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L, ".. '. 1,!ADir~toria'de'Marcas,pbr meio do.Memor~dô nO052/2015 -: INPI/DIRMA,
sllbmete.à ,a~ai!açâ()da~tocÜradoriá' minuta. dé' resolução' sobre. a \aplicaçãQdo art. 136 da,L.eí'.
9.279/96. '; '," .' . \ "" ' ' ...
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"Art. 136. 01:N:EIfa.raasseguintehlnotlÍ:ções: ".
' ,. ": ,...• ' :'.' ..•......... :,', ' ,': ',' .. ' .. ' '- ,.: : .. "" .' ": ' , - .. - .. ~' ..

. J:-d~ cessãq;fazendo,coilstar,'áqúáÍificação cúlllpletàdo cessionário; .
lI •.de' qUlllq;llerlimitaçãoQu ônus que recaia sobre opedid6 ou registro;,e,

'I1I'-dás alteraç'õesde'np1l1e; .sede oqendereço do depositante ou titular .
. . ....' .. I' .

I ,"
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"ADVOCAÇiAGERAIibA~O\
" ',' -., •.. " . '. " . ',' ',.' ,-." ',o , - - ,'~' .-

.' '. ,.; / ,PR.0CURADORIA GERAL FEDERAL .'
paoCl1RAJ)olUA. FEDERAL ESJ:lECIALlZADA JUNTO AO INPI,

, '.. Rua M~yririk~Véiga, 09, 22~_andai ~Cén,trâ.~-R~o,d.eJaneiro. - Cep20.09'() ..050 ;~
'. I i· ; 'TéI.;(21}303J-373113037-3208LFiIx.: (2i)3037~3206 ..

,.

. ,

,I

. \

,.,

3....• ().inemOrândo':daI)IRMA,esclareceque~anota~ão,prevista no .dispositivo legal
era aposta no .certificado·q~iregistro.em papel: Tâlprocedimento demandava <rrecolhímento do

..•..'.' '. J ...•. " '. ,..•...•.•.......•.•. ," ',. " .. ' ' ..... ,

'certificadpe a'âp9~iç~o dásJ~notâções;Apartir~de' 2°96, a,Diret3ria de MarC?aspassoua expedir
uma' fqlha.~upleilientar ao :~egistrO;o, qti,e'·substitui.ulasahotáçõ~s no próprio' certificado de

" ,,' ...•.. '... - •.•• ' .'., ,'0:. _".'" " I .", ••••

,:~::registt6.. ,.
'. '1

"- .' •• 1" ; ••

"', ~. ~":,"":',~" .. ( ..... ~ .', ;'0, "', ... -' .':' . ,"',. ". __ .,

.4. Ent2Q13, ás,~()tações deixaram de'figUrar.na folp.asuplementar ao registro, em
.' d • ,,:,' 0>, " :' '\ '_ -"', , ..• ' --L .. ,", ""_", '_I . , • ",.

'razãQde.falhasino sistemaelettônÍco, "
I""

/

~1, .

,\., r
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. ," " - __ ,"1:

.' 5<~m' 2014; entr0l!' em vigor o certificadb el~trônico de I1Iarcas, por melO da
:.,ResoÍuçãO,·INPI/PR136/2014,çujoexameprévio a publicação foi efetuado por, esta

:.1. " ...•.•

. .Procuradoria, niediante as seguintesmanifestàções:
,. (i) o Parecer' f1°·0006/201~'~ÀGU/PGF/PFE/INfI/COO?I-LBC-1.0 (fls. 07/18),

. aprovad~"pelo' Procurador:'Chefe mediante o . <Despacho nO
035}/2014/PGFIPF~/INPI/COOPI;MSM-3.2.3.;

(iiYaJ<róta.N.o.Oi12-20 l*AGU/PGF/PFE/INPI/~OoPt- LBC-2.1, aprovada pelo
.~ráctlrad?r-Chefe .....'por ... melO do Despâcho nO 0428J.,2014-
AGU/PGF!PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

.#

".11

,",...

.61. )Ücertifi~ado e1etrôni~o,~e~àrcastomoudesnecessário;ou inviável, a'ano~'1çãd'
·no documêritoem:pape1.Nesse pârticJllar, a proposta ,contidàna minuta de resolução encontra-se

•. ~" .': ",'" '", ..• , ' -', ,"' .. 0'0· .' ...........•.... ' ..•.. " '- ,.' ..• "'. jU,sti:ficadape1oDiretordeMarcas nestes termos ,(fls. 04):

I ";recolher' llltr b~rtifibado cÍe registro desse tipo :para anotação é
. itnpossível;por \Outro,'expédirurpa folha suplementar, tal como,antes, I

.en,cerra.custos, relativamente aItos;além de. constitUir anacronismo .
plêriament~'di~perisável,dôponto.ge vista dosmodemos recursos que a

.tecnologia.da informaçãodiiipãe,."; ..
. .

