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Nota N° 032i-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COÓPI:'LBC-i~7.-.
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PROCESSO N°,52450.1 OQ669:'201O '
'INTERESSADÓ: 'DÍCIG " " ','
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:~ASSUNTO: 'A verbáção' de conti'atos;Marco'inicial"dos efeitos da, averbação dos contratos. ~
\ \. " .- I' r'

Requerimento ,de prorrogação de averbação dos contratos.
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o : _ ,Senhor Prócl}l'ador-C~efe d,a'PFE-INPI,
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1. 'A DICIG submete corisulta à ProcUra,d~ri~, ~êerc~' da \pretensão de empresa .
" iri,teressa~a na' émissão de noVo certificadó' de '~v:er?~ção,de,~~~tratd;' ' '

. I ,I
. !. )., .. ~ ('

2. Às' fls. 239/240, encontra~se um requeriwento fonnulado· pela empresa DASS
. , 1.· • _ •

Nordest~ Calçâdos e Artigos Esportivos Ltda. O reqúerimento, foi pr()tocolado no INPI, em
•- - lt . \ , , ~., •.. \ .

31.,01.2013. 'Nesse documento, lê-se º seguinte ie'que~imento: ~'. ' " ': I...... "

-:-', .

\ .
. - ...... " ]

-"TendQ em .vista, a' existência de 'royalties', apurados e devidos com
refer~n~ià ,~o 'ni'ê~ de 'de~embr~, de 2012: ;equer-~e re~p~it~sa~ente at·" ,- .; .. ' . , ,

'retroatividade d~s' efeitos', da alteração' do, certifi~adol 00669 ~no item
'Praz9') a 01112/2012, com base no art: 210 da Lei 9.279/96(LPI)."

• I ~ I .' ..

, I . " _ I I _ •

3. _ No caso em teIa, a empresa requerente pro~oco1ou pedido de" prç>rrbgaçãç da
averbação, em 31.01.2013. No entanto, a empresa p~etende qu~ a averb~ção surta efeitos, desd~
:'01.12.2"012. ,. -,~

( .(

, (" .
4. ) , O Gaso ,em teIa .pode ser' assim :e~ulnidç: 'a empresa pr~tende -a e~issão de um

.novo certificado' para (q~e haja ? r~ttoativi~ade dos,efeitos daaverbaçãq a 'contar de 01.12.2012 ..
I .-.. i'. , ,".J

,',
, ,

5. Em 19 de julho dé,2013', a DICIGf<.>rmú1adbis questionáinentos ,à P~ocuradoria •.â
, " \ .

seguir transcritos: • '

\'

I - Çonsideràndo os direitos' aos, ef~itos financeiros decorrent~s de
alteração da no~a franqu~ad~ralCedented9 Contrato em questão, a saber,
a 'enwresa ICONIX LUXEMBOURG ,HOLDINGS', S~RL, que em
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função de'1ermo de noyaçãQ,datado de .15/11/2012'passou à ser à nova
beneficiada dospa.gamerito~",acordaposdesde início do' Contrato, pode

, _. " . f· -"'. -, ,

, esta piretori~ de Coptratos, retroagir ? ,pra:z?·de .averbação li data. de '
01112/2012,uma vez que ~soIlcitação,p~ra:pr6'ITogaçãoda áverbação foi
protocolada em 31/01/20'Í3-,tendo em vista o disposto no Art. 210,da I:,ei ,

.\.' .", . /, .•.
n~9.279/90?, ~./ te. ~. - / I. ,.

• 2:"" Em6aso de ;~sposta ~egati~a, gostaríamos de saoer em que situação
• , -<' '. ' '. ' , •

se aplica' o disposto no item rrr do artigo, 2io da Lei n° 9.279/96,~ ~ ... ,\.-

considerando:-se' que n~ ge,~isã6' Cosi~ n~ 09,' de 28/06/2000( da
'Coordénação Geraldo Sistemá'cIe.TributàçãodoMinistério da Fazénd~e

.. '. ' •• ,- ~ _ • ..,I " ....",__

" 'n~ Artigo' 13 da, INSTRUÇÃO N9RMAT.NA/INPI/N~,15/2013, ~e
18103/2013,est~belece~que'a"~étt9atividadésomentese dá'até a1dita do '

. \"'- •. 1

protocolo do pedido de avérbaçãono INPI?:
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6. A. empresa requerente' invoca o art. 210 da"LPI para,fins de obter efeitos
.retroativos da ~verbação ,de 'seu 'contrato. <À)~HCIGpe'rghnta se esse dispositiyo possui, alguma
.pertinência ao' caso, bemÔômo em quais si.ruaçõe~ ~eapli~ariafo ~; 41O,JII~d~ ~PI; em f~ce do' ,
quê dispõe a:Decisão Cosit.'n909/2000. _; ,< ' ,'r '

7., ' ... Ó ~art'A21O,da tPI,' invocadq pet'a :Parte,' não cÚz;' respeito ao -marco inicial, da
averbaçã.o dos contratos, .massini á apuração ,dos lucros! ~essantes nas açõe~ de ressarcfmento por ..

