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. INTERESSADO: Coordenação-GeraL de Recl;lrsos e Processos Administ:r;:ativosde Nulidade
ASSUNTO: Alcance dos arts. 53 e 54da Lei 9.784/99. -

L O ato administrativo atacado de ilegal
submete-se ao prazo decadencial' de cinco anos,
ainda que praticado antes da vigência da Lei
9.784/99.
11.O prazo previsto~no art . .54 da Lei 9.784/99 é
contado a p~rtir da entrada em vigor do referido
diploma legal, quando o ato administrativo
impugnado foi praticado antes da vigência da
precitada Lei.
IIl. O transcurso dó prazo decadencial ~~ntém o
ato administrativo, em decorrência da extinção
do direito de anulá-lo.

Serihor Procuradàr-Chefe da PFE- INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Coordenação Geral de "Recursos e Processos Administrativos de Nulidade
(CGREC) encaminha os autos em epígrafe à Procuradoria para fins de "instrução de denúncia de
irregularidade quando da apresentação de prova de uso' de marca e~ prQcedimen~o de
caducidade. "

2. No ano de' 1994, o INPI proferiu uma decisão, em grau de' recurso, a qual não
reconheceu a caducidade de uma I?arca~ A decisão foi pub~icada~I 1249, .de 08.11.1994 .

.3. Em 16 de maio de 2008, a empresa Edil Impermeabilizações e Comércio Ltda
(doravante, Edil) apresenta uma petição ao INPI com o seguinte objeto: denúncia de
irregulari,dades com pedido de providências (fls. 376/393).
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4. - A petição. não. fai co"nhecida pela Diretaria de Marcas, a que levau a empresa Edil
a apresentar um recurso., bem ca~a ingressar cam ~m mandada de segurança para agilizar a

••• I ' • '

julgamento. 90. recurso.. - - --

',5. Em' 17 de abril de 2014, a'Presidente d,a .INPI 'prafere a decisão., em grau de
recurso. (fls. 496), nas termas da pcirecer elabarada pela,CGREC (fls. 490/49?). A CGREC

. entende que a petição. da empres~ Edil preenche as' requisitas de admissibilidade, mas não.
" " .• i ..•

examinau a mérito. das alegações.
1-

6. Os autas são. encaminhadas à' Pracuradaria para que esta faça' a instrução. da
denúncia, cansideranda 'que existem quéstões eminentementejurídicas na causa.

7. As questões jurídicas versam sabre a alcance das arts. 53 e 54 da Lei 9:784/99, -
particularmente sabre a termo. a quo da cantagem do prazo. quinquenal para a Administração.
anular as seus próprias atas quando. estes faram praticadas antes da vigência do referida diplama
legal.

.8. Antes de 'examinar a mérito. da cansulta, cumpre efetuar um histÓrica da pracessa
administrativó, a que é feita na próxima tÓpléa ..

11. HISTÓRICO

9. Na dia 26 de junho. de 1967, a emp~esa OUa Baúmgart Indústria e Camércia S.A. \
(daravante, Otta Baumgart) d~pasitau a pedida de registro da marca "Alvenarit".(fls. 06). E~ ,10
de janeiro de 1975, faram expedidas dais certificadas de registra da marca "Alvenadt" para a '

" t '

empresa Otta Baumgart (fls. 21/24). A marcafai mantida pelo titular, na decarrer das anas .
. "

10. Em 10 de setembro de 1992, a e~presa Edil requereu ao. INPI ~ instauração. de
pracessa administrativa de caducidade (fls. 63/7d). A contestação. ao. pedida de caducidade
encantra-se às fls. 76/78, par meia da qual a titular defende.a usa efetiva da marca, na períada
investigadó (10.09.90 a 10.09.92)._ '

11. Os dacumentas juntadas pela empresa Otta Baumgart para campravar a usa
efetiva da marca encantram-se às fls. 79/98.

12. A decis~a da processa administrativa de caducidade' fai na sentida derecanhecer
a camprovaçãa de usa na períada investigada (fls. 99). -J~m face da decisão., a empresa Edil

.. ,-
interpôs recurso., em \4 de navembra de 1993 (fls. 102/130). Em 8 de navembro, a recarrente
adita a recurso. (fls~ 131/135).

13. A· empresa recarrida manifesta-se par mei.o de petição. prato'calada na dia 2 de

março. de 1994 (fls. 140 e s.).
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14. O recurso proferido no processo, administrativo de caducidade foi proferido em 13
de outubro de 1994 (fls.' 346), o qual manteve' a decisão a quo de indeferimen~o do pedido, de
caducidade do registro. A decisão do recurs~ foi publicada na RPI 1249 ,de 08.11.1 ?94 (doc.
01).

15. Em 16 de maio de 2008, a empresa Edil ápresenta a petição de fls. 380/393. A
/ petição tem como objeto a "denúncia de irregularidades'com pedido de provi~ências." Trata-se

de uma petição destinada a'promover a nulidade da decisão proferida em 13 de outubro de 1994,
em grau de reéurso, que manteve o indeferimento do pedido de caducidade.,

I ' '

, ,

16.. ' Em nenhum m0l1!ento, a petição ~arra a prática, dé' qualquer ,ato suspeito de
.improbidade por parte da Administração. A petição afiima .que a Administração foi conduzida a

I

, erro 'no julgamento do recurso administrativo, em razão de documentos falsos apresentados peJa
empresa Otto Baumgart.

17. Cumpre transcrever o pedido da petição em comento para entender exatamente o
que a empresa Edil pretendia por meio da aludida denúncia (fls. 393):

"Face' ao exposto, requer as vossas providências, em consonância com a
súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de desconstituir a

. ~- ...
decisão administràtiva prolatacia à fl. 346 do processoadministrativ.o n.
608 .1160~1, que negou provimento f 'ao •recurso da ora requerente,
mantendo o indeferimento do pedido de caducidade do registro aamarca
'AL VENARlT' de' titularidade de Otto Baumgart 'Indústria e Comércio
S.A."

18. A petição não foi conhecida pela Diretoria de Marcas, em face de inexistência de
• I

prevIsão legal.

19. Em 4 de março ,de' 2011, a empresa Edil interpõe recurso visando reverter a
decisão anterior da Diretoria de Marcas. Cuida-se de recurso contra decisão, de não

" \

conhecimento da petição, apresentada mediante o e-mqrcas (fls. 446/454).

20. Para agili~ar o julgamento do recurso, a recorrente impetra mandado de segurança
(ação n° 0130524-62.2013.4.02.5101), perante a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em face do
INPI (fls. 403/421 )', '

, '

21. Por fim, a CGREC analisa os requisitos de admiss.ibilidade da petição (fls.
'-fl90/495) e entende que a petição não constitui um recurso administrativo, mas consubstancia o

exercício do direito constitucional de petição, porquanto se trata de uma denúncia de ilegalida~e.
Com esse raciocínio, a CGREC entendeu pelo preenchimento do requisito de admissibilidade da
petição. '
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22. Quanto ao mérito da petição, a CGREC não se pronuriciou, por entender que se
tr~tava de urna questão eminentemente jurídica. Em razão! disso, ,aCGREC encaminhou os autos
à p'rocuradoria, em início de maiode 20.14. "

IH. PETiÇÃO DE DENÚNCIA DA·EMPRESA EDIL

23. \ A petição 'de fl~. 380./393, firmada pela empresa Edil, reconhece que a titular da
marca (empresa Otto Baumgart) apresentou documentação para comprovar o uso da marca no
período compreendido entre 10:09.1990 e 10.Q9.1992.

24: A empresa Edil' levanta urna série de indícios de fraude por parte da titular da
marca (fls.381).