·7... :' . Por meib.da.minuta,emipreço, a'Diretoria deMarcas propõe que a/publicação da
RPltepresentea,anbtaçãq,prevista noart 136 datei 9.279/96. Transcreve-~e a seguir,ocerne
d~modifiéaçãÓproposta (fR 04): , . '. '" ,

;
'... ' . '. - , '.

~'()9ue'.esta'Dirétoriapretendé,êmpoucaspàlavras, é'passar ti admitir .
<ÍU,ea' pr~pria'publi2açãoem 'RPJdo ato em questão cumprá o papel dá
"anotação'; satisfeita, a~siíri,anecessi<dadeqe tornar-público os atosqúe

.éarecem de anotação." .. ' -
, .. ': 'I - - 'r ,li • ;:~

8~ . N~ssàlinha ,de taciocÍ11i6, o art. 1° . dantinuta ,estabelec'ea dispensa de.. ,... -: "',. "".' ,-',' , .
'recolhimentodocerti:ficadoodereglstroemp,apel para~ prática'do ato adíninistrativo, previsto no .
art J36.cia'~l!I:'OâispOsitivo·. promove ,~'equiv:alê-';1cia:.:daaJ?otação ao. 'atode .pub1iGaç~o,

• "'-' • -, '.' ." .' -." • -'o •••.. 1"", .•

cbllfonne.asyg~dafrase.do dispositiv()tnÍnutadÓ.. " '
~ .. "

..Min~ta "de :resolução;<art,,I",As anotaçÔesa que .'se refere o art. 136 da .'
Lei 9.279/96 (LPI) 'pi~scin,de'mdo recol~imento do, certificado de' ,
registro da marca para.tal propósito. Para todos os efeitos, "anotação"
~quivalení à publicaçãÓ,n~Revista da Propriedade'IndustriaÚRPI), do .
'at'?qued(;(feriu:" ' .' . ' )
1- A cessão; .. , , ..

.n --9ualquetJimitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro de.
marca~ ", .

. JII.:... Alterações de nome, sede ou,endereço do ,depositante ou titular,

) ...
9. A Procuradoria não identifica' qualquer óbice ria' dispensa do recolhimento do

.' . \: ~; -. " ... ' '. r ~

certificado eletrônico em papel ou Ila extinção do procediment<;>d~ expedição de' folha

y
/'

2



, suplêmentar;O art.l}6da Ln a6 dêtermil1ar a anotação não detertninou, que oprocedimerito
, fosse feito empapeLDes~e moâ?" a:Administração pos~ui liberdade pará efetuar' a anotação em
"fqrmato 'eleftôhico,enão, em papel.

..

, I
.. -,

• j

"I, .. " ,,_' ,.,",,' .' .. _. " ,', : .. ,,1 .. _ .

'10;, ,A finalidade da anotação prevista no art. 156,da LPl é registrara alteração da,
\" ,'", .. " ",' ',' '. ' ': I

marca ou do pedido. ,Ou?seja, n~obastaptomoveracessãodoregistro ffiátcário, é éssenciaLque a
, Administração conserve amemória do cédente; a data etc,.'

• "o' " .. ' ••. ','. _.0.- : _;, ",' •... , .... ', " ...•• ,_~ ••. - , •...... , '

.1.'

",
, , Ü. " ''N"ãQ,háqualquer óbicéjutídico naipublibação·doart. l° dà minuta tal' coino~stá

1:_: .: ':.-",' ,..::'.' ,.',,, .' .. :' ...•,. : :, - ," ,' .,""....•....... ,',.- ..•.......,', .. _', , .
:redigido;P()r:devetde'()fício, cabe observar que a segunqa frásedo dispositivo possui uma
premissa passível de crítica.-

:. ",,' ""'j< /' ..•..•

".
I "," ",'. _,' : ,:.. ," .. ' .' °'0 .. " .. ' .. :,' c' ',0 .. ' ' •...... ~ .. j , ., 12. A segun:dafrase do art. rOda minuta promove a equi-v:alênciadapublicáçãona

•... - - I" ," .' •. ": ','. - < "';' ••

RPI ao ato 'de anotação. Não ,seêonfunderrresses dois atos, pois possuem finalidades distintas,
'- ' iembora:ohpntelíd6dos ~tos seja similar .A,publicação na RPI tem o escopo d~ constít~1iro termo .

~,',';''''''''''''' ,',~' "'" ' " " . t, " ' ' ..

á quô.dos efeitos jurídicosdá·ª"lt~raçãode,registro.A anotação possui o ptopósito'de preservar a
memóriado regi~trQ'anteriórà altefação;bem como oS dados ulterior~s; .

