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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENACAO-GERAL JURIDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010705/2023-19
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Consulta sobre os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno, insculpido no artigo 212, § 1°, da Lei
n° 9.279/1996.

2. Parecer que versa sobre aspectos processuais comuns aos recursos em procedimentos de exame de
direitos de propriedade industrial.

3. Preclusdo administrativa. Estabilidade e seguranca das decisdes administrativas. Inteligéncia do art.
62, 8§ 2°,da Lein®9.784/99.

4. Arquivamento definitivo do pedido com suporte no artigo 216, § 2°, da Lei n® 9.279/1996.

5. Processo em grau de recurso com peticdo com fato novo relevante ndo analisado pela primeira
instancia. Auséncia de preclusdo. Remeter a primeira instincia por respeito a pluralidade de instancias e
competéncia primdria. Excepcionalmente, possibilidade de ser analisada em grau recursal. Aplicagdo
da teoria da "causa madura". Principio Constitucional da razoavel durag¢do do processo administrativo.

1. Relatorio

1. A Coordenagao -Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade submete a Procuradoria, por
meio da NOTA TECNICA/SEI N° 182/2023/ INPI /CGREC /PR (0891724), consulta sobre os limites e o alcance do
efeito devolutivo pleno, insculpido no artigo 212, § 1°, da Lei n® 9.279/1996 — Lei da Propriedade Industrial.

2. Na manifestac@o técnica, a drea sustentou que a consulta tem por objetivo "compreender o escopo de
amplitude do exame recursal, segundo as previsdes da LPI, particularmente da expressdao 'aplicando-se todos os
dispositivos pertinentes ao exame de primeira instincia, no que couber', prevista no pardgrafo 1°, do artigo
212 daquele diploma legal".

3. A Coordenagdo relatou que, em muitas situacdes, no decorrer da instrug@o técnica dos recursos, observa a
necessidade de se proceder ao saneamento processual por falta de exaurimento do exame na primeira instancia
administrativa ou por ndo restarem claros os limites da preclusio administrativa no ambito dos processos
administrativos no INPI.

4. Por esse motivo, indicou situacdes processuais, em sede recursal, as quais sao frequentemente enfrentadas
pela drea, a respeito do efeito devolutivo pleno, previsto no artigo 212, § 1°, da Lei n° 9.279/1996, e indagou a esta
Procuradoria sobre a legalidade dos procedimentos atualmente adotados.
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5. A consulta versa sobre questdes formais dos processos de recursos em geral e também a respeito de
pontos especificos dos procedimentos de recursos em patentes, em marcas e em desenhos industriais. Assim, com o
intuito de facilitar a instrucdo processual, bem como a compreensdo dos temas abordados, os questionamentos serao
respondidos em pareceres separados, conforme a matéria tratada.

6. Este primeiro parecer abordara as questdes formais pertinentes aos recursos administrativos, em geral, em
matéria de procedimentos de exame de direitos de propriedade industrial.

7. Em relacdo as questdes formais/administrativas, a CGREC apresentou as seguintes indagacoes:

"No que tange ao processamento de recursos administrativos (que versam sobre aspectos
exclusivamente formais do procedimento), as situagcdes mais comumente observadas sdo:

1. Situacdo em que o usudrio se equivoca e troca as peticodes,
protocolando-a em processo diverso. Em alguns casos, dependendo da etapa processual,
ao invés de ser realizado um ato saneador pela primeira instincia, como o
desentranhamento para inclusdo da peti¢do no processo correto, ela ndo recebe o devido
tratamento e o processo € retirado, sendo considerado inexistente. O usudrio, por vezes,
nota o equivoco e tenta corrigi-lo, sem sucesso (exemplo: BR 112019025865). A CGREC
inquire se deve atuar de oficio para proceder ao saneamento, conhecendo o recurso,
provendo-o (se for o caso) e determinando que se faca o desentranhamento ou se tal
recurso ndo deve ser conhecido.

2. Situacdo que envolve a aplicag@o do art. 216 da LPI. Constata-se vicio
de representacio por auséncia de procuracdo para a pratica do ato. A ndo-apresentacdo em
primeira instancia implica em arquivamento da peticdo, sem realizacdo de exigéncia
saneadora anterior. A segunda instincia atualmente aceita que a apresentacdo da
procuracdo se dé em sede recursal. A CGREC inquire se deve conhecer o recurso,
examind-lo e aceitar a apresentacdo da procuracdo ou se deve ser determinado
institucionalmente que a exigéncia para a apresentacdo de procuracdo seja feita em
primeira instdncia.