. -", " .' ..
• ~ . I' '"

violação de direitos de propriedade inçhlstrial e atos de concorrêncÜi desl~al. '
.:-

. ' I .' .' .

LPI, :art.'210. 'Os lucroscessãntes serão determinados pelo critério mais
favoráveÍ ao prejudicado, dentre o~s'eguintes: ' ,

, I; - os benefícios que ó preJudicado:teria ,auf~rído' se I. a violação' não
, • -. -•. o/' . <.;., • !

, tivesse ôcorrid_o;ou ", ' ~,", " .' ' . < c

'!l- os çenefíciosqué fora~ aiIferid9s pelo .~utor da,violação do direito;
-ou \.., _'.' .
. III 1a 'remlmer~ção que o autor d.~v~olação teria pago ao ti~ular do \

, direito violado pela. concessão de uma.Iiéença que lhe permitisse
1._ \ '

legalmente'éxplorar o bem: " .
,I

8. Trata-se de u~ dispositi~o aEÚcávelnas resoluções dê conf1~toentre partic].ll~es,
'quando uma das partes 'd~srespeita urn,.a cláusula contraÍ1;!al oú' pratica ~tos de concorrência
desleal. Havendo algo, nesse sentipo',,~abeiá_~ 'parte prejudicada: invo'car esse, dispositivo; em
Juízo~'paÍa fins de' obter uma reparáção perante a ,parte que lesion~li o seu direito .

',."
9; . ,No .caso 'concreto; o INPi não é 'parte da relÇ!ção contratu~l' e~ comento.
T~POlíco 'o INPI praticou qualquer ato de concprrência desleal., LogÔ'; o dispositivo 'Rleg~do, ' '

. )1.\., 1, '

. ,pela empres,a não respalda a sua pretensão de obter um novo certifiéá.do de averbação com
efeitos retroativõs. ,)

10. ' Em:-outros termos,' o art. 210 da LPlcbmpreende os critérios de apuração dos
lucros cessantes, na fase· d~ liquidação de uma sentença,'a qual rec?nheça um ilícito civil.
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Incl~sive, o. dlsp~sitivÓem~C~)lnentÔ'.co.nfere à/pacte,prejudiCadà'optar pelo. c~itério.qu~ ~niende '.. ~ " ,. ~ .

mais adequado. para fins de apuração. do.s luéro.s cessantés ...Assim, a parte prejudiéada; P9de o.ptar
pelo. inciso. I~Hou IH, do.3rt: 2 íOI1~,iase de liquidação. ,'de sentença. ' '

., . , ... ; .r . ..:-/'

''11.
LPI: '

)',

• I \. I

Ne.sse co.ntexto.; 'cumpre transcrever o. que a' do.utrina explica so.bre o. att 210 da
'/

, ;

"[. ..]' o 'art., 210 apresenta três opções para a apuração dos lucros
, .• .'_ .' t

',cessantes nas 'ações, de . 'ressa~cimento por, violação pe' çlireitos de
propriédaddndustrialé atos de concorrência desleal. A novidade do árt.

, 21'0 wside;.i exàtamente, n~ :-fato';/de o ;l~gi~l'ador', ter"\~~nferido ao,
prejudi,ca~o ,o direito de' optar p~lopritério que lhe "Parecer mais
favorável para determinar~"os lucros cessantes. Em vista disso, apresenta

... t . ~ ...

uma lista tríplice,. devendo o ,prejudicado eleger um dentre os três
critérios. previstos no referido texto legal."!" . ',' " \ ~

/

\
I'

I ,

-12.. , b art. 210 da LPI não.:respalda o I,:equerilpento ..de retroatividade de 'efeitos
." ,,' .• J . _,' , • ..1,.. I'~'. '..~' <r " • ( ~

do ato de averbação. y , ~ ',~ " '," ,. '-

"13. De acordo Co.ma Decisão. Co.sitnO 09, de 28;06.2000; nãO é Po.ssÍvel reéo.nhe~er a
• ' . -J. I '" f '.'