"I ,

25. Em nenhum momento, houve a comprovação de fraude por parte da titular da,
marca~ Por mais convincentes que sejam os argumentos da empresa Edil, não se pode inferir que

,os documento~ apresentados no processo de caducidade foram falsos.

26. \ A empresa Edil argumenta que as notas fiscais apreseritadas pela titular' da marca,
no processo de caducidade, foram preenchidas com niáquina de datilografar, enquanto que as
demais notas fiscais, no mesmo período, foram preenchidas de' forma informatizada.

\\

27. Salvo melhor juízo, esse fato não comprova que as notas fiscais são falsas, mas
tão-somente que existiam duas formas de emissão de nota fiscal.,

28. ' ,A empresa Edil alega que as notas fiscais no período foram preenchidas com o
padrão monetário do Cruzado Novo, e não do Cruzeiro, vigente na ocasião:

29. Consultando o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, _verifica-se que em
10..0.9.1990.já estava em vigor o Cruzeiro, e não o Cruzado Novo. O padrão monetário do
Cruzéiro é distinto do Cruzado Novo, conforme ,se verifica nas informações abaixo, extraídas do
sítio eletrônico .<http://www.bcb.gov.brI?REFSISMON>:

CRUZEIRO
de NCz$
(com
16/3/1990

A Medida Provisória nO 168, de 15/3/1990/ (DOU de 16/3/1990), convertida na Lei nO
para Cr$ 8.024, de 12/4/1990 (DOU de 13/4/1990), restabeleceu a denominação CRUZEIRO
centavos) para a moeda, correspondendo um cruzeiro a um cruzado' novo. Ficou mantido o

centavo. A mudança de padrão foi regulamentada pela Resolução n° 1.689,' de
18/3/1990, do Conselh? Monetário Nacional.
Exemplo: NCz$ 1.500,00 (mil e quinhentos cruzados novos) passou a expressar-se Cr$
1.500,00 (mil e quinhentos cruzeiros) .•

,4
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CRUZEIRO
. Cr$ 1000'

(com
1°/8/1993

REAL A Medida Provisória n° 336, d~ 28/7/1993 (DOU de 29/7/t'993), convertida na Lei n°
CR$ 1 8.697, de 27/8/1993' (DOU de 28/8/93), instituiu o CRUZEIRO, REAL, a partir de

centavos) 1°/8/1993, em substituição ao Cruzeiro, equivalendo umcruieiro real a rriil cruzeiros,
com a manutenção do centavo. A 'Resolução n~ 2.010, de 28/7/1993, do Conselho
Monetário' Nacional, . disciplinou a mudança na unidade' do sistema monetári~.
E;xemplo: Cr$ 1.700.500,00 (um milhão, setecentos mil e quinhentos cruzeiros) passou
a.expressar-se CR$ 1.700,50 (mil e setecentos cruzeiros reais e cinquenta centayos).

30. A divergência da padrão. manetária adatada nas natas' fiscais. camp~ava que' elas
são. falsas? Não.. A declaração. de falsidade de um dacumenta demanda uma 'expertise tal, que,..•.. ,

não. se abtém par meras indícias de irregularidade dacumental.

31. Inclusive, a falsificação. de uma nata fiscal canstitui cnme, cUJa averiguação.
carece ao.INPI.

- '

32. ' A empresa EdU apresenta 'autras argumentos que sugerem a falsidaqe das natas
fiscais apresentadas pela titular da marca.

33. o argumenta da empresa Edil na 'parágrafo 4 da petição. (fls. 381) carece de
fundamentação.. Não. existe nenhuma ilegalidade na passibilidade da titular da marca defender-'

I

. se, mediante lima manifestação. tal cama apresentada. É razaável que a titular da rparca passa se
, manifestar quanta às aleg~ções apresentadas pela parte cam a qual litiga na esfera administrativa.
Tal atitude da A.dminis~raçãa em recepcianar ta~ manifestação. encantra-se em cansanânciacam
a princípio da cantraditória e da ampla defesa.

,

34. O parágrafo. 8 da petição. (fls. 382/383) infarma a' existência da ação. judicial rio
00111950037343-8. Da leitura desse parágrafo., infere-se que as natas fiscais apresentadas pela
titular da marca foram abjeta de perícia nas autas da ação.judicial.

35. O parágrafo. 9 da petição. (fls. 383) infarma que a instrução. da pracessa judicial
encerrou-se na serrestre anteriar e ~fetua a juntada da íntegra da mesma, a que será examinada

, .
em tópica própria da presente manifestação..

36. A empresa Edi1 insiste na falsidade das documentas apresentadas e tece
cansiderações particularizadas sabre a tema às f1s~383/392.

37. Esclareça-se, desde já, que não. cabe ao. INPI declarar a falsidade das dacumentas.
Ó art. 10, §2º, da Decreta n° 6.932/2Ó09, cabe à Administração. Pública ao. verificar a falsidade
de um dacumenta, cansiderar não. satisfeita a exigência dacumental e ,dar canhecimenta à
autaridade campetente.

Decreto nO6.932/2009, art. 10. [...] § 2º'Verificada, a qualquer tempo,
falsificação. de ilssinatura au de au.tenticaçãa de dacumenta pública ou
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'F~f As.fíQ3 ;
Rubrica

s~

particular, o órgão' ou entidade considerará não' satisfeita a exigência
documental respectiva e, dentro d.o prazo máximo de cinco dias, dará
conhecimento do fato à autoridade competente' para adoção das
providências administrativas, civis e penais cabíveis.

, . ,

38. Por fim, nas d~as últimas páginas da petição, a empresa Edil argumenta que a
Administração pode anular a decisão' proferidá no processo ad~inistrativo, 'posto que foi
induzida a erro, po~quanto as notas fiscais apresentad~spela titular da marca foram falsas;

39. A petição foi protocolada no INPI, em 16 de maio 'de 2008 (fls. 376). Ou seja, 14
anos após a decisão administrativa impugnada.

40. A sentença proferida nos autos da ação judicial não havia transitado em julgado,
quando houve o protocolo da petição perante o INPI. A sentença foi proferida em 27.02.2009
(fls. 456).

4i. O acórdão que julgou a apelação foi prolatado em 9 de maio de 2012 (fls. 469).
As decisões proferidas pelos magistrados a quq e ad quem s~o examinadas no próximo tópico.

IV. DECISÕES JUDICIAIS PROFF;RIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO n° 00111050037343-8

42. A ação judicial tramitou na Justiça Est~dual. Logo o INPI não foi parte da ação
judicial e não, se manifestou nos autos. Os eleitos da ação judicial, portanto, não viI.1cÚlama
autarquia federal, posto que seu 'ato administ~átivo não foi objeto de ~preciação judicial.

43 .. Esse fato chama a atenção. Por que a empresa Edil nãó interpôs uma ~ção judicial
de nulidade em face da decisão administrativa do INPI proferida no ano de 19947 Se ela tivesse
adotado essa estratégia de defesa de seus interesses, não, haveria o imbróglio jurídico ora em
exame.

44. O imbróglio jurídico co~preende uma, ação judicial proposta pela empresá Edil
em face da empresa ~tto Baumgart, na qual a primeira requer usucaPião do direito de uso da
marca "Alvenarit'.'. A ação foi julgada improcedente e a decisão do magistrado singular foi
mantida pelo órgão colegiado revisor. O conteúdo dessa ação não é tratado neste parecer.

45.' A ação judicial nO00111050037343~8, proposta pela empresa Otto Baumgart, tem
por objeto a abstenção de uso de marcas de titularidade da empresa Edil. A' ação não foi proposta
para discutir caducidade da marca Alvenarit. . '

46. Se a empresa Edil possui tanta convicção da falsidade documental apresentada
pela empresa Otto Baumgart, por que a matéria não foi encaminhada à esfera criminal? Não há
nenhuma informação nesse sentido nos, autos administrativos ou judiciais ..

