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Nota N° 0029-2014:AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-:LBC_2.7
PROCESSO N° 090905
INTERESSADO: DICIG
ASSUNTO: Averbação de .contratos.

I .

'Sénhor Procurador-Chefe da PFE-INPI"

1. ~ Trata-se de cOf?,sultaformulada pela DICIG a respeito de pedido de alteração de
\. , ....

certificado de averbação, apresentado pela empresa IFF Essências e Fragrâncias Ltda, às fls.
100/101. .. I

I. RELATÓRIO

2.. O 'certific~dode averbação de fls. 96 informa que a vigê~cia da averbação possui
termo ad quem em 1'9.08.2013' para um conjunto qe registros marcários especificados nesse..

instrumento: Em 18.09.2013 (data do ,protocolo do INPI/20.09.2013: data do protocolo na
DICIG), o administra~o apresentou pedido de alteração de' certifitado de averbação. (fls.
100/101) ..

3. O motivo do pedido de alteração do certificado. de averbação justifi~a~se em razão
de um equívoco material inserido no mesmo, referente à não-observância pelo ·INPI da cláusula
IOdo co~trato.

4. A cláus~la IOdo contrato estabelece. a vigêneiá de 2 anos a partir do'registro
pelo INPI. A data de expediç,ão do certificado de averbação ocorreu em 19·de novembro. 2009.
No entanto, o INPI inseriu no. certificado de averbação a data ·d.eI9 de agosto de 2013 como
termo, final Ide vigência.

5. Inicialmente, a DICIG indeferiu o pedido do administrado informando. da
intempestiyidadê do requerimento ,de prorrogação, posto que o certificado de prorrogação
expirou erp 19.08.2013. Vale observar odocumento de fls. 109 nesse sentido. O fundamento de



, \ ,"

\ '

'tal decisão. fQi a DecisãçN° 9 da'~COSIT, de 28/0612000; e a Instruçãó,Ndrmativa ;INPI n°
15/2013. t "t: . " ,

(~ ' "- ,,! '
6. t~Ú adn1i~istrâdQ,apresentQu pedido ge re~Qnsid~raçãQ,'cujá'síb.tese é reproduzida 'a
seguir (fls.' Ilq): '.' - .' ',I '> ' ••

". ~,'
. ~ -.' .. ;/ .•

'''[ ..:jem c'oncordância'co~' a cláuitila\ 10 d~referido Co~tratº;:adata
.' '. \. -

correta de vigência do Contrato sob'discussão é,a de 19 dê novembro,de
.'2013 (períodoscon;e~'utivos de dois anos a cQntâida dati'â~ emissã~'do'
primeiro certificago), e não) 9"de:ag6~to'de 2013,1conformé:,indicadó'no
Certificado de Averbação 090905/02 (prazo calculado equivocadamente

•• o:. / .• '/ ••• ,'

a partir da data d$'protocolo éiopedido de,averbação do ~onh:ato)." .
. , '-)' ,

.' ,I. , _ ' _ '

7., ,--'A bICIG entendeu que 0.' admin~,str~do 'silenciQu-se, na Qcasiãq que recebeu o. ,
... ~ . " \

"certificado de ,averbação. cQm'datasuPQstamente equiVQcada, razão. pela qual não. se PQde admitir,
" _.' , . I . I • ,. ",~.', . _ ~ '. '....•. ~

a datá previstanQcont,r.atQ já av~~badQ, ipsis litteris'(fls. 1}7/118): '( "
••• J , ••• ~ •• ' ••. ,r •. ,,:'_.1, v ;.' .

"Vale kalientar que'taLentendimento foi pr:oferidoquando.da e,inisho do
.' ";,, .. ",.

primeiro Certificado. de Averb~çãQ .,(090905/0'1 de .09li 1/2009), bem
,como'da,'expedição do 2°Ce.rtificado:(090905/02 - de 22/07/20Li), ~m" '.....

