
ADVOCACIA GERAL"DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL

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

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

Nota N° 0249-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2~16
PROCESSO N° 52400.046663-2012
INTERESSADO: Coordenação-Geral de Comunicação Social
ASSUNTO: Uso do nome e marca do INPI em anúnçios e páginas da internet

Senhor Procurador-Chefe,

'"

1. Em atenção ao memorando nO 132/2011/INPI/CGCOM, esta Procuradoria
manifesta-se acerca do uso do nome e marca do INPI pela empresa Marcas e Patentes, bem como
sobre as .ações a serem tomadas. Este exame é feito em conformidad~ com o Programa de
'Proteção do".Nome e Imagem das Autarquias é Fundações Públicas Federais, instituído pela
Portaria PGFno 629, de"29 de julho de 2011 (D.O.U. de 1%8/2011).

2. Primeiramente, cabe observar a conclusão do Grupo de Trabalho, criado no
âmbito do referido Programa, a respeito da inexistência de proteção absoluta', quanto ao
nome/imagem da autarquia. Desse modo, o emprego do nome e imagem da autarquia é possív~l
quando visa o atendimento do interesse público.

3. Desse modo, o mero uso do nome/imagem da" autarquia não o "qualifica como
indevido. Assim será qualificado quando promove uma cop.fusão do agente privado com o órgão
público. Essa confusão ocorre dç forma indireta, em détenninadas <?casiões, sugerindo. ao
cidadão que o agente privàdo possui um tratamento favorecido por parte do órgão público. "

4. Há casos mais graves os quais o uso indevido do nome/imagem da autarquia
promove a"falsa idéia de uma recomendação/credenciamento do. agente privado por parte do
órgão público.

5. No caso em tela, ~erifica-se a existência de uma"~mprE;sa,cuja página principal do
sítio eletrônico (fls. 03) possui um logo parecido com o brasão da República (no lado esquerdo) e

\ "

a marca do INPI com a legenda "empresa credenciada" (no lado direito).



6. Às fls. 04, encontra-se uma con.sulta de links na base de dados do sítio eletrônico
google. O endereço eletrônico da empresa Marcas e Patentes é acessado pela palavra-chave INPI
(item destacado em amarelo).

7. O uso do nome e marca do INPI é utilizado,' no caso concreto, para fins de- .
exploração econômica .da pessoa jurídica privada Marcas ê Patentes, sem autorização da
autarquia. Inclusive, como bem mencionou ~ Coordenadora-Geral de Comunicaçãp Social (fls .. .
02), o INPI não credencia empresas, mas cadastra Agentes de Propriedade Intelectual.

8. Conclui-se, preliminarmente, tratar-se de uso indevido do nome e marca da
autarquia, o que caracteriza lesão ao direito da personalidáde do INPI, consoante os arts. 12 e 18
do Código ,Civil.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ,ameaça, ou a lesão, a direito da
personalidade, e reclamar perdas e da~os, sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei. .
Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio e?1propaganda
comer~jal.

9. Não é razoável supor que uma empresa dedicada aos serviços relativos à
propriedade industrial faça uso indevido de uma marca registrad~ de forma inocente ou gratuita.
Ainda, a empresa Marcas e Patentes utiliza o nome/marca da autarquia 'para fins de exploração

t

econômica. Essa conduta caracteriza-se como crime, nos termos do art. 191 da Lei 9.279/96, in
yerbis:

Art. 191. ~eprodu~ir -ou imitar, de nlodo que possa induzir em erro ou
confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou
internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em
marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de
propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

I

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses?ou multa.

10. O art. 296, § 1°, lII, do Código Penal tipifica a conduta em exame como cri~e.

CóçligoPenal
art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:
I - selo público dest.inadoa autenticar atos oficiais da União, de Estado ou
de Munjcípio; -
II - selo ou sinal atribuído por"lei a entidáde de direito público, ou a
autoridade, ou sinal público de tabelião:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§ 10 - Incorre nas mesmas penas:
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[...]
IH - quem altera, falsifica ou. faz uso indevido de marcas, logotipos,
siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos
ou entidades da Administração Pública. (grifo nosso).

