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preliminar do pedido

1. Analise de propostas de alteragdo da LPI apresentadas pela DIRMA.

2. Pagamento de retribui¢do tinica em pedido de registro de marca.

3. Apresentagdo de oposi¢do apos o "deferimento preliminar do pedido de registro".

4. Pedido de registro ¢ sua natureza juridica. Direito eventual (PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-
INPI/PGF/AGU).

5. Avaliagdo quanto a critérios de conveniéncia e oportunidade.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Presidéncia do INPI, referente a proposta elaborada pela Diretoria
de Marcas Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas - DIRMA para a alteracdo da Lei n. 9.279/96.

2. A proposta pretende: a) a "adequa¢do no modelo de recolhimento de retribui¢cdo nos processos de
registro de marca, para que passe a vigorar o modelo de retribui¢do unica quando do deposito do pedido de registro de
marca pelo requerente, excluindo a retribuigcdo referente a concessdo, e sem prejuizo das demais retribuicoes referentes
as prorrogagoes e outros peticionamentos” e b) a "alteragdo do tramite administrativo dos processos de registro de
marca, de modo que o momento para apresentacdo de oposi¢do por terceiros interessados ocorra posteriormente ao
exame de oficio pelo INPI".

3. Instrui os autos a Nota Técnica/SEI n® 4/2022/ INPI /DIRMA /PR, esclarecendo a area técnica que as
proposigoes tendem a garantir maior eficiéncia, seguranca juridica e simplificacdo dos procedimentos em favor dos
destinatarios finais dos servigos prestados pelo INPI.

4, Instadas, as demais areas técnicas envolvidas (CGREC e a CGTI) manifestaram-se sobre os temas
abordados na proposta.

5. A Coordenacdo Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas - CGREC
reconhece que a alteracdo do modelo de retribuigdo possivelmente contribuiria para a simplificagdo e desburocratizagao
do processo de registro de marca.

6. Ressalvou-se, entretanto, que a adog¢do do novo modelo de retribuigdo tinica poderia gerar o aumento da
propositura de PANs e de ag¢des de nulidade, considerando a redugdo do arquivamento definitivo de pedidos de registro de
marca.

7. Quanto a alteragdo no tramite administrativo referente ao momento de apresentagido de oposigdo, "parece-
nos se tratar de procedimento muito similar ao que vigia ao tempo da revogada Lei 5.772/71 - Codigo de Propriedade



Industrial — CPI/71, no qual o entdo denominado exame de viabilidade, em que se verificava os impedimentos passiveis
de serem apontados ex officio, precedia a publica¢do do pedido de registro para apresentacdo de oposi¢do por terceiros
interessados".

8. Ainda no que atine a proposta, ressalta-se que a mesma "pode impactar no aumento da demanda de
recursos administrativos, pois cria a possibilidade de que sejam interpostos dois recursos contra o indeferimento no
mesmo pedido de registro de marca. O primeiro decorrente da decisdo do exame de oficio. Em caso de reforma do
indeferimento de oficio e prosseguimento no exame, seria possivel um segundo indeferimento fundamentado em oposicdo
e também sujeito a interposi¢do de recurso”.

9. A Coordenacao-Geral de Tecnologia da Informagdo - CGTI, por seu turno, apontou questdes de ordem
gerencial, ressaltando que "a atual programac¢do de desenvolvimento de sistemas esta integralmente alocada para
atendimento do Plano de A¢do deste Instituto, onde ndo constam agoes relacionadas ao presente processo, razdo pela
qual, caso elas sejam inseridas e priorizadas, haverd impactos nas agoes correntes”.

E o breve relato do necessario.
10. Passa-se a analise das proposi¢des apresentadas pela DIRMA para a alteragdo da Lei n. 9.279/96.
Proposta de alteracio do modelo de recolhimento de retribuicio

11. Inicialmente, cabe lembrar que a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI firmou historicamente
o entendimento de que as retribuicdes devidas pelos servigos prestados pela Autarquia tém a natureza de precos publicos
(Nota 0144-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante oDespacho n°
0499/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3).