3.Com relativa frequéncia, nota-se por vezes peticdes no sistema sem
tratamento especifico por parte da primeira instincia. Esta auséncia de tratamento, em
muitas situagdes, pode prejudicar todo o deslinde processual. A CGREC inquire, quando
constado que a peticdo que ndo foi tratada traz fato novo relevante, se deve proceder ao
tratamento e exame desta peticdo ou devolver o processo a primeira instdncia
administrativa para que o faca".

8. Nota-se, a primeira leitura, que o tema central que permeia as questdes acima transcritas € a preclusao
administrativa, tema este que ja foi objeto de diversas manifestagdes desta Procuradoria, dentre as quais podem ser
citadas as seguintes:

1. PARECER/I NPI/PROC/CJCONS/N°® 10/07 que analisou as razdes do recurso que arquivou
requerimento de divisdo de pedido de patente.

2. Parecer n° 00010-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho n® 0896/2014-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, a respeito da minuta de portaria sobre a lotacdo ideal na
CGREC e da minuta de portaria sobre os processos no ambito da CGREC;

3.Nota N° 0035-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/CGPI-DJT-2.1, aprovada pelo Despacho n° 0248/2017-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, sobre a andlise da procuracdo e aplicagdo do art. 216, § 2°, da
Lein® 9.279/1996;

4. Parecer n° 0007-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 a respeito de arquivamento definitivo do
pedido de registro marcério quando a procuracdo foi apresentada tardiamente;

5. Nota N° 0276-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI- DJT-2.1, aprovada pelo Despacho n°® 0614/2017-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC, sobre inconsisténcia o pagamento da retribui¢do no pagamento de
pedido de registro de marca.

9. E o relatério
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II. Analise

10. Conforme relatado, a primeira questdo € a seguinte:

1. Situag@o em que o usudrio se equivoca e troca as peti¢cdes, protocolando-a em processo diverso.
Em alguns casos, dependendo da etapa processual, ao invés de ser realizado um ato saneador pela
primeira instincia, como o desentranhamento para inclusao da peti¢do no processo correto, ela ndo
recebe o devido tratamento e o processo ¢ retirado, sendo considerado inexistente. O usudrio, por
vezes, nota o equivoco e tenta corrigi-lo, sem sucesso (exemplo: BR 112019025865). A CGREC
inquire se deve atuar de oficio para proceder ao saneamento, conhecendo o recurso, provendo-o
(se for o caso) e determinando que se faca o desentranhamento ou se tal recurso ndo deve ser
conhecido.

11. Depreende-se, da questdo posta, dois temas que merecem andlise mais cuidadosa, quais sejam, a
preclusao administrativa e os limites do conhecimento dos recursos no dmbito dos processos regidos pela LPI.

12. Comecando pelos limites do conhecimento dos recursos, observa-se que na Lei n® 9.279/1996 foram
previstos amplos mecanismos para a revisdo das decisdes administrativas. Os recursos, como pedidos de revisdao do ato
administrativo impugnado, possuem efeito suspensivo e devolutivo.

Lein®9.279/1996

Art. 212. Salvo expressa disposi¢do em contrario, das decisdes de que trata esta Lei cabe recurso,
que serd interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° Os recursos serdo recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se
todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instincia, no que couber.

(destaques acrescidos)

13. No PARECER/I NPI/PROC/CJCONS/N° 10/07, analisou-se os efeitos suspensivo e devolutivo dos
recursos. Confira-se o seguinte trecho:

"Como se pode verificar, tal ato precede a publicagdo, contudo seus efeitos serdo produzidos por
ocasido de sua efetivacdo, conferindo-se, assim, a parte interessada a faculdade de ver reformada a
decisdo de la instancia, caso esta ndo lhe seja favordvel, interpondo o pertinente recurso, com
fulcro no artigo 212, da LPI, in verbis:

"Art. 212 - Salvo expressa disposi¢do em contrdrio, das decisdes de que trata esta Lei cabe
recurso, que serd interposto no prazo de 60 (sessenta) dias".