, que foi solicitada 'a .. primeira, prorrogação; . sem" que, as>partes
. I· "' . ". " .• ',- '.' .'

'. manifestassem q'ualqu~rdisco~dâricia~com'relação.a esta data.",
.•. ' , I' ' .

, . I " ,', "

8. I o adm'ihistradQ apresenta um, se~~dQped~dQ'd~ recQnsider~çã9 e fundamenta ,O. , I
seu pedid?,nQ art. 20'dQ I?ef;retQ-Lei n.;i597142,pertinente a'inQcórrência, nQcaso;,cQnc~etQ,da I
jJrescriçãQ a~ministrativa (fls. 125). ~" -' I I ./ • ,

/

. f

o ,

9. '. , A DICIG m~teve a decisão. administrativa negando.' 0, pedido. em- análise (fls.
133/134). Cumpre reprQdúzir a parte principal daargumentaçãoda-DICIG que·à JevQua manter'

, o indeferi,mentQ'(fls.14lI142): (- '

" /

. \

"0

, .

. "

"Éi~poi1ante ressaltar que tal' data ,i~icial . de averbação não foi'
qúestiQriaoa~pela empresa, mais ainda; quando da petição relativa à' .
'prQr:rogaçãodo _prazq~de.averbação por.'novo 'período 'de 2 al!0s,,,a '

" '

empresa requereu' emissão de' novo certificado cOIp 'prazo até 19 de ,
- ,. "o ••

.agos~oçle2013 ~petiçãonO115735,'de 0?l07/20 11- fls. 7'1e 72).
I :Em 18/09~~013, um~ês ~'pós a expiração do 'prazo de. vigência do

certificado n?'090905/02, de 22/~7/2011,a e?ipresa requereu' a e~issão
.. de' n<?vo"certificádo;.'visando a prorrogar, o . prazo "de , averbaçiío',do . ,

, . contrato por e,ste instituto, conforme Cl~usula:10. Es~a.petição' f9i '
,'protocolâda nesta diretoriá em 20/09/2013. Em·carta nO0751/2013, de

,I .' , . , .
·02/10/2013. foi cómunicado.à empre,saa impossibilidade de atendimento
,de seu pleito' devido.'ao ,fato de ó éertificàdo nO090.905/02 já estar

. 'e'~tintodesde 19/08/2013.. I

".f
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. ' - .-
Soniente após o comunicado do'INDEFERIjvrnNI:Oda petiçãorelativa.à
pr,orr~gação do prazo qe· ãverbaç~o; ,a' empresa ~olicitou a

,,: /, .
, 'reconsideração, alegando;. pela."prirrieira vez, que ,e a data. correta d9 '-
/ término da vigênCia do, 'éontráto;co~forme' sua cláusula ,I0, 'era J9de

•• ' ' to \ .' "; ,\ _ .......•..-

, novembro de 2013,' (períodos consecutivos ,de 'dois ario~, a contar da data,
'de registro'do'cóntráto pelo INPi)~-não 19'de agosto de 2b13, como'
con'stado certifiddo nO090905/02.

-Coma' a decisão", de INDEFER.IME~T6- daí- petição Joi .mantida, ~l
conforme pode Ser. verificado pela' carta nO 0810/20í3;de', 15/Í 0/20 13' .. \.
(fls.l~ 1), a empresa,. por meio dapresente petição solicita que o·INPI '
reconsidere a decisão' prolatada, procedendo a~correção da prazo de

. , \" ..
:averbação e deferindo. a expedição' de novo certificado, 'prorrogando o

,-:'. _ ',' . / .' ~ " . - . - r . :.-''''. ;;..- " .

prazo dê averbação até 19/11/ioI5. Alega. pàra tanto que seu direito de
J .' l ; • ~, .. , ' •~ \

solicitar ã ,correção. Q.os'prazos dos' cery:iflca?os expediCtos ainda' não
prescreveu, conforme reza'oartigoQodo Decreto-lei nO4597/42." .