11. ·Quanto 'às ações a serem tomadas~ esta Procuradoria sugere a tentativa de uma
solução extrajudicial mediãnte a expedição de um oficio ou de uma notificação extrajudicial à
empresa requerendô abstenção do uso do nome e marca do INPI nos veículos de comunicação,

\

por parte da empr~sa Marcas e Patentes. Cumpre informar à empresa infratora que o não-
.atendimento da solicitação poderá implicar ajudicialização do caso.

12. Para subsidiar a defesa extrajudicial sugerida, esta Procuradoria junta aos autos
uma minuta de oficio e outra de notificação extrajudicial. O oficio parece mais aaequado nos

, ..
casos os quais não se verifica eleJ?entos de dolo na conduta, mas um mero equívoco na
utilização da imagem da autarquia.

,

13. Por outro lado, a notificação extrajudicial será a medida mais adequada quando se
verifica a atitude dolosa do infrator, em especial, o intuito de exploração econômica por part~...
deste no uso do nome do INPI. No caso em análise, a conduta da empresa Marcas e Patentes
qualifica-se como dolosa, particularmente pelos argumentos ,expedidos nq item "9" supra. A
notificação extrajudicial é a mais adequada para os casos de maior gravidade, posto que. ela
constitui em mora o infrator e toma sem sentido a alegação de desconhecimento do ato como
infração, em um eventual·litígio judicial.

14: O cabimento de expedição do oficio ou da notificação extrájudicial depende do
caso concreto. A análise individual dos casos levará em conta o parâmetro da gravidade do ato
para distinguir qual a medida extrajudicial aplicável. Sugere-se que a notificação seja expedida

.sem os trâmites do Cartório de Registro de Títulos e Docup1entos, posto existir controvérsia
qu~to. à isenção de custas da Fazenda Pública, nesse particular, além de outros motivos. (

15. Verificada as medidas cabíveis (expedição de ofício e notificação) na etapa, de, ,

defesa extrajudicial, cabe perquirir qual órgão possui atribuição para executar essa tarefa. A
matéria em apreço .d!z·respeito ao uso da imagem institucional do INPI. Nos termos do art. 33,
IV, do Regimento Interno, encaminhado à aprovação ao MDIC, a Coordenação-Geral de
Comunicação ,Social possui a competência para estabelecer e supervisionar as regras de uso da
imagem institucional da autarquia.

16. O art. 34 do Regimento Interno, preyê a competência para executar ~ções
relativas à comunJ~ação instit~cional à Divisão de Comuni~a.ção Integrada. Nesse diapasão, a
Divisão de Comunicação Integr~da possui as atribuições mais condizentes com as seguintes
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tarefas: a) identificação do uso indevido do nome/marca do INPI; b) encaminhar ofícios ou
notificações extrajúdiciais; c) verificar' o cumprimento do contido nos ofícios ou ~otificações
extrajudiciais; d) na hipótese de continuidade da infiaç~o, encaminhamento do processo
administrativo à Procuradoria.

17. Após notificada a empresa infratora, çaso esta não determine a imediata cessação
do uso indevido do nome/marca da autarquia, caberá nova anális.e do processo administrativo
pela Procuraçloria para análise da pertinência da propositura da ação judicial. Nessa ocasião,
caberá, inclusive, análise da pertinência do direito de resposta/contrapropag~da e indenização
por dano material e/ou moral. Em tese, é cabível a proposta de terÍno de ajustaillento de conduta,
bem como de ação civil pública ..

18. Diversas decisões judiciais são favoráveis à defesa da imagem institucional das
autarquias, em situações semelhantes à conduta· praticada pela empresa M~cas e Patentes. A
título exemplificativo, vale mencionar a sentença proferida pelo Juiz da .63 Vara Federal çle
Guarulhos/SP, em sede da ação civil pública n° 2009.61.19.009251-1, ajuizada pelo INSS, a qual
condenou o réu na obrigação de não fazer consistente na abstenção' de qualquer ato relacionado
ao nome da autarquia em qualquer (orma de publicidade. Ainda, o réu foi condenado ao, .
pagamento de indenização. pelo uso indevido do nome da autarquia em publicidade enganosa,
bem como na obrigação' de fazer consistente em contrapropaganda.

19. Sobre' a defesa da, marca do INSS, observa-se que tramitou o processo
administrativo nO'52400.015314/2012-40,. nesta autarquia. Na ocasião, concluiu-se que.a marca
da Associação Nacional dos' Aposentados e Pensionistas da Previdência Social foi registrada
Gom um elemento .figurativo que "imita e busca associar" a uma marca da autarquia
previdenciária. A IVice-Presidência ,do INPI autorizou a PFE-INPI a propor, em litisconsórcio
ativo cóm a PFE-INSS a medida judicial de nulidade da marca ANAPREVIS.