12. De acordo com a referida manifestagdo juridica:

"38. A distin¢do entre servigos publicos essenciais e ndo essenciais é formulada quando se discute a
diferenca entre taxa e preg¢o publico. Luciano Amaro afirma que as taxas compreendem os servigos considerados
essenciais, proprios, inerentes, indispensdveis, compulsorios, ou publicos em sentido estrito. Os servigos publicos sem
esses qualificativos sdo cobrados mediante tarifa ou prego publico.

39. O Pleno do Supremo Tribunal Federal ao tratar da matéria em andlise incorporou a licdo de Aliomar
Baleeiro, como se percebe no trecho a seguir transcrito:

'Nesse sentido, Aliomar Baleeiro, ao elaborar a distingdo entre taxas e tarifas ou pregos (esses ultimos,
que representam o pagamento pela frui¢do de determinados bens ou servigos publicos), assenta que'(...) so as taxas
sdo tributos, como tais revestidos de compulsoriedade, ao passo que os pre¢os apresentam cardter contratual,
voluntario, porque, em geral, remuneram a venda de coisas do patriménio publico (terrenos, agua, livros, jornais
oficiais, sementes, reprodutores, etc.), ou renda deles provenientes (aluguéis, foros, laudémios, servicos telefonicos,
telégrafos, energia elétrica, etc.)'. Tanto a taxa quanto o preco publico constituem um pagamento realizado em
troca da fruicdo de um servico ou bem estatal, divisivel e especifico. A distingdo entre ambas estai em que a
primeira caracteriza-se pela nota da compulsoriedade, porque resulta de uma obrigag¢do legal, ao passo que o segundo
distingue-se pelo traco da facultatividade por decorrer de uma relagdo contratual." (STERE 576.189/RS, Rel.
Min.Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 26.6.2009).

40. O conceito de prego publico remete a remuneragdo de servicos publicos desprovidos de
compulsoriedade. Nesse contexto, entende-se por que a lei ndo impée uma isengdo aos hipossuficientes, ou a outros
beneficiarios, para frui¢do de servigos publicos remunerados mediante prego publico.

41. A compreensdo que o servico prestado pelo INPI na sua drea finalistica é de natureza
facultativa fundamenta o entendimento de que a Administragdo ndo ¢ obrigada a conceder isen¢do para hipossuficientes.

42. Quando se afirma que o servigo publico prestado pelo INPI na sua drea finalistica possui natureza
facultativa, entende-se que o usudrio ndo é obrigado a depositar uma patente, ou registrar uma marca, por
exemplo. O usuario deposita um pedido de patente porque deseja desenvolver uma atividade econémica a partir
da sua invengdo. Ninguém é obrigado a depositar pedido de patente.”

13. De fato, o uso do sistema de propriedade industrial ¢ opcional, facultativo para o usuério.



14. Nenhuma atividade econdmica tem o seu exercicio condicionado a existéncia de um direito de
propriedade industrial, seja o deferimento de um pedido de registro de uma marca, ou a concessao de uma patente de
invengao ou de um registro de um desenho industrial.

15. Faz-se uso do sistema em fun¢do dos beneficios decorrentes da protegdo conferida aos ativos de
propriedade industrial previstos na Lei n 9.279/96 e nos tratados internacionais de que o Pais ¢ signatario.

16. O artigo 228 da LPI confere atribui¢do ao Ministério ao qual se vincula o INPI (atualmente o Ministério
da Economia) para estipular os valores e a forma de recolhimento das retribuicdes devidas pelos servigos
prestados:

"Art. 228. Para os servigos previstos nesta Lei serd cobrada retribui¢do, cujo valor e processo de
recolhimento serdo estabelecidos por ato do titular do orgdao da administracdo publica federal a que estiver vinculado o
INPL"

17. Feitas as consideragdes iniciais, cumpre analisar a proposta apresentada pela DIRMA, que se refere
a implementagdo do modelo de retribuicdo unica, a ser recolhida por ocasido do deposito do pedido de registro de marca,
em detrimento do sistema atualmente em vigor, em que sdo devidos dois recolhimentos no curso da tramitagdo
administrativa.

18. A medida justifica-se, no entender da Diretoria, para os fins de simplificar e desburocratizar os
procedimentos administrativos, alinhando o INPI a pratica ja adotada por outros escritorios de PI.