.. . '-, '.- ~

..

/ .

, .

11.MÉRITO

,-

\
10. Uma vez relata a çaso, cumpre aPracuradaria tecer algumas cansiderações de
caráte( meramente apinátiva. A remessa das atltas àProcuÍ'adoria é .dispensável; ;po.st'a que·a

•• " 'i"" I _ :. .-\." , '.

expertise da DICIG di,spensa pranunciamenta deste órgão ..·sabre a tema., .
?' .. '

11.. É ,:erdade .que a :~c!min~stradp 'deixau de pe1ir ~ retifiéaçãa da ~certificada de
a~erbaçãa tão. lago. a recebeu, ~m 2009. Tamb~m é-verdade que ele não. pediu a retificaçã~, par,
ocasião. da pedida de prarragaç~a ~a prazo. de a~erbaçãa,na ano. de 2011 ..

• ' •• " <

12. , Entr(ftaÍ1ta,.a Pra~uradaria~, não. identifica, par atá; fulldarrientç> pa~ativa ,que- . \ .. ' . - .... ' \
, impeça a autarquia de emitir Um n~va c~rtifi?ado cantendo. a~dat~ takcama. estipulada na

cláusula ,lO da cantrata; Aliás" essa retificação. do 'certificada pode se dar .ex1ÓjJicio;.pasta que
.... "7 .. ,~ ,,'

não. restringe dirdto.da·a~m!nistrado e não hauve a Y-alls;cursadap~~aprescricial1al.
..

. 13... O silêncio. da administra~a em' face da recebimenta/da ~ertificado de averbação.
'caIp data diversa ~ãquela prevista. na clá~sula lOdo. cantrata não decorre de má!f~~ NàpaJ nas
autos indica que 0.- administrada Cl;giu.de má-fé,?a. que j~stifica umaatit~de receptiva pai' parte da'
.autarquia na resaluçãa dó problema.

!..

14.. Ao. que p~ece; hauve umequívaca da aut~q~ia ao. !l~~-alJserv.ara cláu~ula 10 da
cantrata. A responsabilidade da equívaca é campartilhada pela administrada, que se manteve

~" -.' ...
silente até '0. mamento, t<~ndainclusive, salicitado um,a prarragaçãa de averbação. .. J'

. ,\ .... ~ - . ". ,.

, .
I "1- , .,:. ,1
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15. A~ríncípio, nãohav~ria óbite na, expegiçãod~um'-nov6 çertific~do de averbação I
•• \ ••• '. r ,~ '. _.'

,,' contendo a data de vigência nos tertnós d~ cláusula lO,dócontrato Para substituir o certificado
: '090905/01. No entarito, a emp~esa IFF Essências e Fr,agrânéias Ltda,no ançde 2011, solicitou' I

, . prorrogação do prazo de "averbação dO contrato. O equ,ívoco expresso no certificado 090905/01
r~cebeu uma ap.uê~cia expressado, ad~i~istrado quando este soliéitou a pr'orrogação,do prazo-de

. '. "';.-' , .. " ..
. averbação do contr~to. " ' " .

) ,

I.

/. " ',' " " •• c', .', t /', • , ' ,

16. ' 'Quando o admipistrado v~io,.ao' INPI e manifestou a ~~a vçntade peprorrogaro, '
'certificado 090905/01, no ano' ôe 201 (, houve uma ànuêricia, com"o 'prllzo' expresso nesse
~ertiticado. Ó certificado,proriogado;nã~ po~s~i' vício,' não-p'6ss~ieqtiívoco;, pórquanto .,~'parte

, - .' •• " • ': .• '.' •. f ,,'

, asseverou que o pràzo de vigência era exatamente Q ~que' estavâ-~expresso no certificado.. " ~- .. ,"
anterior/original. J ' J ,/' ," "

,/,'
- - -< " " :"-! ;' ~

11'. Com es~a compreensã.o,a', con-~tÍta da '~ICIG ó.~omer~c~ ,reparos: J.l0dendo
ser sustentada em Juízo, na ·eventual interposição de uma tutela judicial: por parte da
administrado. ' - '--.:. \ , ~ '

"

" , ,',"', "I
18. To~avia, ,a.Procuradoria sug~re. q~eq tema à~ja revisto pel~ DICIG sol?umpri~ma
diferente, de acordo cotiJ.-os seguirÚes apontamêntos: : ' .

