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Nota N° 0212-2014-AGU/PGF/PF E/INPI/COOPI-LBC-2.1
PROCESSO N° 52400.11 1792-2014-41
INTERESSADO: Diretoria de Marcas.

ASSUNTO: Minuta de resolugdo sobre expedicdo de certificado de registro de marca em

formato digital.

Senhor Procurador-Chefe da PF E-INPI,

I. CONSIDERACOES INICIAIS

1. A Diretoria de Marcas submete a apreciagfo da Procuradoria a segunda versdo da
minuta de resolugdo, a qual institui o certificado de registro marcério em formato digital.

2. A primeira versio do ato normativo foi examinada pela Procuradoria, por
intermédio do Parecer n° 0006/2014-AGU/PGF/PFE/INPJ;/COOPI-LBC-1.0 (fls. 07/18),

aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho n° 0
MSM-3.2.3,

3. Todas as sugestdes apresentadas pela Procuradori

57/2014/PGF/PFE/INPI/COOPI-

a foram acolhidas, exceto aquela

que diz respeito ao capuf do art. 2° da minuta de resolugéo, objeto do préximo topico.

IL. ART. 2° DA MINUTA

4, Consoante o caput do art. 2° da minuta, um tere

eiro pode obter o certificado de

registro de uma marca titularizada por outrem. Trata-se de wma mudanca de procedimento,

porquanto até a presente data apenas o titular da marca, ou seu
certificado de registro.

representante, possul acesso ao




)
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Sel

Art. 2° O acesso aos certificados de registro de marca expedidos em
formato digital serd disponibilizado por meio do Portal do INPI na
Internet.

5. Os paragrafos 26 a 31 do Parecer n° 0006/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-
LBC-1.0 sugeriram uma alteragdo do caput do art. 2°, com fundamento na compreensdo de que o
certificado de registro marcério constitui o titulo de um bem. Como consectério desse raciocinio,
o titulo de um bem & reservado aquele que é titular do megmo, Ou seu representante.

6. Nesse contexto, a Procuradoria explicou| que néio haveria dbice para que um
terceiro interessado obtivesse um documento que sintetizasse o certificado de registro. Em outros
termos, o terceiro interessado pode ter acesso a um do umento, o qual compreenda idéntico
conteudo ao do certificado de registro marcario. Entretanto, o documento intitulado “certificado
de registro” permaneceria reservado ao titular da marca oulseu representante.

7. A Procuradoria recomendou 4 Diretoria de Marcas que estabelecesse no ato
normativo a disponibilidade do certificado de registro somente aos titulares da marca ou seus
procuradores, devidamente identificados por meio de loginle senha.

8. De acordo com a Diretoria de Marcas, g adogdo da recomendac¢do supra ¢
complexa em razdo da gestdo informatizada relativa a¢ sistema de expedicdo de registro
marcario. Estes foram os termos utilizados pelo érgdo consulente:

“6. [...] tendo ja debatido o| tema com a Coordenagio-Geral de
Tecnologia da Informagdo (CGTI), para o fato de que a gestio
informatizada deste tipo de acesso, a um s¢ tempo restrito e condicional,
sera altamente complexa e trard beneficios que provavelmente nio
superardo seus custos.
7. Isto se deve ao fato de que, 1o curso de um processo de registro de
marcas, seu titular pode, ndo apenas mudar de procurador diversas vezes,
como também manter mais de um mandatario, a fim de representa-lo em
diversos atos junto 4 Diretoria de Marcas. A isto se $oma a enorme carga
de pedidos e peti¢des que, més apos més, esta Diretoria tem que receber
€ processar, razdo pela qual se [torna impraticdvel manter atualizado,
junto a CGTI, a informagd@o rejativa ao exato procurador que teria
poderes para, em nome do titular,! solicitar a concessdo do registro e ter
acesso ao correspondente certificado. Caso operassemos do modo
sugerido, teriamos, afinal, que proceder a alteragdes tecnoldgicas de
grande impacto a fim de permitir que o sistema de controle de
pagamentos (PAG), que seria o controlador desta relagdo ‘nimero do
processo-titular-procurador(es)’, pudesse gerir de modo sincrénico e
satisfatério os diversos cambios relacionados aos procuradores no
decorrer do processo de registro, fisto sem saber se, mais uma vez, os
custos compensariam os beneficios/’