19. Na norma atualmente em vigor, cabe ao requerente o recolhimento de retribuicdo em dois momentos
distintos: em primeiro lugar, o pagamento de retribui¢do a época do depdsito do pedido e, em caso de deferimento, o
adimplemento de outra retribuicdo referente a expedig¢do do certificado e ao primeiro decénio de vigéncia do registro.

20. A DIRMA informa que, no atual modelo, "consideravel parcela de requerentes de pedidos de registro de
marcas acaba por ndo conseguir o registro de sua marca em razdo do ndo recolhimento da retribui¢do referente a
expedicdo do certificado de registro da marca e protecdo pelo primeiro decénio de vigéncia da marca", sendo que "cerca
de pouco mais de 15% dos pedidos de registro de marca deferidos acabam por ndo ser concedidos em razdo do ndo
recolhimento da respectiva retribui¢do".

21. A Diretoria aponta possivel dificuldade enfrentada pelos usuarios quanto a existéncia de dois prazos
distintos para o recolhimento da retribuigdo referente a concessdo: o prazo ordinario - previsto no caput do artigo 162 da
LPI - e o prazo extraordinario, constante do paragrafo unico do mesmo artigo.

22. A Procuradoria entende que a proposta, em linhas gerais, envolve mais propriamente a avaliacdo das
repercussdes quanto a sua oportunidade e conveniéncia, considerada a perspectiva de alteragdo da Lei n. 9.279/96.

23. De fato, a modificagao simplificaria o procedimento em favor dos usuarios, tornando possivel a obtencgao
do registro em um nimero menor de etapas administrativas.

24, Por outro lado, também parece que a medida melhor adequaria a retribuicdo a sua natureza juridica.
Como ja mencionado, as retribui¢des devidas ao INPI constituem-se pregos publicos.

25. Conforme salientado pela propria DIRMA, "o esfor¢o da administracdo publica se concentra
majoritariamente na tramitagdo do processo administrativo entre o deposito e a decisdo do exame de mérito, cobrindo a
atuagdo de servidores do INPI no exame formal, publicagoes oficiais e, principalmente, exame de mérito".

26. Assim, pode-se considerar que o servigo publico prestado pelo INPI relaciona-se essencialmente com a
etapa administrativa hoje custeada de forma principal pela retribuicdo devida no momento do depdsito do pedido de
registro de marca, sendo que, apos o seu deferimento, as atividades desempenhadas pela Administragdo Publica limitam-
se a publicacdo da concessdao na RPI e a emissdo do respectivo certificado.



27. Note-se que, como destaca a propria Diretoria, as atividades realizadas pela Administragdo in casu apos o
deferimento do pedido de registro ndo geram impactos substanciais no curso do procedimento administrativo.

28. Na linha da proposta apresentada, a retribui¢do Unica abrangeria todos os servigos publicos envolvidos.

29. Por fim, caberia também ressaltar que a medida também mostraria-se adequada a vista do contexto em
que se insere hoje o Brasil no ambito do Protocolo de Madri, tal como ressalta a DIRMA:

"No Sistema Internacional de Registro de Marcas, administrado pela OMPI, das 112 (cento e doze)
Partes Contratantes do Tratados Internacional apenas 03 (trés) possuem o modelo de recolhimento de retribui¢do em
dois momentos, sdo eles: Brasil, Japdo e Cuba. As demais 109 Partes Contratantes demandam o recolhimento de
retribuicdo integral quando da designagdo ao seu territorio.

Por meio desse levantamento, denota-se um padrdo seguido pela ampla maioria dos escritorios de PI do
mundo, padrdo este que ndo é o adotado pelo Brasil. Como escritorios de PI de referéncia que praticam o modelo de
retribui¢do unica quando do deposito do pedido de registro de marca pelo requerente podem ser citados o escritorio
norte-americano (USPTO), o escritorio da Unido Européia (EUIPO), o escritorio da Australia (IP Australia), entre
outros.

Quando dos estudos pelo INPI para adesdo ao Protocolo de Madri, foi expresso pela OMPI que, apesar
de previsto no Regulamento, o recolhimento de retribui¢do em duas parcelas ndo era incentivado, pois iria de encontro
ao principio de simplificacdo que permeia o Sistema de Madri. Cabendo, inclusive, a nota de que o Escritorio de PI do
Japdo (JPO) ja realiza estudos no sentido de retirar a referida declaragdo.”