I
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47. Após um exame minucioso das mais de 2.000 folhas que compõem o aludido
processo j~dicial, conchii-se preliminarmente 'que não houve comJ:1fovação. de. falsidade
doclul}ental. Verificoú-se um conjunto de i.ncbngruências na documentação apresentada pela
empresa Otto Baumgart. "

48. A sentença' não afirma que .as notas fiscais 'apresentadas pela' titular da marca
"Alvenarite" são falsas. Não s'e identificou uma declaração judicial com esse teor. IA sentença,
informa que o 'tema foi 'discutid.o por perícia técni(ca: Não existe uma declaração judicial da
falsidade dessas notas fiscais. Cabe transcrever os termos utilizados pela sentença quando aborda
essa matéria (fls. 462/463):

"O feito Jeve longa tramitação, especialmente em r.azão da discussão
acerca da veracidade das 'n~tas fiscais apresentadas pela autora, que
comprovariam a utilização da.marca desde o registro.
A perícia grafodocumentoscópica, conforme laudo as fls. 1547/1594 e
laudo complementar das fls. 161O/1612;"constatou modificações nas'
notas·,fiscais das fls. 7~3, 747, 750, 752, 758, 758, 769, 771, 773 e 783,
bem como a existência de notas fiscais com' os mesmos números, mas
com data,. padrão monetário,' conteúdo, valor total, número de
autoriza9ão fiscal e número de controle. diferentes (notas das fls. 238,
243, 244, 246, 247~248, 249, 250, 251, 252, 253 em relação às das fls.
1105; 1108;.1111, 1114, 1117, 1121, 1123, 1126, 1129, 1129, 11321,
1134 e 1137). No que se,refere a essas últimas' nota-se claramente, sem
necessidade avaliação de perito, a dissonânci~ entre elas, as quais,
entretanto, ostentam o mesmo número."

49. Ou seja, 'o Juízo· reconheceu ~ dissonância e modificações 'realizadas nas notas
fiscais, mas não declarou a falsidade documental. . I,

50.
.. \

A sentença foi procedente, em favor da empresa Otto Baumgart.

51.. A empresa Edil apresentou apelação, cujo julgamento foi realizado em 9 de maio
de 2012 (fls. 469/488). O acórdão não efetua uma declaração de falsidade das notas fiscais, mas

. I
sim reconhece inconformidades existentes nos documentos.

52. O voto do Dêsembargadór Relator abordou a alegação' de falsidade documental e
não a acolheu. Cabe transcrever trecho' do voto do Desembargador Relator Dr. Roberto Carvalho
Fraga (fls. 475/476):

"Prosseguindo, analisa-se a questão referente às supostas irregularidades
suscitadas na documentação juntada" pela autora em sede de
procedimento administrativo frente ao INPI (Instituto Nacional da
Propriedade Industrial).
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Pretendendo-se apurar.as indicações de anormalidades nos dados postos
nos documentos fiscais apontados,' foi realizada -perícia
grafodocumentoscópica, cujo l~lUdo se encontra acostado às fls.
1547/1564, com' complementações às fls., 1610/1612. Houve, a
consta'tação de' certas incongruências, as qu~is foram) explicitadas pela
Magistrada singular (fl. 1903/1903 - verso): [00']
Conquanto existam as conélusões técnicas acima. referidas, o órgão
próprio e respànsável pela análise das informações tev.e'por"considerá-los
aptos ao fim que lá se, objetivava, tanto que a postulação de caducidade
'em grau recursal a~ministrativo. A propósito, vide os termos da decisão
do recurso que opinou pela manutenção do indeferimento do pedido doe
caducidade do registro (fls. 346): [...]"

/
53. a acórdão reforma parcialmente'a decisãóproferida pelo Juízo a quo para afastar
a pretensão indenizatória.

54. Em síntese, o acórdão de fls. 469/488 não declara a falsidade das notas fiscais
apresentadas pela empresa Orto Baumgart ao INPI, no curso do processo administrativo de
caducidade.

v. LAUJ)O ELABORADO ,POR PERITO JU~ICIAL

55; A empresa Edil argumenta que a perícia lhe foi o favorável indicando os
documentos apresentados pela empresa 0rto Baumgart como fal~os. Nos autos da precitada ação
judicial, foi nomeado o contador Valmir de Souza José para.realizar a perícia contábil. Ele
entregou o laudo pericial ao Juízo, no ano de 1995.

56. a laudo pericial (fls. 15), elaborado pelo perito judicial Valmir de Souza José,
informa/que determinadas notas fiscais apresentadas pela empresa arto Baumgart não foram
escrituradas e/ou contabilizadas.

57. 'Posteriormente, o perito- recollhece que não houve operação fiscal em relação a
alguns documentos trazidos pe'la empresa arto Baumgart (fls. 21 do laudo). Por fim, o perito
atesta que as notas são verdadeiras (fls. 22 do laudo ), ipsis litteris:

"Os documentos da Autora (Notas Fiscais) são verdadeiros e adequados
para àp'eraçõesfiscais de saídas' (venda de mercadorias), não tendo
ocorrido a operação fiscal.
Infração existiu, está provado, contudo esla não foi realizada por
documentos impróprios e inadequados.

58. Cumpre reproduzir alguns quesitos do laudo pericial, os quais afastall?-á falsidade
alegada pela empresa Edil:
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I.
"Quesito nO 02:, Informe se estas notas correspondem à série de notas
regularmente emitidas pela Autora.
Resposta: Positiva é a resposta ao indagado, conforme esclarecido no
item 3 DA PERÍCIA.

Quesito 'no 04: Info\Il1e se os números de controle dâs notas existentes na
con'tabilidade da Autora sob os núm~ros correspondentes aos das notas
de fls. 186-204 correspondem aos números de cor'1troledestas.
Resposta: Positiva é a resposta ao indagado .

. ...
Quêsito n° 01 ,(informações complementares): A vista das notas
analisada~ nos itens 1 e 2 da presente, informe se verifica a,existência de
duas séries d~ notas fiscais distintas, emitidas no mesmo lapso de tempo,
constando em ambas a expressão 'série única'. Se afirmativa a resposta,
infome se a legislação do ICMS permite tal prática.
~esposta: Negativa é a reposta ao indagado. Utilizou-se a Autora, e o
vem fazendo hodiemamente, dé uma única série de ,Notas Fiscais - Série
Única.' A assertiva supra é corroborada pelas informações contidas no
item 3 - DA PERÍCIA deste,trabalho, devid~mente amparada pelós
documentos hábeis competentes, júntados em anexo ao .Laudo.

Quesito n° 03 (informações complementares): Informe se nos anos de
1990 e 1991 havia nos estoques da Autora, produtos com a marca
'ALVENARIT'. "
Resposta: Na resposta ao quesito anterior, confirmou a perícia que a
~utora vendeu, no período de, AbriV89 a Agosto/92 o produto.
ALVENARIT, dados que permitem inferir que a mesma o fabricou e
manteve em seus estoques para a venda:. '

Quesito nO05 (informações complementares): Informe se 110S meses de
Agosto' a Setembro/92 a Autora emitiu, pelo sistema de dados, notas
fiscais onde consta oproduto 'AJ.-VENARIT'.
Resposta: Positiva é a resposta ao indagado. No anexo nO 15 junta-se
exemplares de Notas Fiscais - Série Única, por processamento de
dados, dos meses em questão, onde constam o produto
ALVENARIT.

Quesito nO06 (informações complementares): Informe, em caso positivo
ao quesito anterior, se as notas fiscais são autênticas.
Resposta: Positiva é a resposta' ao indagado, conforme comprovação
documental acostada ao Laudo.