. '13..... Pbris~b,'á:equivalênbi~'do átodepublicação~edeanotaçãonão se mostra a mais
,adequada,êrnborainão vible'qualquer dispositivo legaL TaL equivalência '~néontra-senó ân1bito

; de,prerrogàtivasdapitetoria~'de ,Marcas., " , .' , '.' " :' '; .

. _. "." .','. a:, , .

14': ;-,' 'InvésdaAquivalência'émquestã!);' talvez ,fosse mais conveniente' dizer que a
anotação~e]'ia.feitan(jpro?es§o !adwimstrativo eletrônico? o~,no ~~Ií1átcas,A anotação de ,cessão,

. por'exêmp~p',\,'e!)nteriaÓd~~pâchopublica~o ,nâJU>I .. A partir do momento quê existe um
,processoeletrôni'Co, eumicertificado digital,;. existe' tambémiu.ri1 registro eletrônico. A: anotação

~"'-I , '. ' 't \ ~ '. ' "

séria'noregistro eletrÔnico ....
I ." .<. .' "

",
• < •• , " .,' " ' ' , ~

15.1 '.0art.',2~,daininuta encop.tra-seem, plena 'conformidade com o prinCIpIO da
publicida~eecOrtlamel1slégisdos arts. 136 e 137 da LPI; posto que alteração do registro será." . .-' ," ": "\' ", .," " '.
disponibi!.iza:dáatodôs os llsuáriosextetnos;. ". ~.

/

.-*
" I· ••,Milluta HeiresoluçâQ,art...20 ~eita a9o~esPQndentepublicação,o INPI

'fatá.constatde seuportal.,lla intémet,pórmeio domódulo de buscas' dé
" marcas, asinfor.maçõesatualiza:dás ielativa~àsaHeraçõês em questão~

J 6., Uart. 3° daminuta'refere-se às folh~s suplementares pendentes Ae expedição. De
,acordo,comb~'dispositiv,01TIinutado,o procedimento ora,previsto é aplicável, inclusive, aos

':,';'"," <, ",~-",,: ,",' , ..,:.,,,:' :",.>' __'" ":', ,"\, ,i' ,',' _,'" '", ,,',' • :" : ,, __' , , " ',' '"" " , _ >

pT,ocessospendentesdeanótà.çãq em data anterior .à publicação da resolução .
. . . _ .. " .,~.,- " ..

..Art.Jo A emissão d~.f6Ihas su~leIi1entares ao registrp, instituídas por
;meio de comunicadQ publicado na RPIno 1.858, de ·15/08/2006, que
estejam pendentes 'até a data da entrada em vigorrleste. ato, ficar
prejudicada emfavor doprocedimeni:o disciplinado pelo·p~esenteato.

3



--/ .

. :"J .

17. ' ... !~êlltícoracib'Cihiofoi adôtado no m~mentoda transição do certificado de registro
·einpapeLpara.(rcertificadodigital,conf6rn1~ ,se percepe .pela leitura do Parecer nO0006/2014-
AGU/PQFIPFE/INPI/COOPI-LBC,;;LO?'. 'i •

. ' \."' , I .. ,
',' ',:, <>-<..:7 .. " .. '. ,.,'_"" ••. '-,,0' , I" ," .,', - ,

Hy.! ." FOcceSsionáriopodçobter oltertificado de registro, no formato digital' (.d, único
atuahri:erite({xpedi,dÓp"da,autarquia).De' âcordoco,m'.o.art;.4° da minuta,ocessionárío .precisará
solicitara.emi~são de 23 via ,do:certiflcadodoregistro, o qual será, e~pedidotendo ele como

.',titular da~arcá.:Oproc~dirrieritoapHca"setambém aos' incisosIl e UI d~ art. 4° da minuta,
c6nc.el11ent~siàsapôtaçõ'esde lifuitações,:ônus,alteraçõés de?!10me,endereç,o.etc. '"

~ .~ " ~
..

4~.,'4°Ao·cessiolláriJdeÚm,iégi~troqut(tencio~e obter o certificado em .
s,ell nome,~pó~ocorrespóndented-espachodeav'erbação da cessão, caberá

,solicitara emisSão de 2avia do cer.tificadóde registro." " .
·Parágrafouni.co- () mesmo seaplica"trÍutatis mut~ndis, aos casos listados
fios iºcisoslÍ eIII 'do art'l °destá Resolução.

'19.- "A; e~pl'essão .mutatis ,mutcÚ~dis talvez 'n~o~eencaixe . adequadamente, no
dispositivo';proposto.peloseguinte:motivo:' a'referidªexpressão tem pertin~i1ciaàquelas situações',

Iquêdem~~kUIlJa/~daptaçãoe aaplic~ç~()da.idéia d~"'quando possível" ou"namedid~ do
posSível':;!~s,~a'idéi~parece'nM se·apl~carao gispositivÓproposto,porquanto, o art. 4~~édirigido'

,,<in(otÍ{rrzà~,situ~yões,pre~istásno's,ihcisós.Il'e,Ill.d9lart.l~ .daminuta. A princípio, não se aplica '
,âjdéia:ae:"nal11édidaddpàssívei';o-u.;"quando'p~Ssível':'. '.' .. ,' , .