20. Provavelmente, a conduta da empresa Marcas e Patentes não é isolada, no sentido
de que há outras empresas do mesmo ramo utilizarido' indevidamente o nom~ e marca da
autarquia. A adoção de 'uma postura de defesa do nome é marca do INPI perante a empresa

I

Marcas e Patentes implicará a adoção de idêntica medida perante outras empresas, sob pena da
autarquia receber a acusação de violação ao princípio da impessoalidade,

21. Em síntese, esta Procuradoria sugere uma estratégia de defesa do nome e maréa..
da autarquia composta das seguintes etapas: 13 etapa: defesa extrajudicial mediante expedição de
ofício ou de notificação extrajudicial fi empresa infratora, com previsão expressa de prazo, para
abstenção da condut~; 23 etapa: defesa judicial media~te uma análise da pertinência da ação
cabível na hipótese de continuação da conduta infratora após re('.ebiment~ da notificação.
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22. Aprovada a referida sugestão pelo Procurador-Chefe da PFE-INPI, encaminha-se
esta nota para ciência da. Coordenadoria-Geral de Çomunicação Social e para que esta informe o
conhecimento de outras infrações de idêntica natureza e sobre seu entendimento acer~a dos itens
15 e 16 supra.

23. Com o retomo dos autos a esta Procuradoria, o Procurador infra-assinado
\

elaborará uma 'síntese desta ~ota para comunicação à Presidência da autarquia para fins de
aprovação da e~tratégia de defesa da imagem institucional do INPI.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 2~ de julho de 2012'7/ /-)~.
,. - / // )

.•-?Í--" •.-.~ t...-' ~ .•- ,? '--<----
. ~ris Baena Cunha Neto

Procurador- Federal
Coordenador
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DIÁRIO OFICIAL DAUNIÃO~ Ji'
,_./Repúblic~F~derativ~ do ~r,~i1 . Impren,saNacional.: •. -,~ ':

--"~-. __ .••• -~ ,;;,., i;>: .•••- .zr: }!r-;$, ... ,;: f$ .•. ,. ~""""'''' -- .-- ,"

Fonte: DOU de 1°.08.2011, Seçãa 1, pág. 5

. , Ana CXL VIII N° 146
Brasília - DF, segunda-feira, 1 de agasta de 2011

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA N° 629, DE 29,DE JULHO DE 2011. ,

Canstitui Grup.o de Trabalha para definiçãa de. estratégia
de prateçãa da name e imagem das autarquias e
fundações públicas federais.

O PROCURADOR-GERAL· FEDERAL, na usa das atribuições que lhe
. canferem' .06 incisas I e VIÍl da § 2° da art. 11 da Lei nO10.480, de 2 de julha de 2002,

. Cansideranda recarrentes casas de utilizaçãa indevida da name, sigla e símbalas
.que campõem a pa~rimônia imaterial das autarquias e fundações públicas federais;

Cansideranda a necessidade de aprimarar teses jurídicas e' de farmular diretrizes
de atuaçãa estratégica para prevenir e reprimir a utilizaçãa indevida da name e da imagem das
autarquias e fundações publicas federais e prateger a seu patrimônia imaterial, resalve: .

Art. 1° Canstituir Grupa de Trabalha denaminada "Programa de Proteçãa da
Name e Imagem das Autarquias e Fundações Públicas Federais" cam a finalidade de pramaver
estudas e prapar medidas de caráter preventiva e repressiva visanda à preservaçãa e a
valarizaçãa da patrimônia imaterial das autarquias e fundações públicas federais.

Art. 2° A indicaçãa das integrantes da Grupo de Trabalha fica. delegada aa
Caardenador-Geral de Prajetas e Assuntas Estratégicas da Pracuradaria-Geral Federal, a quem
campete também a caardenaçãa, supervisãa e gerenciam.enta da "Pragrama de Prateçãa da
Name,e Imag~m das Autarquias e Fundações Públicas Federais".

Art. 3° O grupa de trabalha terá duraçãa indefinida e avaliaçãa periódica pela
Caardenaçãa-Geral de Prajetas e Assuntas Estratégicas da Pracuradaria-Geral Federal.