, 59. ,", Muitos 'outros laudos periciais foram juntados aos autos. Dispensa-se um
comentárió detalhado de cada um desses laudos, posto que o objeto do presente parecer envolve
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o alcance dos arts. 53 e 54 da'lei 9.784/99. De todo modo, cumpre tecer algumas considerações
a respeito das alegações de Üllsidade ~ocumental.

60 .. Observa-se que a decisão proferida nos autos judiciais em análise, datada de 22 de '
outubro de 1998, não verificou a falsidade/documental aventada pela empresa Edil, in verbis:

"Ocorre que embora possa se tratar de irregularidade fiscal, tal conclusão
não denota que nao houve a comercialização do produto Alvenarit que
éonta tanto das notas devidamente contabilizadas, como das outras, aliás,
tidas pela Ré como verdadeiras (fi. 220).
Logo, . não restou \ demonstrada.a falsidade, sequer aventada pela
assistente técnica da Ré. Então não há ppr que prosseguir-se na discussão

. de tema já superado." ..

VI. CONCLUSÃO PRELIMINÀR

61. A empresa Edil busca tomar ~em efeito uma decisão administrativa, em grau de
recurso, publicada na RPI 1249, de 08.11.1994 (dóc. 01).

62 .. A empresa Edil não trouxe comprovação cabal ?a falsidade das notas' fiscais
apresentadas no processo administrativo de caducidade. O conjunto de laudos periciais, extraíqo
~a ação nO001/1050037343-8 não é suficiente para atestar a falsida~e documental aventada .

. 63. Ainda que as decisões judiciais,· comentadas no tópico anterior, tivessem
. declarado a falsidade documental das notas fiscais, não caberia· ao INPI anular o ato

c:dministrativo, em razão dã que determina o art. 54 da Lei 9.784/99, salvo comprovação de má-
fé.

64. A empresa Edil requereu a anulação do-ato administrativo após o transcurso do
prazo decadencial para a Administração rever a legalidade da sua conduta. A petição de denúncia
foi protocolada no INPI após 14 anos da publicação do ato administrativo impugnado.

65. Além disso,. cumpre observar o seguinte: em 9 de maio de 2012, o Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão de primeiro grau, apenas afastando a pretensão
indenizatória. Ainda assim, a empresa Edil interPõe mandado de seguránça objetivando.apressar
a julgamento do recurso inominado interposto em face da decisão que (não conheceu a sua
petição de denúncia (fls. 405/421).

66. Deixando de lado a cronologia dos fatos, que fala por si mesmo, cumpre abordar o
cerne da consulta jurídica: poderia o INPI anular a decisão administrativa decorridos 14 anos da
prática do ato?
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67. A má-fé por parte da Administração está evi~enteme'nte afastada, e sequer foi
. sugerida por nenhuma das partes ou por parte dós magistrados que já se debruçaram sobre o'
processo administrativo de caducidade. j

68. Tampouco h~comprov~ção de .má-fé 'por parte da emPlesa Otto Baumgart, que
teve o seu direito de uso da marca reconhecido no Juízo Estadual. A presunção de boa fé tende
para o lado da e~presa Otto Baumgart, em razãó das decisões judiciais.já. mencionadas.

69. A empresa Edil alega má,-fé por parte da empresa Otto Baurngart. Entretanto, a
,má-fé não foi até o momento comprovadá. Trata-se de UI~a mera-alegação. O ônus de efetuar
essa comprovação é de quem alega. "

70. ' O exame dos a\itosjudiciais (ação n° 00111050037343-8), bem como.do processo
administrativo, indicam que, a empresa Edil esforçou-se ao máximo para obter uma declaração
judicial de falsidade documental. Ela não logrou esse objetivo. A empresa, Edil apresenta um
conjunto extenso de laudos periciais que demonstram inconformidades documentais.

, \ '

VII . NULIDADE ADMINISTRA TIV A

VII.1 VÍCIO DE ILEGALIDADE,

71. O cerne da presente controvérsia cinge-se ao alcance dos arts. 53 e 54 da Lei
9.784/99, cuja transcrição se impõe parasua melhor çompreensão:

Art. 53. A Admin~stração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legali~ade,e pode revogá-lOs por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de
que, decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-
fé.
§ 1Q No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2Q Considera-se exercício do 'direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

72. A anulação prevista no art. 53 da Lei 8.784/99 desconstitui o ato administrativo
quando este possui um vício de legalidade. O.pressuposto para anulação ~o ato administrativo é
'a identificação da ilegalidade.
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•

73. ,O VICIOde legalidade precisa atingir um dos reqmsItqs de validade do ato
administrativo para que se possa falar de ailUlação, nos t,ermos do art. 53 da Lei 8.784/99. Como

.se, sabe, são' cinco os requisitos de validade do ato adininistrativo:competência, finalidade,
forma, motivo e.objeto.

74., Impende reconhecer que a anulação decorre do poder de autotutela, por meio do
qual a Administração corrige e revê as suas condutas com a finalidade de restaurar a legalidade.

75. A Administração possui a função de ahular os seus próprios atos administrativos,
desde que o faça respeitando o prazo decadencial de cinco anos, estabelecido pelo art. 54 da Lei
9.784/99.

76. A controvérsia cios autos não se refére à possibilidade da Administração anular os
, -

seus atos, mas sim sobre a aplicação ou não da decadência ao caso em tela. Em-razão disso, .
algumas considerações sobre decad,ência ~e impõem.

VII.2 DISTIN~ÃO: PRESCÍUÇÃO E DECADÊNCIA'

, 77. Primeiramente, cumpre" diferenciar prescrição e decadência. A prescrição atinge a
pretensão, enquanto que a decadência extingue o direito. O diploma legal responsável- por essa
diferenciação é o Código Civil.

78. O art. 189 do Código Civil é claro ao dizer que da 'violação do direito, exsurge a
pretensão, e esta se extingue pela prescrição.

Código Civil, Art. 189. Violad~ o' direito, nasce para '0 titular a
pretensão, a qual se extingue, pelli prescrição, nos prazos a que aludem

/ .

os arts. 205 e 206. /"

.79. De acordo com o art: '189 do Código Civil, a configuração da prescrição não
extingue o direito de ação e o direito subjetivo, mas sim a pretensão. I Ísso significa que o direito
é preservado, podendo ser satisfeito por meio de um ato espontâneo do beneficiário da
prescrição.

80. A decadência decorre de direitos potestat~vos, isto é, situações jurídicas nas 'quais
não se verifica um direito subjetivo.: O direitopotestativo é exercido independentemente da

, - I

conduta da parte adversa. Por exemplo, o contratante possu~ o direito potestativo de ,denunciar o

1 "[ ••• ] afirma-seque o objetoda ação destruidorada prescriçãoseria a pretensão,restandotantoo direitode ação
quantoo direitosubjetivoilesoscom relaçãoao transcursodo prazo prescricional.Essa teoria foi consagradano
dispositivodo art. 189 do CC em vigor." TEPEDINO,Gustavo;BARBOZA,HeloisaHelena;MORAES,Maria
CelinaBodin de. Código Civil Interpretado conforme a Constituição da Repúblicá. vol. r. 2 ed. Rio de Janeiro:
Renovar,2007, p. 353.
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pacto contratual firmado por prazo indeterminado. Quando o 'contratante denuncia esse contrato,
ele exerce o seu direito potestativo ..

81. Não se viola um direito potestativo, e por isso, ele não se sujeita ao prazo
prescricional. Isso n~o quer dizer que nã<? exista prazo para exercer determinados direitos
potestativos. Os prazos dentro dos quais é possível o exercício dos direitos potestativos são
denominados de decadenciais.2 .