retro.atividade de efeito.s em dàta'-antêrio.r ao. dó pro.t<;>colodo. pedido. de àverbação. do. co.ntrato.
\ ' ..

perante o.INPI, lpsis litteris: ' \ , ' .. ' ,

-': ," "." \
São deduiíveis as despesaS com royalti~s e'ássistência técnica, científica, '
admÍ11:istraÍiyá'ou seme.1l1antes.com;sp\o~de~tes ao período, de tramitação)
do proéesso' de averbaçãQ no INPI,do~ contrato respectivo. Esse:período" '

", ! - ", " . , . --,','

_ porta?to; retro..age tsonj.ent~ a!é~a~~~tado protocolo dope~id~ de , /'
',averbação, sendo: vedada à dedução fiscal dessas despésast.quando I.. '-- , " '"

incorridasém período 'anterior a essadat~.(sém grifo ,00 original).
~j ,

1\."

14. ' A .Decisão, Co.sit 'no:.:0912000 fo.i~inc~rpo.ráda nas' noÍ-inas 'internas do. INPI
mediante ~, Reso.lução.,INPI nÓ 094/2003., Atualmente, a, matéria enco.ntra-se dis,ciplinada' po.r ,

. : .',' .

~eio. da Instrução.~o.imatíva n° 1_5/201;3, in verbis:
j

, ,

.Art. ,3°.'0 infci~, do. prazo de av~rbação'para eféi~o da dedutibilidade,
,fiscàl 'de: despe~as~om royalties ,e assistência té'cnica; científica,
administrativa ou semelhan;es, consoante o disposto na Decisão nO 9, da, '" ' ,

Coordenação Geral do Sistema de Tributação, de 28 dejulho de 2000, da ,
,Receita Féderal/MF, retroagirá, à data' do ,Protocolo' Automatizado.

, \' ,

,(sem grifo no original). '

. ~(

• /1 .•.• "., .

1 DANNEMA}ill, ,SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA 'MOREIRA Propriedade Intelectual no Brasil. Río de',
Jàneiro: PVDI Design, 2000, p. 425. " ,,_' " ", " ' '" ' I ' ,-, ' , r
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15., O PARECERINPI/PROCIDICONS n~'024/00, o' qual possuía um entendimênto"
• I •• ' .'. ' ~ • \ '

, divergent~ ao da Decisão Cosit n° 09/2000," foi superadcrpela Resoluçãç) INPI/no 09412013; ,
, ," , ," , "'. /, ' " /,

16.' ""'. 'Ocorre;, nO entánto,"que a.decisão Cosit:n° 912000e't~pouco os atósnormativos
internos dó INPI previram a hipótese 'da ,prorrogação .d~ averbação }&~co~trato. Qual 9 marco,
inicial do requerimento de' prorrogação ~da' averooçãó deillncoritratoi O tema' é tratado 'no
'PARECERlINPIZPR0C/CAJlNo. 01212005, 'de; lavra-~do Proc~rador Feder~i Ger~oi1 da' Costa

:Corrêa. <,
, I

, ,
"" .

/,

,/

18;', '.
pretensão.

• r-.,

, 'I ' ,, '

, 17v ,Não' se verifica conflito entre' o PÀRECERfINPIIPROC/CAJIN° O 12/2005 'e a
, . I ';-./.'

Decisão Cosit nO0912000 ou com a Instrução Normativa n° 15/2013, .
• ~.. ~" . '" / . I", 1 .

I' "

Em 'síntese, a';,fundamentação exposta p~io\ requ~re~1Íe' ~ão iesp~l~a,~ a ~ua

, !

.\.I .

'I \

À consid~ração superior. ,
, .' \ , )

Rio de J~eiro, 2 de ri'ovembro de 2013.
I I
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'f ·Loris BaemiCunha Neto,

Procurador Feder:al '
. ,Coorpemldor. ,
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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

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

Despacho N° 0994/20 13-Á GU/PG F/PFEIINPI/COOPI -MSM -3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. DICIG 100669

.
1. Estou de acordo com a NOTA N° 0322/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-
2.7, elaborada pelo Procurador Federal, Df. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI
desta Procuradoria.

2. ÀDICIG. ,
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2013.

\

,

~. 'M-LSd !M~ ~
."" aura s~. ma
. Procurador-Chefe
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