9. Por dever de oficio, impede consignar a compreensio da Procuradoria sobre a
materia, 0 que é feito em topico destinado a diferenca entre certificado e certidiio,




1. CERTIFICADO VERSUS CERTIDAO

10. A linguagem juridica distingue os termos “certiddo” e “certificado”. Reconhece-se
que os termos sfo utilizados indistintamente, na linguagem comum. Nzo obstante, ¢ importante
pontuar a diferenga entre “certiddo” e “certificado” para compreender por que um pode ser
disponibilizado para todos os cidaddos, enquanto o outro é de acesso restrito.

i1, De acordo com Hely Lopes Meirelles, certiddo emitida pela Administragio
Piblica ¢ a cdpia de um ato ou fato constante de um processo,| livro ou documento localizado na
reparticio publica, in verbis:

“Certiddes — Certiddes administrativas sdo copias ou fotocopias fidis e
autenticadas de atos ou fatos constantes de processo, livro ou documento
Que se encontre nas repartigbes publicas. Podem ser de inteiro teor, ou
resumidas, desde que expressem fielmente o que se contém no original

de onde foram extraidas. Em tais atos o Poder Pablico ndo manifesta sua
vontade, limitando-se a transladar para o documento a ser fornecido ao
interessado 0 que consta de seus arquivos, As certiddes administrativas,

desde que autenticadas, tém o mesmjo valor probante do original, como |
docul]nentos piblicos que sdo (CC, lart. 212, II; CPC, arts. 364 ¢ 365,
11).”

12, De Plécido e Silva define certidio nos seguintes termos:

“CERTIDAO. Derivado do latim certitado, de certu, na técnica juridica

tem sentido préprio, que ndo se confunde com o genérico e vulgar.
Significa o atestado ou ato pelo qual s d4 testemunho de um fato.

No rigor da técnica juridica, certidi expressa exatamente toda copia

auténtica ou transunto, feito por pessoa que tenha fé piiblica, de teor de
ato escrito, registrado em aufos ou em livro.

Nesta razio, juridicamente, nio se| entende certiddo o documento
passado por escrivio ou qualquer serventudrio de oficio publico ou de
justiga, ou por funcionsrio pablico, que ndo seja copia exata ou relato,
verbum ad verbum, de escrito, que se encontre ou que conste de autos ou
de livro, onde se lavrou, e que esteja arquivado no oficio ou na
reparti¢do, onde ¢ passada.

Dai porque reputa a lei de documento auténtico a certiddo tirada de ouros

| .. . K .
cartorio, escrivania ou repartigio,

documentos ou escritos, constantes do
que a forneceu.

Neste particular, a certidao opde-se ao original, simplesmente por ser
copia deste, autenticada e com fé publica. E, assim, originais, traslados
ou certidoes tém a mesma forma probante, desde que o escrivio que as
fez originariamente, as trasladou ou certificou.

Traslado e certiddo, neste ponto, tém |sentido igual, visto que ambos
representam a reprodug@o do ato feito e lali conservado, no proprio oficio
ou reparti¢do de onde se expedem.

' MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. Sio Paulo: Malheiros, 2009, p. 195.




A certidio, entanto, difere do traslado, em que este sempre é verbum ad
verbum, enquanto a certiddo pode consistir em resumo do documento ou
do ato inscrito nos livros de cartério ou da escrivania.

Quando ndo haja ato escrito, mas possa ser certificada a sua
existéncia, por ser do conhecimento da pessoa, sera certificado, que
nisto sc difere da certidio.

[..]7"

13, O acesso a informagdes previsto no art. 5°, XXXI1I, da Constituicdo da Republica
¢ assegurado mediante o fornecimento de certiddes, entre outros meios, conforme se verifica na
Lein® 12.527/2011. Nessa senda, a Lei de Acesso a Informagio refere-se a certiddo, em diversos
dispositivos, entre eles o art. 7°, §2°,

14, Carvalho Filho aborda os contornos juridicos da certiddo de forma semelhante ao
de Hely Lopes Meirelies, como se verifica no trecho abaixo dedicado a diferenca entre certidio,
atestado e declaragéo;

“As certiddes também comprovam a existéncia de fatos, mas se
distinguemm  dos primeiros pela circunstincia de representarem a
reproducdo do que ji estd formalizado nos registros piiblicos. Como
exemplo, a certiddo de nascimento, a certidio de dados funcionais do
servidor etc.