Todavia, impende esclarecer, a propdsito do contido no pardgrafo 1° do sobredito artigo - os
recursos serao recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno -que todas as questoes
objeto do apelo serdo devolvidas para reexame do juizo ad quem, porém, nio o prazo para
apresentar qualquer outro pleito, face, exatamente, ao esgotamento da etapa de instrucao do
feito, vez que produzida a preclusio.- o encerramento ou o impedimento de que alguma coisa se
faca (in Vocabuldrio Juridico, De Placido e Silva)

Como € sabido, os recursos, em geral, podem ter efeitos devolutivo e suspensivo. Efeito
devolutivo significa que a matéria decidida em primeiro grau é devolvida ao conhecimento e
decisdo da autoridade hierarquicamente superior. Essa devolu¢do pode ser integral, abrangendo
tanto a matéria de fato quanto a de direito, ou apenas parcial, restrita a matéria de direito. Efeito
suspensivo significa que a decisdo recorrida tem sua eficicia suspensa, ndo-- podendo ser
executada, até a decisdo do recurso.

[...]

A regra geral no processo administrativo é de que o efeito devolutivo é pleno, ou seja, admite
reexame das questdes de fato e de direito do ato impugnado, ndo o exame de uma inovagdo do
objeto inicialmente pleiteado".
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14. Dai que se entende que os limites do conhecimento do recurso na LPI sdo determinados pelo seu efeito
devolutivo, o qual nos termos do §1° do art. 212 € pleno, significando que "todas as questdes objeto do apelo serdo
devolvidas para reexame do juizo ad quem". Em outras palavras, por expressa previsao legal, tudo o que foi questionado
no recurso deve ser conhecido pelo 6rgao revisor.

15. Todavia, conforme ressalvado no citado parecer, "todas as questdes objeto do apelo serdo devolvidas para
reexame do juizo ad quem, porém, ndo o prazo para apresentar qualquer outro pleito, face, exatamente, ao esgotamento da
etapa de instrugdo do feito", ou seja, a preclusdo administrativa limita o alcance das matérias a serem analisadas em
sede recursal.

16. Por isso, tem-se que a preclusao administrativa é um relevante limite para efeito devolutivo do recurso
e, portanto, um limite para o que estaria abarcado pelo conhecimento pleno, porque vai impedir inovagdes em fase
recursal, isto €, restringir que o recorrente apresente novo pleito em fase recursal, sobretudo quando o prazo para
apresentar tal pleito ja foi ultrapassado.

17. E o racional para a essa restricdo € muito simples, é a necessidade de se realizar os atos nas oportunidades
legais proprias e a necessidade de o processo caminhar para um desfecho, sem incorrer em infinitas intercorréncias e
renovagdes de pleitos.

18. E € justamente por isso que a Lei n® 9.279/1996 prevé um encadeamento minimo de atos administrativos a
serem praticados no curso dos processos de exame de pedidos de patentes de inven¢do, modelos de utilidade, marcas e
desenhos industriais.

19. A titulo exemplificativo, veja-se o artigo 19 da Lei n°® 9.279/1996 que prevé os documentos necessarios
que devem conter o pedido de patente. Em seguida, de acordo com o art. 20 , o pedido serd submetido a exame formal
preliminar.

20. Ja o artigo 21 estabelece o procedimento a ser tomado quando o pedido ndo atender ao disposto no artigo
19:

Art.21. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados
relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderd ser entregue, mediante recibo datado, ao
INPI, que estabelecerd as exigéncias a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
de devolucgdo ou arquivamento da documentacao.

Pardgrafo tnico. Cumpridas as exigéncias, o depdsito serd considerado como efetuado na
data do recibo.

21. O disposto no artigo 21 demonstra que a norma juridica faculta ao depositante adequar formalmente o
pedido dentro do prazo de 30 (trinta) dias e estabelece a consequéncia para o seu descumprimento: devolugdo ou
arquivamento da documentagao.

22. Em seguida, caso o pedido cumpra todas as exigéncias feitas, prossegue-se ao processo do pedido de
patente, com a manutencdo do pedido em sigilo, durante 18 (dezoito) meses, € a sua publicacdo, ao final desse prazo, nos
termos do artigo 30 da Lei n® 9.279/1996.

23. De acordo com o pardgrafo tnico do artigo 31 da Lei, o exame técnico serd iniciado decorridos, no
minimo, 60 (sessenta) dias da publicac@o do pedido.

24. O exame técnico, de acordo com o artigo 35 da Lei n°9.279/1996, inaugura momento processual
completamente diverso do anterior, quando as condi¢des de patenteabilidade do pedido e a adaptagdo do pedido a
natureza reivindicada, por exemplo, sdo analisadas.