Art. 4° Esta Partaria entra em vigar na data de sua publicaçãa.

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS
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" ' , .o INSTll1UTO ,NACIONAL· DE ,PROPRIEDADE INDUSTRIAL '-:- INPI,
autan:'Iuia federal criada pela 'Lei n.o"S.648, de lIde dezembr~.de 19}0;~vincUlada ao'lvlinistério' 'do
Desenvolvimento, Ind6stria e Comé,rcip pxterior, 'ppr interinédio do ·.... 1•••••• : •• : ••••• ao 'final'assinadõs, ,
vem NOTIFICAR EXTRÁJUDICIALMENTE 'A ( ~..), com:sede à, Rua ' " nO ,'" ',.' -', " . ) "\ >,., \, - .' - " {, - , ..

,Bairro ..;..' ~Gidaqe ;.~..(CEP: .'.), para os'fins do.'art.867 do 'Código,de Processo Civil, para
' ~feit?' ~e preve~r' tespóiisabiIi~fldesr prover a r~ss~l~~ ~_é~nse~aç'~o' çie.direitos, ,o ,que faz, 'n()s
termos a seguir explicita,dos,::: ' "'_, " '., ",., \ , o c ;', "cO ,I, '

/ " i,: ' ';', .. , \, l " ... , . o • '

. A'pres,entérotificação tem como fundainentoqar ciênpia anotificad~ge que o INPI'

. , ' 'não 'auto!iza a ~tilização"do' seu nome el}1l}e~llIn"f0fIl!.a dé anúncip;'placa, cartaz ou.wopagandade,
."serviçosde!\qi.Üilquer'ilaipr,eza, "iI).clusive em, sítioS:êletrôrllcos. Tampouco"â' àfitaiqui,a,:cà~dencia.'
. empresas ded~.càdas aos ,serviços 'relativos)~ propriédad~ ÍI}dUstrià1., '2 '.,' ,' ... \

. "...r: ~ ~\t, . , .... "'I

/. , ' , , Assim sendo, 'a empresa ';:.,~:.....;, à9 'utili~~':o nome e ma~ca~do' INPI no sítio .
' 'eletrÔnico ·······:·· ..··:·,;··;:·~··~..:·J··r:~;,.. ~stá utÍlizand9,ê se aprópr,iandÓ,indevid~ente do nome ,e ,da

imagem da aUtarquia f~deral·~ 9 caso' cóncr.eto çonfiguál':,~publiqidade, erigand'sª; haja vista que
, inexiste~qualquer'credenCiam,é*o do INPI côm á émpr~sa, ...I.;·.::::.pâra~a'realização de 'servjços; 1

' I I ",' ~ '"' , ,1' '. .. ' C • ~ ,': ";,,, '<,o ',", ... ':",~ \:1', , \J ' " ,:'" ' .., " ~
" .~demãi,s,o INPlillforma que a 'émpresa' ::::.. ,Í1ã~,tem aU,tç>rlzaçãÇ>'par? .vei,cula,ro

nome desta como credenciada pela' autarquia. :' " /' '" , '"',,, ,r' -' '
:: -,' \_"" .L - .' '-" •••• \ I'" • _ 1-, ',"

~),. +' , -"'~ 'I. -

"' .. ' ... "Portanto: considerando,: a' proteção ilegal dé q~e goza, o':riome, 'e~pecialmente pelos
'artigq~12e)8"ambos dp Código'Civir~rasi~ir6~;J5etV c~mo,pel9.s'·ariigbS 'Í91'~/c inciso I, do 124, \

/ ambo~ da Lei ,de Propriedade Ind~strial, :fica,'essa empresa constituída 'em ,mora para" !lO praZ9
impostergável de)OS (ci.nco),q,ias a contar- do recebim~nto da pr~se~te, retirar o nome do 'INPI de

, t?do e'q~alquer meio utilizad~ para/divulgação.dós seus ser,viço~. o' ~', ~ ' .,',' _. o' ,

'-: , ,',Anã~ cessação ,do ,uso ,indevido do ~oine do iNp{ ri~',:'referido prazo i~pIicar~ o,
ajuizarpento ,de_ação judicial, vis(ffiqo à apUraçã~d? :'enquad~aI)1ento.'da "~mpresa. nos crimes 'de
publicidade enganosa (artigos 37, §1o;e '67,âlnboS. do Códigç ,de Defesa do IÇ~msumidor),de

, estelionato (art. 171 qoCódigÇl Penal), incorrendo ainda nas penas, do crime de falsificação de selo ou .
" 'sinaI'p'úblico (àrt'296~,§j.o, inCiso lU; do C'ódigo Pénal); .. ;.' r ,

: '. ~ '. f"~

" .