82. O Código Civil não conceitl}a decadência, mas prevê no art. 207 a'
inaplicabilidade das normas relativas a impediment~s" suspensões e interrupções próprias da
p~escrição.3 A doutrina conceitúa decadência como a perda do direito potestativo, a qual se
configura pela inércia do titular do direito, no prazo previsto na lei. Nessa sendà, vale transcrever
as palavras daidoutrina de Caio Mário:

"Decadência é o perecimento do direito potestativo, em razão do seu
não-exercício em um prazo predeterminado.',4

83. Ao contrário da prescrição, a decadência extingu~ o próprio'direito.

84. Por óbvio, a decadência prevista no art. '54 da,Lei 9.784/99 não se impõe quando
existe norma específica em sentido c~ntrário. Trata-se. da aplicação do brocardo latino lex
specialis derogar legigenerali (norma específica prevalece sobrenorma·geral).5

.-' ~ .
VII.3 PRAZO QUINQUENAL,PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/99...

85. Algumas condutas administrativas sujeitam-se à prescrição, outras à decadência. ,
. I .•.

Carvalho Filho exemplifica essa assertiva por mei'Oda pretensão de um servidor de perceber uma
gratificação .. Se o servidor exerce a pretensão fora do prazo estabelecido em lei, hàverá a
incidência da prescrição.

2 "Já a decadência refere-se a um direito potestativo, isto é, a um direito cujo exercício se dá pela própria conduta de
seu titular, restand9 ao sujeito passivo apenas sujeitar-se ao mesmo. [00.] O exercício do direito potestativo não

. depende, portanto, ao contrário do direito subjetivo, do comportamento de um devedor. Disso resulta que o direito
potestativo não pode ser violado e, em conseqüência, não se sujeita a prazo prescricional. O que o ordenamento
procura fazer é delimitar, em algumas hipóteses de direito potestativo, um prazo para o seu exercício, o que se dá

. através de prazos decadenciais." Ibid, p. 353.
3 Código Civil, Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem,
suspendem ou interrompem a prescrição ..
4 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. vol. L 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 20 IO, p. 590.
5 Com essa compreensão, entende-se a possibilidade do INPI promover uma ação de nulidade em face do próprio
ato concessivo de patente, desde que a patente esteja-vigente, nos termos do art. 56 da Lei 9.279/96. Transcorridos
cinco anos após a cmicessão da patente, estando esta ainda vigente, é possível ajuizar a ação de nulidade. à art ..56
da Lei 9.279/96 constitui uma norma específica que prevalece sobre o art. 54 da Lei 9.784/99. Não há de se falar de
decadência, no caso.
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86. Haverá a incidência. da decadência na ·seguinte situação: o ato administrativo
extingue a gratifi.,cação do servidor e este não postula a anulàção do mesmo' no prazo previsto em
lei. A decadência, nesse caso, e);'tingue. o' direito do servidor de pleitear a anulação do ato

· administrativo. Transcreve-se as palavras de CarValho Filho para ·fi~s de. dissipar qualquer
· dúvida sobre a diferença entre os dois institutos:

/

"À guisa de esclarecimento, se o indivíduo, ·tendo sofrido lesão em seu
direito por conduta ad~inistrativa, só decide exercer a pretensão de vê-lo
reconhecido (pórexemplo, -a pretensão de. perceber determinada
gratificação) fora do prazo fixado. em lei, terá contra .si a ocorrênCia da
prescrição. Por outro lado, se certo ato administrativo retira certa
gratificação dos ganhos do servidor, e .este resolve postular sua anulação
fora do .prazo legal, ocorrerá a decadência, com o que estará extinto o
próprio direito de pÍeitear a invalidação.,,6 '

/

/.

87. A prática de ato com vício de legalidade?por parte da Administraçã,à, faz surgir o
direito de sua cor,reção. A Administração, ex officio ou por provocação, tem um prazo legal para
efetuar a correçãJ do ato. Transcorrido o prazo decadencial de cinco anos; extingué~se ó direito,
salvo quando há comprovação de má-fé.

-
· 88. O art. 54 ~a Lei 9.784/99 utiliza a expressão "de que decorram efeitos favo:áveis
para 0S' destinatários". A contrario sensu, atos 'administrativos de que não decorram efeitos
favoráveis para os adlJ1inistrados, podem ser anulados a qualquer tempo.7

/

89. No caso em tela, a decisão administrativa impugnada gerou efeitos favoráveis à
I . I .'

emp~esa Otto Baumgart, uma vez que não reconheceu a caducidade da marca. Logo, essa decisão
sujeita-se ao prazo decadencial de apulação, previsto no aÍi. 54 daLei 9.784/99.

90. Danscorrido o prazo decadencial de cinco anos, não cabe à f>.dministração
corrigi-lo .mediante a anulação administrativa .. Desse modo, mantém-se o ato administrativo,
ainda que eiv~do de vício de legalidadé, conforme lição doutrinári~.

/

"A conseqüência é a de que o ato administrativo, conquanto inquinado
de vício de legalidade, subsiste no mundo jurídico e prossegue irradiando
seus regulares efeitos em favor do titular."g

6CARVALHO FILHO, José dos Santos. P~ocesso Administrativo Federal. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 267.
7 "[ •.• ] se do ato viciado nenhum efeito decorre para qualquer destinatário, a Administração não estará impedida de
efetivar a correção." Ibid,p. 269. No mesmo sentido, é a lição de Almiro do Couto e Silva: "Os atos administrativos
desfavoráveis ou restritivos ·podem,em princípio, ser anulados a qualquer tempo." COUTO E SILVA, Almiro do.

. Princípios da legalidade da Administração Pública e da Segurança Jurídica no Estado de Direito Contemporâneo.
Revista da Procuradoria-Geral do Estado. PortoAlegre, v. 27, n. 57,2004, p. 64 ..
gCARVALHO FILHO, op: cit., p. 269 ..
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"Com a decadência, mantém-se o ato administrativo com todos os efeitos
que tenha produzi90, bem como fica assegurada a continuidade dos seus
efeitos no futuro.,,9

91. O .art. 54 da Lei 9.784/99 traduz hipótese de decadência. Portanto~ o direito de
anular o ato administrativo é extinto-pelo transcurso do prazo deca,dencial de cinco anos. 10

92. Vê-se que o art .. 54 ,da Lei 9.784/99 consubstancia o princípio da segurança
jurídica ao impedir que o poder de autotutela da Administração atinja um ato gerador de efeitos
favoráveis ao administrado.

93. Ad argumentum, a empresa Edil manteve-se silente durante 14 anos, no âmbito do
. INPI, após a publicação da decisão do recurso proferido nos autos do processo de caducidade da
marca. Esse silêncio, por sua vez, gerou uma omissão pór parte' dó INPI de verificar se o ato
administrativo possuía algum vício.

94. Essa omissão gerou um direito à empresaOtto Baumgart de não-anul,ação da
,decisão administrativa proferida no imo de 1994.

95. Cabe frisar que não há comprovação nos autos de qualquer ilegalidade na decisão
administrativa impugnada pela e.mpresa Edil.