25. Assim, o processo administrativo de exame e concessdo de pedidos de direitos de propriedade industrial,
alids, como qualquer processo administrativo ou judicial, envolve a realizacdo de determinados atos dentro de uma certa
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ordem e um certo prazo. Promove-se, dessa maneira, a seguranca juridica na concessdo dos direitos de propriedade
industrial pelo INPI.

26. Se a Administragdo ou os usudrios ndao observarem a ordem ou 0s prazos processuais previstos na Lei,
havera preclusdo:

"A Administracdo e os administrados devem observar os prazos processuais fixados em lei, sob
pena de sofrerem consequéncias negativas, tais como a preclusdo e a coisa julgada, além da
decadéncia mencionada anteriormente. A preclusdo € a perda de uma faculdade processual, tendo
em vista a inércia do interessado (Poder Piblico ou particular) que deixa de praticar determinado
ato dentro do prazo legal. Assim, por exemplo, se o interessado ndo interpde recurso
administrativo no prazo legal, opera-se a preclusdo administrativa (art. 63, I e § 2°, da Lei n°

9.784)" L,

217. Esta Procuradoria, inclusive, ja se manifestou, em ocasides anteriores, sobre o instituto da preclusao. No
Parecer n° 0007-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 pontuou-se que:

"46. A situacdo descrita no item II (a) do pardgrafo precedente atrai a aplica¢do do instituto da
preclusdo administrativa. Por preclusdo administrativa, entende-se a perda da faculdade de
praticar determinados atos em razdo da ocorréncia de fatos ou atos anteriores. A preclusdo veda a
prética de atos jd praticados ou que deveriam ter sido praticados ao seu tempo. Em outros termos,
preclusdo corresponde a 'perda de uma oportunidade processual', nas palavras de Celso Antdnio
Bandeira de Mello, conforme trecho abaixo transcrito:

'Preclusio € a perda de uma oportunidade processual (logo, ocorrida depois de instaurada a relacio
processual), pelo decurso do tempo previsto para seu exercicio, acarretando a superacdo daquele
estagio do processo (judicial ou administrativo). Difere da prescricdo em que nesta o que se perde
€ o direito de acdo, pelo qué seu termo inicial é sempre anterior a0 processo, a0 passo que a
preclusdo opera no interior do processo. Difere da decadéncia em que nesta, conforme visto, o que
se perde € o direito material, a0 passo que na preclusdo o que se extingue € o direito adjetivo'.

[...].

49. Este orgao consultivo ji reconheceu o instituto da preclusio como de observancia
obrigatoria no processo administrativo em curso no INPI, posto que a sua aplicacao assegura
estabilidade as decisdes. O Parecer n° 0024-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0
analisou o instituto da preclusio do seguinte modo:

'17. A preclusdo administrativa é prevista na lei de processo administrativo. O art. 62, § 2°, da Lei
n°® 9.784/99, prevé a possibilidade da Administracio Piblica rever os atos ilegais de oficio,

ressalvada a hipétese de preclusdo administratival2! "(grifo nosso)

28. Desse modo, por forca da preclusdo, se um pleito deveria ter sido apresentado em determinada
oportunidade processual e nao foi, tal pleito ndo pode ser mais apresentado. E mais, tal pleito, ainda que tenha sido
apresentado em recurso, nao pode ser conhecido na instincia recursal, por forca da preclusao.

29. Feitas essas consideragdes, volta-se a primeira indagac@o. Se o usudrio néo corrigir o erro do protocolo da
peticdo, na primeira oportunidade processual que possuir, sendo, no exemplo do artigo 21 da Lei n° 9.279/96, o prazo de
30 (trinta) dias da formulac¢do da exigéncias, tera preclusa a sua faculdade de sanear o ato.

30. Ademais, € preciso atentar para 0 momento de producgdo do ato, se foi respeitado o prazo legal ou o prazo
administrativamente estipulado. Deve-se, assim, avaliar, se o interessado, mesmo que tenha protocolizado em processo
equivocado, atendeu ao prazo assinalado para a produ¢do do mesmo.

31. Por conseguinte, o procedimento da primeira instincia em nio desentranhar a peticdo dos autos e
considerar, por tal motivo, o pedido inexistente € legal, uma vez que € a consequéncia juridica imediata do citado artigo
21.

https://supersapiens.agu.gov.br/apps/processo/36334216/visualizar/2100368837-1291351990 5/11



10/01/2025, 17:29 SAPIENS
32. Quanto ao questionamento a respeito do conhecimento ou nao do recurso, ndo se pode emitir uma opinio
genérico, cabendo irremediavelmente a avaliacdo no caso concreto.