. ~.. :. ",;.r
\ "Rio de Janeiro',' ,de-

;-

de 2012.
l' '
'1

-, ;

, "

<,; , 1 I

,.. ., •••• / •• .ol,.

.~\ -" --~,
, ~j' ,

..... ' '.',.... ' \ '.

lImo: (a) Sr. (a) représentanteJegal
, . '"' f(Endereço) ;;,' ' ,,~, \'" \

'\ OI _ J,
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Ao Senhor
~ I ; \

FULANO DE TAL
,. ' , .,I

-·ENDEREÇO COMPLETO'

,, "-
I \

" . ,

Rio de J~éiro, -,-'---'-__ ---'-~ __ de 2012.

.... - " , -<:
, \ ~. \,..• : .

, ," .' O Instituto Nacional de,ProprieqaâeIncÍustrial ~.P'iPlnão ,autoriza a utilização do s~u
• ,.' /. _,\ , ' ~ ," '. t .I ,".' 4" ••• ,

nom~ e,m nenhumá forma deanúnCio, placa, cartaz ou prop~ganda'de ~érviçosdé qualquer,natureza,

inclusive nos'veículos de cóinunicação da mídia eletiônicâ~' , ,

,Senhor,
.'..

, , " .

I & A .-

ConfOrme, documentos. aÍ1exos extraídos da internet, a /consulta ao. nome do INPI
... r~ .. 'I '.

conduz ao lítio eÍêirÔnico' d~ e~presa Marcas e ,'Patent(~s. AiJ?-da, a, 'pá~~na:'pri.ncipai 90 sítio
, . I '.,\ • , ,. "-

eletrônico dÇl.empresa informa que / esta é, credenciaqa 'pelo ~PI. Pa!a 'fins, de, esclarecimento,

,cumpie_ihforÍn~"que o,INPI cad~stí:a Agentes de PrÓpriedade Ill'du~trial apó~ réali:z:açãOd~ prova:de
•• ' ••• ~ .:' •• ' • " ) ••• ( T \ .~ •

co.nheci1'Il:ento.Esseprocedimento não eép.1Íva~eacredenciamento.' '..; " ..
, ••.••••. ":. ~ "'" • f

••• I

, " " , Sendo assim:, ~9:nsiderandd 'a ,proteção legal de' que goza
Y

o home~....,dentre outros,
r \ . " ," I I.. "( .••• , .•. '., .,' ~ J. ~ ~

dispositivos''legais, especialmente pelos artigos 121e 182
, ambos'do Código Civil B!asilêiro -, fica

,_ " __A . ;. ~ ) . / ' /' I • ,.,

'!ossa Senhoria forrh~lmenté cientificada de que deverá retirar; no pr~o. máximo, de 05 (dnco) qias,'
o 'nome do INPI de todo e qúalguer meio utilizado pará divulgação .dos seus, serviços,:' SOlJ perla de

" .' J •

adoção das medidas judiciais cabíveis."
I ..• ,.

, ,

>Atenciosarriente, . )

. ,

I "

, >

'- .
~XXX

"

. \,

, J

I " .. " " " . " ,

1 Art . .12. Pode-se exigir que cesse 'a ameaça, ou a les~o,a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos,
sem prejuízo de outras sançÕes previ~tas em lei. ' " " ' '1

- \ . - .. ' '.' . , ' ,

2'Art. J 8: Sem autórjzação, não se pode usar o nome alheio ~mpropaganda comerciaL
...
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

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

Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21} 3037·3206

. Despacho N° 0461/20~2-AGUfPGF/PFEIÍNPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.046663/2012-11

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0249/20 12-AGU/PGF/PFE/INPI/COQPI-LBC-
~.16, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baeria Cunha Neto, Coordenador nesta
Procuradoria.

2. À CGCOM.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012.

-. )1" (, .~. r~
~ Mauro Sodre aia '

Procurador-Chefe .

/'
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