96. 'O direito da empresa Otto Baumgart de não ver anulado o ato administrátivo
impugnado tem respaldo em entendimento doutrinário. a seguir transcrito:

"1\ omissão, por conseguinte, gera para o beneficiário do ato inquinado
, de vÍCio o direito de não vê-lo an~lado, prosseguindo normalment~ os
,efeitos qu~já vinha produzindo."ll

9 'COUTO E SILVA, op. cit., p. 51.
10 "O enunciado do art. 54 indica hipótese de decadência, e isso não somente porque o texto emprega o vocábulo
'decaj', mas também porquefixou o prazo de cinco anos para que a Administração exerça o direito de diligenciar no
sentido da invalidação do ato." CARY ALHO FILHO, op. cit., p. 271. Aliniro do Couto e Silva discorre sobre a
natureza decadencial do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/99: "[ ...] é irrecusável que o prazo do art ..
.54 da Lei n° 9784/99 é de decadêúcia e não de prescrição. O que se extingue, pelo transcurso do prazo, desde que
não haja má fé do interessado, é,o próprio direito da Administração Pública federal de pleitear a'anulação.do ato
administrativo, .na esfera judicial, ou de ela própria proceder a essa anulação, no exercício daautotutela .
administrativa. Esse prazo não é passível de suspensão ou interrupção, como geralmente sucede, aliás, com os
prazos decadenciais. De outro lado, - insista-se - não existe pretensão à invalidação, pois nada há exigir no
comportamento da outra parte, como também nenhum dever jurídico corresponde ao direito liinvalidar, o que já se
ressaltou ser traço característico dos direitos formativos." COUTO E SILVA, op. cit., p. 51. O mencionado autor
entende que o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 abrange o direito de anular o ato administrativo, na esfera
judicial. Esse aspecto não' é objeto do presente p~récer, cabendo um exame posterior por parte da Procuradoria a
respeito da possibilidade ou não de anular ato administrativo, após cinco anos da sua prática, na esfera judicial.
II .' . ICARVALHO FILHO, op. Clt., p. 271 ...
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VIlA TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL ,-

97. ,A empresa Edil argumenta que o praz~ quinquenal para anular os atos
administrativos, previsto' no art. 53 da Lei 9.784/99, não se àplica ao caso concreto, porque a Lei
foi editada posteriormente à prática do ano (1994). 'Esses são os 'argumentos apresentados pela
empresa Edil (fls. 392):

"[ ...] urge,o pronto exercício do, poder/dever de a Administração anular
os seus atos eivados de vício" que, in casu, não resta obstado pelo prazo '
decadencial de qu~ trata o art. 54, da Lei n. 9.784/99, não só por tratar-
se de ato anterio~ à vigência deste diploma legal [ ...]"

98. Nessa linha de raciocínio, um ato administrativo praticado antes da vigência da
Lei 9.784/99poderia ser anulado a qualquer tempo, pois seria imune ao prazo quinquenal de
anul~ção, previsto no art. 54 cio diploma legal. Essa questão já foi superada, há muitos anos, pelo
Poder Judiciário.

99. O Poderludiciário entendeu que o prazo quinquenaLdo art. 54 tem o seu termo a.. ' .

quo de contag.;em a partir da vigência da Lei 9.784/99. Outrossim, o ato praticado antes da
vigência da Lei 9.784/99 submete-se ao art. 54, desde que se faça a contagem dos cinco anos a
p~rtir da entrada e~' vigor d~ referido diploma legal. Os· trechos das ementas selecionadas a
seguir .colocam uma pá de cal na alegação da empresa Edil.

/

"[ ...] ART. 54 DA LEI 9.784/1999. TERMO .INICIAL DO PRAZO
DECADENCIAL. .ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. REVISÃO
ADMINISTRATivA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. [...] 2.
De acordo com o consignado pelo Tribunal local, o Superior Tribunal de
Justiça entende que, caso o ato acoimado de, ilegalidade tenha sido.
praticado antes da promulgação da Lei 9.784/1999, a Administração tem
o prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para
anulá~lo, sob pena de decadência. [...]"
~TJ, AgRg no AREsp 4+2. I48/MG, ReI. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe
06/03/20 I4.

"[ ...] ART. 54 DA LEI 9.784/1999. TERMO INICIAL DO PRAZO
DECADENCIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. REVISÃO
ADMINISTRATNA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. [...] 2.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, caso o' ato acoimàdo de
ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei 9.784/99, a
Administração tem o prazo de cincos anos a contar da vigência ~a
aludida norma para anulá-lo, sob pena de decadência. No caso, a
decadência não está configurada, yois a revisão adm~nistrativa ocorreu
antes de esgotado esse prazo. [...]"
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STJ, EDcl no, AgRg no REsp 1307058/MG, ReI. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/10/2013, DJe 24/10/2013.'

"[00'] REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999

r· , .

POR ANALOGIA. PQSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça
assentou o entendimento. de que mesmo os atos administrativos
praticados anteriormente ao advento da Lei Federal. 9.784, de 1°.2.1999,
estão sujeitos ao prazo de decadência quinquenaÍ contado da sua
. , '\ .
entrada em vigor. A partir de sua vigência, o prazo decadencial para a
Agministração rever seus atos é de cinco anos, nos termos do art. 54. 2.
Na hipótese dos autos, a administração passou a pagar, por ato unilateral,
vantagens ao servidor decorrentes de portarias emitidas nos anos de 1996
e 1998. Em 2002 a administração reviu seu ato e cancelou o pagamento
da vantagem. Logo, a revisão foi feita dentro do prazo de cinco anos,
a contar da data em que vigente a lei supracitada. [00']"
STJ, . AgRg no 'AREsp 263.635/RS, ReI. Ministro' HERM,AN
BENJAMIN, SEGUNDA TJ-!RMA, julgado em 16/05/2013, DJe
22/05/2013)

"[00;] 1. A Corte Especial do Superior Tjibunal de Justiç~, por ocasião do
julgamento do Mandado de Segurança n.o 9.112/DF, da lavrada Ministra
Eliana Calmon, consolidou orientação no sentido de que, caso o ato
acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação
da Lei n.O

' 9.784/99, a Administração' tem o prazo de cincos anos a
contar d~ vigência da aludida norma para anulá-lo; caso tenhá sido
praticado· após a ediçã~ da mencio~ada Lei, o prazo quinquenal da
Administração contar-se-á da prática do' ato tido por ilegal, sob pena de
decadência, salvo comprovada má-fé. [...]" I

STJ, AgRg no REsp 1285268/RN, ReI. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, . SEGUNDA TURMA, julgado em, 06/12/2012, DJe
12/12/2012:

"[.'-.] I. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial, caso'
.0 ato acoimado ~e ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação
da Lei 9.784/99, a Administração tem o prazo de cinco anos para
anulá-lo, a contar da vigência dessa lei; se -praticado em momento
posterior, o prazo quinquenal da Administração terá início a partir da sua
prática, sob pena de decadência, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99.
Nesse sentido: AgRg nos EREsp 445.1 OO/RS, ReI. Min. FELIX
FISCHER, Terceira Seção, DJ 4/6/07. 2. O cálculo das horas extras
incorporadas aos vencimentos da autora com base na aplicação contínua
e automática. de percentuais paiametrizados foi implantado na época do
cumprimento da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança
Coletivo nO 97.00120.53-8, o que ocorrera em data anterior à
promulgação da Lei 9.784/99. 4. O marco inicial para decadência



,
adnlinistrativa inicia-se com a vigência da Lei 9.784/99. Logo, tendo em
.vista que o processo revisional data de agosto de 2008, quando já
ultrapassàdos mais de 5 (cinco) anos do início da vigência da Lei
9.784/99, é de rigor o reconhecimento da decadência administrativa
[...]"
STJ, ,AgRg no REsp 1321448/RN, ReI. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.

"[ ...] AUTOTUTELA ADMINISTRA TIV A. PRAZO DECADENCIAL.'
APLICÁVEL AOS ATOS NULOS E ANULÁVEIS. [...] 1. O prazo
decadencial para que a Administração Pública. promova a autbtutela,
previsto no art. 54 da Lei n.o 9.784/99, é aplicável tanto aos atos nulos
quanto aos anuláveis. [...] 6. Caso o ato acoimado de ilegalidade tenha

. ' ... \: l

sido praticado antes da promulgaçã'o da Lei n.O9.784, de 01/02/1999,
a Adininistra~ão tem o prazo de cincos 'anos a contar da vigência da
aludida norma para anulá-lo; caso tenha sido praticado após a edição. / .
da mencionada Lei, o prazo quinquenal da Administração contar-se-á da
prátiça do ato tido por ilegal, sob pena de decadência, nos termos do art.
54 da L-ei,n.O9.784/99. [...]"
STJ, -AgRg no RE,sp 1147446/RS, ReI. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA,julgad,o em 20/09/2012, DJe 26(09/2012.