• <li, _ ' •••• "" "

(i) . E,mb.ora o ato da DIÇIG negando opt~jtoê1dmi~istratjvo "da empresa IFF ,
'Essêl)Cias e Fragrâncias Ltda' estejà, áb~olutamente 'amparado 'n~s normas
que regem a matéria, parece po~sível .fiunbém d~ferir o'pleito)gualmente-
amparado por outras normas;", .. ' , : "

Oi) I Não parece exi~Hi um Óbice' legal para a DICIG r~tifica;'o ~ertificado ,
'origimll de averbaçã~ contendo a data de vigência, nos tennos 'd~ cláUsula

.•. '.- ,\"-.' /0' '. 'I" ," • - •

. 1.O do contrato; . ,,' '. ,
/' .. ')". \

. ~.. - .. ' ~ ,:' .,/ '- ." .,.•.... -' ; ~ '. " ) , ..•.

19;-.\ .Q~antoà prorrogação d(l'av~rbaçãodo~c~~~at()s; aProy~uiad<?r~ajrifo~a que 'o
PARECERJINPIJIfROC/CAJ/N° 012/2005, de lavrado' Procurador Federal" Gerson:da Costa

,.1 : ' .•. ' .• - '. ,: ,'., _ \ ·t.' "':' I.

Corrêa; não foi revisto, o que-justifica a manutenção~d<?én:teridimento ·e~posto. " ' ..

. , , . I '"

20. Á princIpIO, o entendimen~o.', exp~sto no) Pf\RECERJINPIIPROC/CAJ/N°
. 012/2005 permanece vigente apósae~pedição d(l Instrução NormativalINPI/N° 15/2013, de

18.03.2013~ No.mesmç> sentid~, não se'visualizà, em uma análise pr,eliminar9a matéria, 'conflito
entre a Decisão COSIT/MF09; de 28.06.2006 e oPARECERlINPIIPROC/CAJIN° 012/2005. A. ," " " " . \. ... ,~., '"" ..
matéria em comento :foi submetida "~,'Procuradoria, por meio dá' consulta nos aJ,ltos.n° 135962, .

• ' , , I '

cujo exame encontra-:se obstando' pelo volume d~ p~ocessos distribuídos,àPiocuradoria.· ,

IH. CONCLUSÃO .'

I
1,

\

....
I

21 .. A presente manifestação' corrobora o ato administrativo. d~ DICIG, mas visualiza
. uma hipótese para o deferimento do pleito do administrado. Epcontrfl-se, na esféra ·de decisão da,

. " . ,' .. -' ....
j

I '

, .. ~
"I

. -~. ,,) ,

,. ,

~4



.\

DICIG escÓlher,a melhor opção"dentro dapraxis administrativa, do priJ?cípio da igualdadee.dé>
, inter.esse público:

"'..• " ri

À consideração sup~rior.

Rio de ianeiro,24 de japeiro 'qe 20,14:
. , ,'"
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Ç:!PC37->'.- _ ,.,' '~'

Loris Baena C~nha Neto', '

_ Procurador Federal '..
;Coordenador
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AD~OCACIA GERAL DA UNIÃO
. 'PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22' andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep.20.090-0S0

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

•.
Despacho N° 0075/2014-AGU/PGF/PFEfINPI/COOPI-ALB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 090905

/

1. Acordo com
acostada às fls. 147/151. .

a Nota' N° 0029-20 14-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7,
I .

I

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCO
Procurador-Chefe Substituto, em

2. À DICIG. ~

o~ Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 2014

/
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