33. Por outro lado, é possivel sim afirmar, em tese, que o pedido veiculado em peti¢do considerada inexistente
ultrapassa os limites do conhecimento do recurso, por forca da ocorréncia da preclusao administrativa prevista no art.

62,§2° da Lein®9.784/99.

34. Assim, com suporte nas consideracdes apresentadas, pode-se responder a questdo com uma regra geral:
em ocorrendo a preclusdo, ndo é cabivel o conhecimento da questdo em grau de recurso.

35. Segue-se, agora, para a segunda questio da consulta:

2. Situacdo que envolve a aplicag@o do art. 216 da LPI. Constata-se vicio
de representagdo por auséncia de procuragao para a pratica do ato. A ndo-apresentacdo em
primeira instdncia implica em arquivamento da peticdo, sem realizacdo de exigéncia
saneadora anterior. A segunda instdncia atualmente aceita que a apresentacdo da
procuracdo se dé em sede recursal. A CGREC inquire se deve conhecer o recurso,
examind-lo e aceitar a apresentacdo da procuragdo ou se deve ser determinado
institucionalmente que a exigé€ncia para a apresentacdo de procuracdo seja feita em
primeira instancia.

36. Como se nota, o segundo questionamento da consulta versa sobre a ndo apresentacdo em primeira
instancia da devida procuracdo do representante da partes € o consequente arquivamento do pedido, nos termos do artigo
216, § 2° da Lei n® 9.279/1996. A CGREC indaga se deve examinar o recurso e aceitar a procuracao apresentada em sede
recursal.

37. A Lei n°® 9.279/1996 dispde no art. 216:

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serdo praticados pelas partes ou por seus procuradores,
devidamente qualificados.
§ 2° A procuracdo deverd ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da pratica do primeiro
ato da parte no processo, independente de notificacdo ou exigéncia, sob pena de arquivamento,
sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial
e de registro de marca.

38. Do texto legal acima transcrito, extrai-se o comando normativo de arquivamento do processo ante a falta
de apresentacdo da procuracdo dos representantes das partes em até sessenta dias contados da pritica do primeiro ato
processual. Em outras palavras, ha comando legal expresso de arquivamento do processo ante a falta de procuracdo dos
representantes das partes.

39. O tema especifico da auséncia de procuracdo ja foi inclusive objeto de manifestagdo
dessa Procuradoria, Nota n® 0035-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/CGPI-DJT-2.1. Confira-se o seguinte trecho:

"7.Exsurge do quadro legal, outrossim, que é franqueada a parte de se fazer representar por um
procurador, sendo certo que, nesta hipdtese, deverd ser apresentado o instrumento de procuracdo
no prazo de 60 dias contados do primeiro ato praticado no processo, de cuja observancia decorre o
arquivamento do pedido de registro de marca.

8. Neste passo, curial reparar que a norma legal prevista no art. 216, § 2° da LPI ndo confere
qualquer espago de conveniéncia para o INPI, ao revés, estabelece de forma cogente a san¢do pelo
ndo atendimento do prazo de juntada da procuragdo, qual seja, o arquivamento do pedido de
registro.

9. Trata-se, com efeito, de exigéncia ex lege, a qual deve ser cumprida independente de notificag@o
do INPI, sendo, pois, ato obrigatério, condi¢cdo sine qua non para parte representada atuar no
processo.
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10. Logo, havendo prescri¢ao legal que determina o arquivamento do pedido de registro de marca

caso detectada a intempestividade da juntada da procurag@o, ndo se identifica fundamento para
interpretacdo diversa daquela que ecoa do disposto no art. 216, § 2° da LPI".

40. Em face da andlise exaustiva acima, pode-se afirmar que a resposta a questdo apresentada ji se encontra
contemplada na manifestacdo citada, razdo pela qual toma-se licenca para remeter o consulente a leitura de sua integra,
constante nos autos do Processo 52400.210571/2016-17.

41. Por conseguinte, pode-se afirmar que, em resposta a consulta, a auséncia de apresentacio da
procuracio no momento processual adequado, em até 60 (sessenta) dias do depésito do pedido,
implica arquivamento do pedido.

42. E mais, na mesma linha da primeira questdo, nao é possivel a producio do ato (juntada da
procuracio) por forca da preclusio e o recurso nao deve conhecer esse tema pela mesma razio.