Néo se pode esquecer que as certiddes revelam a expressao do principio
da publicidade na Administragio (art. 37, caput, da CF) e sua obtengio
configura-se como um dos direitos fundamentais dos individuos para a
defesa de direitos e esclarecimentos de situacdes de interesse pessoal
(art. 5°, XXXV, ‘b’, da CF).”?

I5. Por outro lado, o certificado emitido pela Administragio ndo pressupde
necessariamente um ato constante de um processo, livro ou documento localizado na reparticio
publica, como expde De Piacido e Silva no verbete a seguir reproduzido:

“CERTIFICADOQ. Derivado de certificatio, de certificare, na técnica
Juridica, tem a propriedade de indicar o documento onde se assevera ou se
atesta a existéncia de um faro, de que se ¢ testemunha, em razdo do oficio.
E, assim, o certificado ndo implica na existéneia de um awto, de um
documento ou de qualquer outro escrito, de que, necessariamente, se
tiraram elementos para a sua composi¢io.

Pode decorrer, simplesmente, do conhecimento dele, em virtude de fungio
ou de ter sido testemunha de sua evidéncia.

Pode o certificado, segundo sua prépria natureza, ter a qualidade de
documento auténtico, valendo, assim, como prova perfeita para
demonstracdo inequivoca do fato que ser mostrar. Mas, nio se equipara a
certidio, por que nio é copia de ato escrito existente em mios ou no
arquivo de quem a forneceu.

Em muitos casos, o cerrificado tlem a mera fungio e efeito de atestado, tal
seja;

Certificado de vida ou atestado de vida, em que 2 autoridade policial atesta
a existéncia de uma pessoa.

* DE PLACIDO E SILVA. Vocabuldrio Juridico. Voi. 1 e I1. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 416, 417.
* CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrative. 19 ed. Rio de Janeire: Lumen Juris,
2008, p.128.




Certificado de conduta, em que se certifica ou atesta que uma pessoa tem
bons costumes. :

Certificado de aprovagio, em que se declara haver sido uma pessoa
aprovada em exame ou concurso, a que se submeteu,

Certificado. Diz-se do documento provisério de um titulo da divida
publica ou da aquisi¢io de agdes de uma sociedade andnima, possuindo
assim a equivaléncia de cautela, neste Gltimo caso.”

16. A diferenga entre certificado e certidio foi, inclusive, incorporada em ato
normativo da Universidade Tecnoldgica federal do Parana. A autarquia emitiu a Resolugiio n°
03/11-COEMP, a qual aprovou, no ano de 201 1, um regulamento para expedicdo de certificados,
declaragbes e certiddes da Universidade. Cabe verificar como os termos “certificado” e
“certiddo” sfo definidos no regulamento:

“Art. 2°[..]

I - Certificado: documento com efeito de afirmar, asseverar a certeza de;
atestar, tornar ciente. E um documento que comprova que o individuo fez
algum curso/treinamento ou esteve presente em algum [ugar. £ um
documento oficial assinado por autoridade competente, que atesta um
fato.

(-]

II' — Certiddo ~ documento oficial que certifica a veracidade das
informagées constantes em registros funcionais/académicos.

Art. 3° Serdo passiveis de certificagdo as atividades institucionais
vinculadas a um projeto/plano de trabatho que apresentem as seguintes
caracteristicas minimas: conteido programético, instrutor/responsavel,
carga hordria definida, controle de freqiiéncia, local e data.

[.]

Art. 5° As Certiddes terfio caracteristicas previstas na legislagdo em vigor
para documentos oficiais vinculados & Diretoria de Gestio de Pessoas, 4
Coordenadoria de Gestio de Recursos Humanos e caracteristicas
especificas de acordo com os padrbes exigidos para documentos de
registros académicos vinculados ao Departamento de Registros
Académicos.”

17. Em sintese, o certificado expedido pela Administragio Publica possut objeto
distinto da certiddo, embora na linguagem comum esses termos sejam usados indistintamente.

fins de assegurar o direito de acesso i informagdo. Por outro lado, o certificado nio tem a
finalidade precipua de assegurar o direito constitucional 3 informagfo, o que justifica restringir a
sua emissdo aqueles que sejam partes mencionadas no instrumento.

19. Nio hé 6bice para emitir uma certidio contendo os dados da concessio de registro
marcario a qualquer interessado. Distintamente, o certificado de registro marcario ¢ restrito ao
titular do bem, ou seu representante.