, ."
','

\."
." . : - ' ',' /'

..'Os arts. 5° e6°.da.·rhiriutasão os de praXenós atos normativos da autarquia.
. .

Art. 5° 0sca.sos ,omissosserãotesqlyidoS pelo ,Pre'sidentedoINPI.
Art. 6°, EstélRes'olução'entra: elll:vigor na. data de sua publicação na
~evistada/Pt:"oprieda~élndustrial: .. ' .

~...
21:·· ... Diante 'do'6*posto,-resta,exmiiÜiâda.~.mih.utaderesoluçã~subnietidà à aváliação
dà,Pr6curadôl'lk' APt9cUraddtianãdíd~ntificou :qualq~er óbice·dy" caráter Jurídico no t~xto .'

.,"-; .~
'1 .

1 P~rc;\cér'Í1ó<OQ06/20J4-AGUIPQFIPFE/rNi>IJCOOPI-LBC-1.0:,"32.· O .art. 3ó da ,mÍnuta prc;\vê a imediata
aplicabilidade da re~olução, iÍ1dependentemen1eda data de recolhimento da retribuição r~lativa' à expedição do
certificádp de r~gistro.Ínarcário.,' ' ... ',' - -', " ,

i ",,'-, _,' "o " T,,:. _,', . -', ,','." ' .,',: ,", d." ,\ --, .. "-, '.:"'", .. - ..•...•

. ', Art·: 3°9~cert!ficad~S"'4e!l'egi~tro:-p·ep.dentes 'dee~ped~ção.até a entrada em vigor deste ato serão'
,;dispçmibilizadósnostermos·destaResoIução ... ' '.•. " ....•..... ".'..

",33.A',n~fmá'!ern ,especial reÍevâricia,pelo Ü{todehoj~ haverapr~imadamente ,26344' certificados ,de. registro
marcáriopendentes'de/ expediçªo, Alénidess~núIt1éro, pá, Uil]nÚf!1etopróximo de 11.258 certificados de

. prorrogaçãO'de registro.rparcário,.péildentesde.expedição{na presente data. De acordocóinoart. 3° d~minuta, esses .
pedidos de .certi:ficado'de;registro marcário serão expedidos no forrnáto digital. Essa situação justificá-se ~elo
volume considerável de registros éoncedidos pormês, que alcança0 m~mtàntede 8.000,.' ....
34; A validad~j~rídicàdocéitifiCadoderegistromarcáÍ'ioem f(jrrnatodigi~al'setá idêntica a·do formato empapeI.

, .Nesse sentido; nãoháóbicl1para que os:pedidos pendentes seJam atendidos mediante a expedição de certificado$de
registro :emforma.tbdigitaL'" '

. I

.•.. -.,-

~' .
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'proposto, ,c~bendoa suapublicâ~ão indépenderitel11ente:do ,acolhi~ento das observ;ições de
caráter estílístico. ,.'

f
'.

,.

À coI1sideraçãoSuperior.

.i'

I

,I
'1

,'.

"

,',

.'

I.

i ...

-.

Rio'de Janeiro, 26'dem~o;de 2015,A-z6~
LotisBaena CunhàNeto '

t..• ' ,.....

.Prócúradç>r.Federa!.
Co6'rdei1~dor
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) , ,- ADYOCACIAGERAL DA UNIÃO
PR.OCfTRAD()RIA-GERAL:FEDERAL

'PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua MayririkVeigâ, 09, 22' andar:~çeni:ro - Rio deJaneir~ _ Cep 20.090-050

' , Tel.: (21) 30:37-3731/3037-3208 - Fax.: (21), 3037-3206 :

,"D'espacho N° 0324/2015-AGUIPGFJPFEIINPIICOOPI_MSM_3.2,3
" ,

, , .
REFERÊNCIA:, Processo N°. '52400.01'8190/2015':'05 ,.'

.- .,,'. ' ...•. 'j':." .. ':'. o.,.:" . ,._ ." ..... 1

L , ' , ' Estou de acordo com, a NOTA N° 0162/20 15:AGtJIPGFIPFÉ/INPlfCOOPI_LBC_". , ' .. , .'. -,' ..... :. ',',c .' ..•
' ",.'., I, .. ",., .. ,:.' . " , .."." , ..

2.1, elaborada. pelo 'Procurador Federal Loris'BaenaCunhá Neto, Coorderiadorda COOPI',desta
Procuradoria'.

Rio de Jaheiro, 27 de maio de 2015 .
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