Proposta de alteracio do triamite administrativo quanto ao momento para apresentacao de
oposiciao

30. Passa-se a analise da segunda proposta, referente a alteragdo do momento de apresentacdo de oposigao ao
pedido de registro de marca.

31. A oposigdo por terceiros interessados seria devida somente apos o exame de oficio pelo INPI, com o
deferimento preliminar do pedido.

32. A medida, na visdo da Diretoria: a) reduziria o tempo necessario para a realizagdo do primeiro exame
pelo INPI; b) evitaria a sua apresentagdo desnecessaria; e ¢) permitiria a identificagdo de eventuais erros em decisoes de
deferimento, evitando a interposi¢do de PANs.

33. Destaca a DIRMA que "o prazo para apresentagdo de oposi¢do por terceiros é de 60 (sessenta) dias e,
caso interposta oposi¢do, o requerente do pedido é notificado para manifestagdo com prazo também de 60 (sessenta)
dias. Este cenario faz com que pedidos de registro de marca com oposi¢do tenham que obrigatoriamente aguardar pelo
menos 04 (quatro) meses para que possam seguir Seu processamento administrativo, sem considerar o tempo de
processamento administrativo entre a abertura dos prazos".

34, Tal como apontado quanto a proposta acima analisada, a Procuradoria também entende que a iniciativa
relaciona-se, na sua esséncia, com a avaliagdo de critérios inerentes a oportunidade e conveniéncia da medida a ser
adotada.

35. Note-se que, como bem salientado pela CGREC, a alteragdo do momento de apresentacdo de oposi¢do no
curso do procedimento administrativo significaria um retorno a disciplina legal anterior & LPI, em que a Lei n. 5.772/71
(Codigo de Propriedade Industrial) previa a realizagdo de exame anterior & publicacdo do pedido de registro para fins de
apresentacao de oposicao por terceiros, ocasido em que seriam verificados possiveis impedimentos ex officio.

36. Quanto as vantagens indicadas pela DIRMA, pode-se destacar, de fato, a redugdo do tempo necessario
para a realizagdo do primeiro exame pelo INPI, considerando a apresentacdo de oposi¢des cujos fundamentos
coincidiriam com matéria que poderia ser examinada de oficio pela Autarquia.

37. Importante destacar ainda que, segundo informa a Diretoria, "o exame de um pedido de registro de marca
com oposigdo de terceiros consome aproximadamente 2,5 vezes mais tempo de um servidor responsavel pelo exame. Ao



considerarmos a meta atual estabelecida pela DIRMA para os servidores responsadveis pelo exame, um examinador de
pedidos com oposi¢do deve entregar o exame de 34 pedidos com oposi¢cdo por semana, algo proximo a 07 (sete) por dia
caso faga exclusivamente esta tarefa, ao passo que um servidor responsavel por pedidos sem oposi¢do deve entregar 85
pedidos sem oposi¢do examinados, exatamente 17 (dezessete) processos por dia. Estes numeros ndo consideram o
incremento de produtividade de 30% demandado aos examinadores que se encontram em trabalho remoto".

38. Outro dado importante refere-se ao percentual relativamente baixo de oposigdes apresentadas.

39. De acordo com a Diretoria, sdo oferecidas oposigdes em apenas 6% (seis por cento) dos pedidos,
circunstancia que revela, na imensa maioria dos casos, a ocorréncia de espera obrigatoria (e infrutifera) quanto ao decurso
dos referidos prazos.

40. Haveria, ainda, em tese, uma possivel redu¢do do quantitativo de oposi¢des apresentadas, considerando
que a manifestacdo de contrariedade passaria a ser admitida apenas contra o deferimento (preliminar) do pedido de
registro.