"[ ...] REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. LEI N° 9.784/1999.
DECADÊNCIA CONFIGURADA. [...] 2 - O Superior Tribunal de
Justiça firmou a compreensão de que, até a edição da Lei nO9.784/1999,
a Administração poderia rever os seus atos a qualqu7r tempo, iniciando,
a partir de então, o prazo de cinco anos para que a Administração
exerçaseu poder de autotutela. [...]"
STJ, AgRg no REsp 1191357IDF, ReI. Minis~o MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
29/05/2012.

VIII. CONCLUSÃO /

100. As seguintes assertivas resumem a compreensão da ~Procuradoria acerca da
matéria sub examine:

L Os laudos periciais contidos nos autos da ação judicial nO001/1050037343-8
não constituem prova de falsidade documental apta a vincular decisão do
,INPI;

lI. As decisões judiciais proferidas pelos magistrados a quo e ad quem, na ação
001/1050037343-8, não declararam a falsidade dos documéntos apresentados,

..

pela empresa Otto Baumgart, mas tão somente verificaram incongruências
documentais;

1 R
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IH. Ainda que o INPI" verificasse a falsidade documental das notas fiscais
apresentadas pela empresa Otto Baumgart, a anulação da decisão
administrativa publicada na RPI 1249, em 08.11.1994, não poderia ocorrer. "
sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. A petição de denúncia,
apresentada no ano de 2008, pela empresa Edil, não foi objeto de notificação à

~empresa Ott() Baumgart. O contraditório precede" à anulação do" ato
administrativo que afetou interesses ou direitos de terceiros;

IV. O provimento da pretensão da empresa Edil, contida na petição de denúncia,
encontra óbice ria: (i) inexistência de comprovação cabal da falsidade
documental; (i i) transcurso do prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei
'9~784i99 .. '

101. Uma vez examinada as questões jurídicas pertinentes na causa eÍntela, cumpre O"

retorno dos autos ao órgão consulente para que profira a decisão de mérito,' como entender
pertinente, posto que as considerações aqui tecidas possuem caráter meramente opinativo.

102. Sugere-se, ainda, ciência da presente manifestação às\ diretorias finalísticas da
autarquia a fim de subsidiá-las quanto à eventual aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2014.

~ .. ~'

.Loris Baena Cunha Neto
Pro'curador Federal

Coordenador
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RETIFICAÇÃO DA RPI 118~')DE '/
13!07/93TENDO EM VISTA·.~ '
INCORREÇÃO NO NOME DO '&tv ./
T1TVLAR "INT. DANNEMANN.

990

No. 760304068 22/01/95 990
TiI.,VIBROTEX TELAS METALlCAS
LTDA (BRlSP)
Clas.Prod/Serv: 07. lO; 07.50
Marca: VIBROTEX
*INT. GOBERNATE MARCAS E
PATENTES SIC LTDA

"INT.·REMARCA REGISTRO DE
MARCAS E PATENTES S/C LTOA

No. 770067174 31/01/94
Til. POLlTEC IMPOR TACA0 E
COMERCIO LIMITADA (BR/SP)
Clas.Prod/Seiv: 40.15
Marca:

'INT. REMARCA-REGISTRO DE
MARCAS E PATENTES S/C LTOA

No. 710068936 05/06/94 990
Til. FOTO OTICA BELlA CENTER
LTOA' (BRlSP)
Clas.Prod/Serv: 09.05; 09.35; 09.45
Marca: BElL·A-CENTER
"INT. COMETA MARCAS E
PA TENTES S/C LTOA

No. 760259194' 02/03/92 550,
Til. MIRA, lANZA S.P.Ã;' (Il)
"REQ. OITO CO COM. E
REPRESENTAÇÃO DE'

. COSMÉTICOS LTDA(SR/SP)
PET.(SP)016211 DE 17/06/94 "'NT.
~ANNEMAf':lN,SIEMSEN

Nã.760265143 ,26/12/84 690
Til. MARCOPOLO S/A (SR/RS)
"APRESENTE DOCUMENTOS

.FISCAIS EM NOME DA TITULAR
CONTENDO A MARCA E OS
SERViÇOS: CONSTANTE NO
CERTIFICADO DE REGISTRO, NO '

, PERIOD.D DE SUA INVESTIGAÇÃO
, "INT. CUSTODIO DE ALMEIDA &

CIA

No. 770068324 30/08/93 565
Til. ASSOCIACAO BRAS DA IND DE

,MAQS E EQUIPAMENTOS-
ABIMAQ (BR/SP) ,
"CED, GUAZZELLI ASSOCIADOS
FE)RAS E PROMóçÕES LTOA
(BR/SP) "INT. SUL AMERICA
MARCAS E PATENTES SIC LTOA

, No. 770067204 31/01/94 990
, Til. POLlTEC IMPOR TACA0 E

COMERCIO LIMITADA (BR/SP)
Clas.Prod/Serv: 07. lO
Marca:

565·

No.740005766 • 05/04/83 565
Til SHOSHANA IRMAOS SHoEl
CONFECCOES lTDA (SR/SP)
"CED IRAMOS SOEl lIDA (BR/SP)
NOME ALTERADO "INT. DARRE
BUENO MARCAS E'PATENTES •

No. 740141805, ,06/09/83 565
Til AUSTIN NICHOLS & CO. INC.
(US) ,
"CED. GESFOR
AKTIENGESSELSCHAFT (LI) " INT
MOMSEN

No. 760028532 27/10/09
Til BONES PROMOCIONAIS
TORINO LTDA (BR/SP)
"CED. BONES PROMOCIONAIS
TORINO LTDA (SR/SP) "INT.
LONDON MARCAS E PATENTES
S/C LTDA

No. 760028540 27/10/91 565,
Til. COTTON'S BONES
PROMOCIONAIS LTOA (BR/PR)
*CED. BONES PROMOCIONAIS
TORINO LTDA (SR/SP) "'NT .
LONDON MARCAS E PATENTES
S/C LTDA

No.760093903 15/01/95990
Til. CALGON CARBON
CORPORATION (US) \
Clas.Prod/Serv: 09.20'
Marca: VENTSORB
·JNT. MOMSEN '

No. 760116903 09/10/84 565
Til. PLAYBOY ENTERPRISES, INC
(U~ .
"CED. ANCORA S/A INDUSTRIA E
COMERCIO (SR/MG) RETIFICAÇÃO
DA RPI 1222 DE 03/05/94, TENDO
EM VISTA INCORREÇÃO NO
NOME DO TITULAR'" INT.
DANNEMANN

No. 760123012 12/04/83 725
Til. WALDEMAR JOSE INNIG
(SR/RS)
"PARÁGRAFO ÚNICO NO ARTIGO
106 DO CPI "INT. SKO

No.760144133 27/12/83 920
Til. PHILlP MOR RIS MARKETING
S/A (SR/S P) .
"'NT. DANNEMANN', SIEMSEN, .
BIGLER & IPANEMA MOREIRA·

No.760251363 27/12/93 565
Til. KEYSTONE INTERNACIONAL·
HOlDINGS CORP (US)
'CED. KEYSTONE
INTER NATIONAL, INC (US)

No. 760166455 18105/92 900
Til. BRASPEROLA INDUSTRIA E '
COMERCIO SA (BRIES)
"POR FALTA DE CONTESTAÇÃO'
INT. " MONSEN. LEONARDOS & CIA