43, A terceira e dltima questdo a ser analisada neste parecer € a seguinte:

3. Com relativa frequéncia, nota-se por vezes peticdes no sistema sem
tratamento especifico por parte da primeira instincia. Esta auséncia de tratamento, em
muitas situacdes, pode prejudicar todo o deslinde processual. A CGREC inquire, quando
constado que a peticdo que ndo foi tratada traz fato novo relevante, se deve proceder ao

tratamento e exame desta peticdo ou devolver o processo a primeira instancia
administrativa para que o faca.

44, Nota-se aqui uma divida juridica acerca do procedimento mais adequado a ser adotado ante casos em
sede recursal nos quais se identificaram peti¢des carreadas aos autos com fato novo relevante e que ndo foram analisadas
pela primeira instincia. Esclarece-se que fato novo relevante é elemento que pode afetar o julgamento do pedido assim
reputado pelo préprio 6rgdo judicante, seja a primeira, seja a segunda instancia.

45. De pronto, remetem-se as consideragdes sobre a preclusdo administrativa apresentadas na resposta da
primeira questdo. Assim, reconhecendo-se a preclusio, a consequéncia é o ndo conhecimento da peti¢cdo do depositario e
o seu respectivo desentranhamento dos autos, devendo o recurso ser julgado sem considerar a referida peticdo.

46. Em nao ocorrendo a preclusio, o erro in procedendo (erro formal/processual cometido pelo 6rgdo
julgador) deve ser reconhecido, devendo a peticdo ser objeto de andlise e consideracio.

47. Nesse sentido, a regra geral seria remeter os autos a primeira instancia, para que esta analise a situagdo e
possa eventualmente reconhecer o erro in procedendo .

48. Remeter os autos a primeira instancia ndo apenas respeita a competéncia de julgamento das Diretorias de
Marcas ou Patentes, mas também assegura o duplo grau de revisdo, ao permitir ainda as partes o recurso para a segunda
instancia.

49. Nido se pode olvidar da larga especializacdo da primeira instincia, que conta com grande nimero de
analistas com as mais diversas formacdes amplamente treinados para lidar com a diversidade de temas que os pedidos de
protecdo de propriedade intelectual exigem. Assim, nada mais apropriado e eficiente que a primeira andlise desse fato
novo relevante seja realizada por essas unidades especializadas, para depois, se for o caso, seja reavaliada a andlise em
segunda instancia.

50. E de se destacar, ainda, que o principio da pluralidade de instancias, que foi objeto de do Parecer n°
00010-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1 .0, tem origem no dever de autotutela da Administragdo, o dever de se
preservar a legalidade dos atos administrativos. Confira-se o seguinte trecho:

"14 Entre os principios do processo administrativo, consta o da pluralidade de instancias,
decorrente do poder de autotutela. O principio da pluralidade de instancias permite a revisdo dos
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proprios atos pela Administra¢do, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos.

15. Di Pietro esclarece a finalidade da pluralidade de instancias, a saber, preservacao da legalidade

administrativa®! . Por isso, diz-se que o recurso administrativo ¢ uma forma de controle da
Administragio.
16. O principio da pluralidade de instincia possui tamanha relevancia que o Superior Tribunal de

Justi¢a ja o denominou como coroldrio da ampla defesa e contraditériol®!.

17. A 1* Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1° Regido reconheceu a
aplicabilidade do principio administrativo da pluralidade de instdncias em processo no qual o
recurso ndo teve o processamento adequado pelo superior hierdrquico. No mandado de seguranca
em tela, a autoridade administrativa reteve na sua esfera deciséria o recurso administrativo, o que
motivou a concessdo de uma liminar satisfativa, com respaldo no principio da pluralidade de
instancias.

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANCA- MILITAR- NAO
PROCESSAMENTO ADEQUADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO- LIMINAR
SATISFATIVA 1. Conquanto comporte natureza satisfativa a liminar, ndo sé por este motivo deve
a sentenga ser mantida, tendo em vista que restou demonstrado que a autoridade coatora, ao
impedir o curso normal do processamento do recurso, usurpou a autoridade de seu superior
hierdrquico e desrespeitou o principio da pluralidade de instincias. 3. Remessa oficial nao
provida[él.

18. O principio da pluralidade de instancias ndo se traduz na existéncia de recurso em face de

184 ini iva, 1 X u u utori i u u
decisdao administrativa, mas no efetivo exame recursal por uma autoridade diversa daquela que
proferiu o ato decisério impugnado".

