nesses cas9s é possível,
mas atente-se que se tráta de um~ liberalidade da autarquia, pois a.norma é clara a respeito do '
r~colhimento anterior ao enca.t?inhamento da petição via e-marcas.

I

111.CONCLUSÃO

33. Diante do exposto, mostra-se razoável a interpretação da Ouvidoria favorável
à restituição das retribuições' quando estas são feitas posteriormente ao encaminhamento
do pedido de 'registro marcário. Torna-se, admissível, portanto, entender que o caso trazido
pelo órgão consufente enquadr.a-sé nas hip'óteses previstas na NOT NINPI/PROC/CJCONS/N0 ,

045/09.

, "
34 .. Ressalte-se· que a ordem dos .prot,edimentos, concernentes à apre.$entação do
pedido de:registro marcário decorre do art. 155 da LPI, e.não, de 'decisão discricionária do 'ente,
público.

35. A presente conclusão não compreende situações particulares que ocasionam .um
dispêndio de tempo considerável do servidor público na identificação de 'determinadas guias de
pagamento desprovidasd~ petição. Isto é, há determinadas situações nas quais o servidor públ~co
terá uma dificuldade extra em localizar uma GRÜ recolhida de forma intémpestiva. Se essa
dificuldade pró~ov~r um dispêndio' de tempo e de 'força de, trabalho considerável, forçclso

I ..•' , .
IlNSTITITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS. Comentários à Lei de Propriedade
industrial. 3éd.RiodeJaneiro:Renovar,2013,p. 370.
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reconhecer o acionamento da máquina administrativa. Essa hipótese ensejar~ a recusa de
restituição de valores .

.À·consideração superior.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2014.

/;-v~-~
Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal
Coordenador

.. 6















'.-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22' andar - Centro - Rio dejaneiro - Cep 20.090-050

Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0083/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM_3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.002972/08

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0013/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC_
2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI
desta Procuradoria.

2. À Ouvidoria.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2014.

dLrr:ia \~
Procurador-Chefe
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