41. A DIRMA ainda aponta eventuais ganhos com relagdo a seguranca juridica do procedimento
administrativo.
42. De fato, a norma em vigor dispde que, deferido o pedido, cabe apenas a interposi¢do de PAN. Com a

proposta, abrir-se-ia nova oportunidade para impugnagdo, evitando-se inclusive a sobrecarga da 2a instancia
administrativa, valendo destacar, como salientado pela Diretoria que "a declaragdo de nulidade ex tunc de um registro de
marca deve ser medida excepcionalissima, pois confere ao seu titular a falsa sensa¢do de propriedade sobre aquela
marca podendo trazer prejuizos financeiros consideraveis a estes empreendedores".

43, No que se refere ao sistema internacional instituido pelo Protocolo de Madri, a Diretoria salienta que

outros escritorios ja adotam o referido procedimento quanto ao momento para a apresentacdo de oposi¢do, podendo ser
citado o USPTO (EUA), o EUIPO (Comunidade Europeia) e o CIPO (Canada).

44, A Procuradoria entende pertinente, contudo, a preocupagdo apresentada pela DIRMA quanto a
necessidade de que seja dispensado carater pedagogico a alteracao pretendida.

45, Isso porque a proposta prevé a criagdo da figura do "deferimento preliminar do pedido de registro", até
entdo inexistente na Lei n. 9.279/96 ¢ no sistema de propriedade industrial brasileiro.

46. Como consignado pela Diretoria, "¢ importante destacar, ainda, que a aquisicdo do direito de
propriedade sobre a marca permanece decorrente da concessdo do registro validamente expedido, nos termos do caput
do art. 129 da LPI A diferenca é que a concessdo passard a decorrer ndo so do pagamento da retribuicdo
correspondente (caso se mantenha), mas também do decurso do prazo de 60 dias para apresentagdo de oposi¢do apos o
deferimento, ou, no caso de apresentagdo de oposicdo, do deferimento do pedido em exame de oposi¢do".

47. Trata-se, de fato, de alteragdo profunda no sistema marcario, destacando ainda a DIRMA que é
"importante que se aguarde o prazo de apresentac¢do de oposi¢do e concessdo do registro para efetivagdo da expectativa
de direito a exclusividade de uso sobre o sinal marcario. Assim, para pedidos deferidos, a mudan¢a ora proposta ndo
implicara antecipagdo do momento de concessao do registro; mas permitira que o usudrio saiba, com antecedéncia, do
deferimento preliminar de seu pedido, a ser confirmado diante da auséncia ou improcedéncia de oposi¢do. Para pedidos
indeferidos, por outro lado, havera efetiva antecipagdo da decisdo, a prescindir da apresenta¢do de oposicdo”.

48. Aqui cabe, contudo, fazer ressalva quanto a natureza juridica do pedido de registro.

49, Isso porque o pedido de registro de marca, como bem imaterial com valor patrimonial, ¢ objeto de tutela
legal na forma dos artigos 130 e 195, inciso III da Lei n° 9.279/96, constituindo direito
eventual, integrando o patrimoénio do seu titular, mas subordinado a condicdo resolutiva, qual seja o seu arquivamento
(PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00137/2020/PROCGAB/PFE-
INPI/PGF/AGU - Processo n. 52402.007002/2020-52), nao havendo que se falar, in casu, de mera expectativa de direito.



50. Entende-se, nesse passo, que a nova figura do "deferimento preliminar do pedido de registro”,
conservaria, em uma primeira analise, natureza juridica similar & do proprio pedido, considerando que o posicionamento
inicial do INPI quanto a sua registrabilidade seria ainda objeto de manifestagao em sede de oposi¢do e de PAN e de novas
decisoes administrativas da Autarquia.

51. Feitas as consideragdes entendidas pertinentes, parece importante alertar, por fim, quanto a necessidade
de que a alteragdo da Lei seja sucedida pela devida atualizagdo no Manual de Marcas quanto ao ponto, além da promogéo
de ampla divulgagao por parte do INPI em atencdo ao usuario dos seus servicos.

Conclusoes

52. Diante de todo o exposto, e a vista da consulta formulada, a Procuradoria manifesta-se favoravelmente as
propostas apresentadas pela DIRMA para a alteragdo da Lei n. 9.279/96, observadas as consideragdes constantes do
presente Parecer, ressalvando ainda a necessidade de avaliacdo das respectivas repercussdes quanto a sua oportunidade e
conveniéncia.

53. E o Parecer.
54. A consideragio superior.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
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