51. Dessa forma, com a remessa do processo a primeira instincia, serd possibilitado as partes, em caso de
improcedéncia dos pleitos, recorrer a segunda instancia, garantindo-se, assim, a revisdo do pleito por uma autoridade
diversa daquela que proferiu o ato decisério impugnado.

52. De outro extremo, todavia, é possivel se vislumbrar a possibilidade de a peticdo ser imediatamente
analisada pela segunda instdncia administrativa, com fundamento na teoria da "causa madura", expressamente
prevista no direito processual civil brasileiro, e no principio constitucional da razoavel duracio do processo
administrativo ¢ os meios que garantam a celeridade de sua tramitacio, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5°, da
Constituicdo Federal.

53. Segundo Marcus Furtado a Teoria da causa madura refere-se justamente aquela "causa madura" que tem
condicbes para julgamento imediato, pois a instrucdo probatdria jd foi exaurida. Trata-se de um instituto processual
excepcional, que possibilita que o juizo em grau de recurso - o 6rgdo ad quem - realize o julgamento do mérito de uma
acdo que, em decorréncia de vicio, foi inicialmente julgada extinta. Originalmente, em outras palavras, invoca-se essa
teoria em sede recursal, nos processos que foram julgados extintos por sentenga terminativa, requerendo provimento ao

recurso e o pronto exame do mérito da acdo sem que os autos retornem ao juizo de origem.[é].

54. A Teoria da Causa Madura encontra-se expressamente disciplinada no ambito do processo civil, mais
especificamente no art. 1.013 do Novo Cédigo de Processo Civil:

Lei n° 13.105, de 16 de margo de 2015 (Cédigo de Processo Civil).

Art. 1.013. A apelag@o devolverd ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1° Serdo, porém, objeto de apreciacdo e julgamento pelo tribunal todas as questdes suscitadas e
discutidas no processo, ainda que ndo tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capitulo
impugnado.

§ 2° Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a
apelacdo devolverd ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3° Se o processo estiver em condicdes de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde
logo o mérito quando:

I - reformar sentenga fundada no art. 485 ;

IT - decretar a nulidade da sentenca por ndo ser ela congruente com os limites do pedido ou da
causa de pedir;
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III - constatar a omissao no exame de um dos pedidos, hipétese em que podera julga-lo;
IV - decretar a nulidade de sentenga por falta de fundamentag@o.
§ 4° Quando reformar sentenca que reconheca a decadéncia ou a prescricio, o tribunal, se possivel,
julgard o mérito, examinando as demais questdes, sem determinar o retorno do processo ao juizo
de primeiro grau.
§ 5° O capitulo da sentenca que confirma, concede ou revoga a tutela provisoria € impugndvel na
apelacdo.

(grifos acrescidos)

55. Acrescenta Marcus Furtado que a teoria da "causa madura" teve a sua aplicagdo estendida para outras
hipéteses no atual Codigo de Processo Civil.

[...JEm razdo do compromisso do atual sistema processual com a mais justa e célere resolugdo de
processos, a teoria da causa madura teve a sua aplicacdo expandida para outras hipéteses. De
acordo com o §1° do artigo 332 do CPC/2015, nas causas que dispensem a fase instrutéria, o juiz,
independentemente da citagdo do réu, julgard liminarmente improcedente o pedido se verificar,
desde logo, a ocorréncia de decadéncia ou de prescri¢do. Essa hipdtese € uma inovacdo lida como
a aplicagdo da teoria da causa madura no ambito do primeiro grau de jurisdi¢do.

[...] Em conformidade com o entendimento do STJ, o §3° do artigo 1.013 do CPC/2015, subtrai o
trecho que falava em "questdo de direito" e subsiste como requisito apenas a condi¢do de imediato
julgamento, devendo o tribunal decidir desde logo o mérito quando: I) reformar sentenca sem
julgamento de mérito fundada nas hipéteses do art. 485; II) decretar a nulidade da sentenga por
ndo ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III) constatar a omissdo no
exame de um dos pedidos, hipétese em que podera julga-lo; e IV) decretar a nulidade de sentenga
por falta de fundamentacao"

56. Com o atual disciplinamento do CPC, a teoria da causa madura hoje pode ser entendida como um
mecanismo que busca combater a morosidade processual, permitindo o julgamento do processo no estado em que se
encontra, desde que o processo esteja "maduro”, isto €, esteja em condi¢des de imediato julgamento, porque a instrucao
probatdria encontra-se exaurida. Assim, permitindo-se o julgamento ja pela instancia recursal, evita-se o longo caminho
do retorno a primeira instancia e eventual retorno a segunda instancia.