No. 760240701 30/03/92 565
Til. BECTON DICKlNSON GMBH
(DE)
"CED. F. HOFFMANN-LA ROCHE
AG'(CH) " INT. MOMSEN,
LEONARDOS & CIA. RETIFICAÇÃO
DA RPI 1199, DE 23/11/93, TENDO

. EM VISTA INCORREÇÃO NOME
DO TlTULAR,

990,No. 608969745 09/11/92
Til CHOA Y S.A. (FR)
Clas.prod/Serv: 05.13
Marca: CALCIPARINE·
"RETIFICAÇÃO DA RP11231; DE
05/07/94, P.oR INCORREÇÃO NO
NOME DA TITULAR "INT ..
ROBERTO SCIELZO LEONE

No.6090304oo 13/10/91' 565
Til INDUSTRIA DE CONFECCOES
VILA ROMANA S/A (BR/SP)
,"CED. MALHARIA LUI-ENRI S/A
(SR/SP) RETIFICAÇÃO DA RPI 697.
DE 26/02/64, TENDO EM VISTA ....
INCORREÇAO NO NOME DO
TITULAR" INT. NOBEL MARCAS E
PAT. SIC LTOA .

No. 750180641 28/08/94 990
I Til. SAO PAULO ALPARGATAS S/A

No. 609444271 13/10/91 990 (BR/SP)
Til BRASPROOF ACABAMENTOS Clas.Prod/Serv: 16. lO
TEXTEIS S A (BRlSP) . Marca: RAINHA
Clas.Prod/Serv: 25. lO; 25.20; 25:30 "INT. REGINA GARGIULO NEVES
Marca: DA SILVA .

No. 740005766 05/04/83 795
Til SHOSHANA IRMAOS SHOEL
CONFECCOES LTDA (SR/SP) .
"ARQUIVAMENTO DO PED DE
:TRASFERENCIA PUBLICADA NA
RPI1215 DE 15//03/94 E
INDEFERIMENTO DO PED
PRORROGACAO PUBL'NA RPj
1219 DE 12/04/94 PARA REEXAME
DA MATERIA "INT. DARRE BUENO
MA"RCAS E PATENTES S/C LTDA

No. 750025123' 23/Ó7/85 560
Til CLAYTON DO BRASIL S/A
EQUIPAMENTOS DE VAPOR
(SR/S P) ,
~EDE ALTERADA PARA OS •.

No. 609372211 20/04/82700_ DEMAIS PROCESSOS DE SUA
. Til CELBRAS QUIMICA E TEXTlL ' , TITULARIDADE "INT. ADVOCACIA

S/A (SRIBA) PIETRO ARIBONI SIC
"ITEM 13 DO ART 93 DO CPIINP
NEWTON SIl:.VEIRA .

'';RETIFICAÇÃO DA RPI 1124, DE
16/06/92 pOR INCORREÇÃO NO
CODIGO DE PRODUTO" INT.
BRITANIA

No. 710504250· 30/08/93 990
t.l. PRODUTOS ALlMENTICIOS
TREBON LTDA(SR/RJ) .
Clas.Prod/Serv: 33.10
Marca: TREBON
"flETIFICAÇÃO DA RPI 12~1, DE
05/07/94, POR INCORREÇAO NA
DA TA DE VIGÊNCIA "INT MARIA
DAS,Ne:VES S.'SILVA

No. 720138361 11/01/93 560
Til WAGNER S.A. (BRlSP)
"NOME E SEDE ALTERADOS PARA
OS DEMAIS PROCESSOS DE SUA
TITULARIDADE RETIFI- CAÇÃO
DAS RPI(S) 795. DE 14/01/86 E
1113 •.DE 28/04/92. POR '

.INCORREÇÃO NO NOME DO
TITULAR "INT. MOMSEN.·

No. 730500551 14/08/94' 990
TiI.METALURGICA IPE SA (SR/SP)
Clas.Prod/Serv: 09,20
Marca: IPE (GENÉRICA)
"RETIFICAÇÃO DA RPI 12~1, DE
05/07/94, POR INCORREÇAO NA
NATUREZA DA MARCA "INT.

,GOBERNATE

. No. 720132126 30/08/83' 700
Til. ALMEIDA EXPORTACAO E '
IMPOR TACA0 LTOA (BR)
"ITEM 1 DO ARTIGO 93 DO CPI"
INT. O PRÓPRIO

No. 00756161 O 10/12/94 990,
ft STAR-STABILlMENTO
!l.IMENTARE S.PA (Il)
~as.Prod/Serv: 29.40
Uárea:DOPPIO 5TAR
'NT.DANNEMANN

EXCLUSIVIDADE DA
RA "STEAM" (VAPOR) E DA

DE MAPA RETIFIC/lÇÃO
1093';'DE 12/1 1/94 POR
EÇÃO NO CÓDIGO DE

TO "INT. MOMSEN·

7538090 21/09/92 900
TORY KABUSHIKI KAISHA

ORY L1MITED) (JP) .
FALTA DE CONTESTAÇÃO
ANNEMANN, SIEMSEN

7538103 21/09/92 900
NTORY KABUSHIKI KAISHA
ORY L1MITED) (JP)
FALTA DE CONTESTAÇÃO

.;OANNEMANN, S'IEMSEN

007538138 21/09/92 900
UNTORY KABUSHIKI KAlSHA
ORYLlMITED) (JP)
FALTA DE CONTESTAÇÃO

.OANNEMANN, SIEMSEN

007541686 13/10/91 565
UNILEVER N.V. (NL)

. CONOPCO, INC (US)
F/CAÇÃO DA RPI 1227, DE
/94.TENDO EM VISTA
RREÇÃO NO NOME DO _

R. " INT. EUA MARIA P.
TEL

007553889 21/12i92 565
ELlANCE ELECTRIC
STRIAL COMPANY (US)
. RILlANCE ELECTRIC
PANY (US) *1NT. MOMSEN

ió. 007557604· '04/01/93 990 .
CURTUME ALlANCA SA (SRIBA)
Prod/Serv: 16.10

Marea:ALIANÇA
'm.MADALENA C. FREIRE

No.007564775 25i04/95 990
fl CARAIBA METAIS S/A.(BAlBA)

.Prod/Serv: 06.40
Marca:CÀRAIBA .
lNT.SECURITY ASSESSORIA
EMPRESARIAL

No.007570481 10/12/89 550
R SOCIEDADE INDUSTRIAL E
COMERCIALSINCO SA (SR/RJ)
'AEQ.IMPORTADORA DE
VEíCULOSXM LTDA (SR/SP)
PET(SP)016252 DE 17/06/94 "'NT.
DANNEMANN

0.608116041 14/12/92 '. 858
Tit:OTTO BAUMGART INDUSTRIA
ECOMERCIO S A (BR/SP) .
lNT. SIGNO MARCAS E PAT SIC

'LTOA .

No. 60891451713/10/91 565
Til.UNILEVER N.V. (NL)
'CED. UNILEVER PLC (GB) "INT.
ELZAMARIA POSSINHAS
PIMENTEL ,.
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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]aneiro - Cep 20.090-050

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

Despacho N° 0345/2014-AGUIPGFIPFEIINPIICOOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 608116041

1. Estou de acordo com o PARECER N° 0004/20l4-AGU/PGFIPFE/INPIICOOPI-
LBC-l.O, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da
COOPI desta Procuradoria.

2. A recomendada comunicação do referido Parecer às demais Diretorias
finalísticas, deverá se dar por memorando, bem como através de inserção na página desta
Procuradoria, o que deverá ser providenciado pelo SECOR.

3. À CGREC.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2014.

- t
fK (/r-~

, Mau~dré Maia
Procurador-Chefe
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