* DE PLACIDO E SILVA. Vocabuldrio Juridico. Vol. I e I1. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 417.




20, Inclusive, pode-se aventar a possibilidade de dano a0 titular da marca, em razio
da entrega do registro marcario a um terceiro interessado. Nessa hipétese, o titular da marca pode
responsabilizar a Administragio pela entrega do certificado ajum terceiro.

21. Por meio do art. 2° da minuta, um terceiro terd acesso ao proprio certificado de
registro, € ndo uma mera copia.

22. O certificado de registro marcério, consoante previsdo na Lei 9.279/96, nio
constitui uma certiddo. O certificado de registro marcdrio nfo constitui um documento oficial

com a mera fungfio de sintetizar o contetido do processo admihistrativo respectivo.

23. Os dispositivos abaixos da LPI, particularmente os arts. 143, I1 e 144, demonstram
a relevancia do certificado de registro marcério como documento hébil para prova do alcance ¢
limites do bem imaterial, 0 que consubstancia a propriedade.‘O certificado de registro marcério
decorre do processo administrativo respectivo, mas ndo representa uma mera representagdo dos
elementos constantes naquele. ;

Lei 9.279/96, Art. 143 [.) L - o uso da marea tiver sido interrompido
por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca
tiver sido usada com modificagdo (!que implique alteragdo de seu caréter
distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Art. 144. O uso da marca deverd compreender produtos ou servigos
constantes do certificado, sob pend de caducar parcialmente o registro
em relagio aos ndo semelhantes ou lafins daqueles para os quais a marca
foi comprovadamente usada.

Art. 161. O certificado de registro sera concedido depois de deferido o
pedido € comprovado o pagamento das retribuigdes correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuigbes, e sua comprovagiio, relativas 3
expediciio do certificado de registro e ao primeiro decénio de sua
vigéncia, devero ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados
do deferimento.

Art. 163. Reputa-se concedido o cCertificado de registro na data da
publicagéo do respectivo ato.

Art. 164. Do certificado deverio constar a marca, o niimero ¢ data do
registro, nome, nacionalidade e doinicilio do titular, os produtos ou
Servicos, as caracteristicas do registro e a prioridade estrangeira.

24, O certificado de registro marcério atesta a existéiicia de um bem. E verdade que
outros documentos também indicam a existéncia do bem imaterial, como, por exemplo, a
publicagdo do ato concesséric na RPI. No entanto, a LPI menciona o certificado de registro
maredrio como o documento que assevera a existéncia da marca,

25. Isso néo quer dizer que a publicagdo do ato conce|ssc')rio possui menos valor; nem
se cogila tal pensamento. O que se quer afirmar & que a LPT menciona o certificado de registro
marcario como o documento habil para asseverar a existéncia da marca. A publica¢do dos atos




i

administrativos possui outras fungdes previstas na LPIL. Por exemplo, a publica¢do dos atos do

INPI, na dic¢do do art. 226 da Lej 9.279/96, tem a fungio de produzir efeitos juridicos.

26. A cautela da Procuradoria, manifestada por meio do Parecer n® 0006/2014-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 ¢ ora reiterada, tem |

por finalidade resguardar a natureza
juridica do certificado do registro marcario.

IV. CONCLUSAO

27. Exposta compreenséo da Procuradoria sobre a matéria em tela, a Procuradoria faz
constar a ressalva ao art. 2° da minuta de resolugéo, ndo se opondo a sua publicagio.

A considera¢do superior.

Y

io de Janeiro, 27 de junho de 2014,

e
,,f,"";; 5—5 )/{;;Q‘ﬁ
Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador




ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

L
PROCURADORIA F EDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AQ INPL
Rua Mayrink Veiga, 09, 22¢ andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel:(22) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: {21!) 3037-3205

Despacho N° 0428/2014-AGU/PGF/PF E/IN;PI/COOPI-MSM—B.Z.S

REFERENCIA: Processo N°, 52400.078795/2013-85

I. Estou de acordo com a NOTA Ne° 0178/2014-AGU/PGF/PF E/INPI/COOPL-LBC-
2.8, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria,

2. A Presidéncia.

I%io de Janeiro, 30 de junho de 2014,

.
A~
(_/X( Mauro Sc&ééa‘l:\ \/_\

Procurador-Chefe
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