57. Todavia, e de outro extremo, acaso seja necessdria a instru¢do complementar, por exemplo a ouvida de
uma das partes, a causa nfo se encontra madura, devendo o processo ser remetido a primeira instincia.

58. Marcelo Negri Soares, Mauricio Avila Prazak, Hudson Massayoshi Amano sintetizam o entendimento
sobre sobre a teoria da causa madura no novo CPC, tomando como principio a busca em diminuir a morosidade
processual, aperfeicoou mecanismos com o intuito de, em observidncia do principio constitucional da razodvel duracdo
do processo introduzido na Constituicdo Federal pela Emenda Constitucional n.° 45/2004, contribuir processualmente

para a celeridade do sistema juridico. Neste contexto é que se enquadra a teoria da causa madura.

59. E a extensdo ou aplicag@o da teoria da causa madura para a esfera administrativa decorre ndo somente da
natural influéncia dos regramentos do processo civil para os demais sistemas processuais, em especial o processo
administrativo, mas também e sobretudo porque o principio constitucional fundamento da citada teoria, o principio da
razodvel duracdo do processo, € expressamente aplicdvel aos processos administrativos, nos termos do inciso LXXVIII do

artigo 5° da Constitui¢do Federal 8,

60. Em conclusio, tem-se que, na hipétese de ndo preclusdo, entende-se que a regra seria 0 encaminhamento
para a primeira instincia, e, eventualmente, considerando a exaustdo da instru¢cdo probatéria (ndo hd mais nenhum ato a
ser produzido ou necessidade de ouvir nenhuma parte), € possivel o julgamento diretamente pela segunda instancia com
suporte na teoria da causa madura.

CONCLUSAO
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61. Diante do exposto, em juizo de estrita legalidade, em resposta a consulta formulada, esta Procuradoria
tece as seguintes consideracgoes:

1. Em relagdo a primeira indagagao:

A CGREC inquire se deve atuar de oficio para proceder ao saneamento, conhecendo o recurso,
provendo-o (se for o caso) e determinando que se faca o desentranhamento ou se tal recurso ndo deve ser conhecido.

Este 6rgdo consultivo responde que se o usuario nio corrigir o erro do protocolo da peticao,
na primeira oportunidade processual que possuir, tera preclusa a sua faculdade de sanear o ato. Por conseguinte, 0
procedimento da primeira instincia em nao desentranhar a peticio dos autos e considerar, por tal motivo,
o pedido inexistente é legal. Registre-se que nio ha que se falar tampouco em recurso administrativo da decisio da
primeira instincia que considerou o pedido inexistente. Tal recurso nio sera conhecido pela segunda instancia
administrativa. em razao do disposto no art. 62, § 2 °, da Lei n° 9.784/99.

2. Quanto ao segundo questionamento:

A CGREC inquire se deve conhecer o recurso, examind-lo e aceitar a apresentacdo da procuracdo ou se
deve ser determinado institucionalmente que a exigéncia para a apresentacdo de procuracdo seja feita em primeira
instdncia.

Esta Procuradoria responde que a auséncia de apresentacao da procuracio no momento processual
adequado, em até 60 (sessenta) dias do depésito do pedido, acarreta arquivamento do pedido, nao sendo recorrivel
o0 arquivamento. Assim, o recurso nao deve ser conhecido pela segunda instincia administrativa.

3. Arespeito da terceira pergunta:

A CGREC inquire, quando constado que a peticdo que ndo foi tratada traz fato novo relevante, se deve
proceder ao tratamento e exame desta peticdo ou devolver o processo a primeira instdncia administrativa para que o

faca.

A Procuradoria_responde_que os autos devem retornar para a primeira instancia, de acordo com a
competéncia relacionada a matéria, Diretoria de Marcas, Patentes ou Coordenacio de Contratos de Transferéncia
de Tecnologia, se o assunto tratado na peticao puder interferir diretamente na decisao administrativa.

Todavia, se a peticao puder ser imediatamente analisada pela segunda instancia administrativa, a
CGREC podera prosseguir com o exame do recurso, com base na teoria da "causa madura", ja prevista no direito
processual civil brasileiro, assegurando, assim, a razoavel duracio do processo administrativo, principio este
previsto no inciso LXXVIII do artigo 5° da Constituicao Federal.

A consideracio superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO
Procurador Federal

Atencdo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Nimero Unico de Protocolo (NUP) 52402010705202319 e da chave de acesso ed6460eb

Notas
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