ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar — Centro — Rio de Janeiro — Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Nota N° 0221-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO N° 52400.020433-2013-03

INTERESSADO: DIRMA e CGREC

ASSUNTO: Minuta de resolu¢io sobre a condigio de alto renome de marca

Sra. Diretora de Marcas e Sr. Coordenador Geral de Recursos e Processos
Administrativos de Nulidade,

L. Em uma leitura preliminar da minuta de resolugdo, cabe abordar trés aspectos da
proposta normativa, antes do exame conclusivo deste 6rgdo consultivo.

2. _ O primeiro aspecto refere-se ao conteado do paragrafo tnico do art. 10 da minuta
de resolugdo. Os érgéos proponentes do ato normativo entendem pela manutengiio do referido
dispositivo, com apenas uma mudanga de redagio do mesmo com a finalidade de esclarecer a
norma.

3. A norma proposta atende ao seu objetivo, esclarecimento da competéncia da
CGREC para instruir os recursos. O quadro abaixo traz as duas reda¢Ses da norma em estudo.

Resolucio INPI/PR n® 107/2013 Minuta de resolugio

Art.10 {...] Paragrafo tnico. O recurso de que
trata ¢ presente artigo sera instruido pela
Comissdo Especial de que trata o art. 11 e

Art.10 [...] Pardgrafo unico. O recurso de que
trata o presente artigo sera instruido pela
Coordenagdo Geral de Recursos e Processos

decidido pelo Presidente do INPI. Administrativos de Nulidade - CGREC,
subsidiada pela Comissdo Especial de que trata

o art. 11, e decidido pelo Presidente do INPL.

4. A norma hoje vigente nfo menciona a CGREC, o que pode suscitar duvidas por
parte do usuario externo. No dmbito interno da autarquia, ndo existe divida de que o 6rgio
recursal do INPI € a CGREC, razdo pela qual nem se cogita a hipétese da Comissdo Especial
Instruir os recursos.

5. A problematica aqui levantada ¢ a real necessidade de mencdo da Comissédo
Especial no paragrafo tinico do art. 10. A instrugéo dos recursos ¢ sempre da CGREC, possuindo




ela competéncia para requisitar subsidios para todos os demais da autarquia, independentemente
de previsio no ato normativo ora objeto de revisio.

6. A norma proposta pode ensejar uma interpretagiio equivocada por parte do
usudrio externo no sentido de uma instrugio camuflada por parte de 6rgdo incompetente para o
ato, isto ¢, a Comissdo Especial. Néao ha davida de que a Comissdo Especial néo possui
atribuigio para instruir os recursos. Ocorre que a redagfio equivocada hoje vigente indica tal

equivoco.

7. Talvez seja possivel excluir da norma proposta a expressdo “subsidiada pela
Comissio Especial de que trata o art. 117

8. Um segundo aspecto a ser tratado pelos Srgios proponentes, antes do exame da
matéria pela Procuradoria, refere-se ao art. 9° da Resolugdo n° 107/2013. Transcreve-se 0 quadrc™ )

comparativo:

Resolucdo INPI/PR n° 107/2013 Minuta de resolugéo _

Art. 9° Findo o prazo previsto no paragrafo | Art. 9° A partir do dltimo ano do prazo
tnico do art. 8°, e para que continue | previsto no paragrafo tnico do art. 8°, o
gozando do reconhecimento previsto no art. titular da marca devera encaminhar ao INPI
125 da LPI, o titular da marca devera | novo requerimento de reconhecimento do
encaminhar ao INPI novo requerimento de | alto renome da marca em questdo, com
reconhecimento do alto renome da marca | dados recentes, nos moldes da presente
em questio, nos moldes da presente Resolugdo.

Resolucdo.

9. A norma proposta aperfeigoa a redagéo do art. 9° da Resolugdo n° 107/2013.

10. Aproveitando o trabalho de revisdo do art. 9° do ato normativo, talvez seja
possivel conferir €nfase a inviabilidade de prorrogagdo da condi¢do de alto renome. A
Procuradoria chama a atengdo para esse fato, pois recentemente a autarquia foi demandada em
Juizo pela empresa titular da marca Boticério.

11. A empresa pleiteou em Juizo o gozo da condicdo de alto renome de sua marca,
expirado o prazo de dez anos. Ela apresentou novo requerimento da condigdo de alto renome
perante o INPI. Alguns meses depois, ingressou com uma agfo judicial objetivando a condicio
de alto renome, enquanto a autarquia ndo examina o novo requerimento. A sentenga deferiu o
pedido formulado pela empresa.

12. O art. 9° da Resolugdo INPI/PR n°® 107/2013 foi infeliz ao utilizar a expressio
“para que continue gozando do reconhecimento”, o que poderia sugerir uma prorrogagdo da
condicio de alto renome. A norma ora proposta pela DIRMA e CGREC exclui a referida
expressdo, eliminando qualquer sugestéo de prorrogacao do instituto.




13. De todo modo, este 6rgdo consultivo sugere aos orgdos proponentes da norma
uma reflexdo sobre a possibilidade de incluir um paragrafo no art. 9° do ato normativo, ou em
outra localizagdo, que esclareca definitivamente a inexisténcia de prorrogagio da condicio de
alto renome.

14. A Procuradoria ja havia esclarecido a inexisténcia de prorrogac¢io da condigdo de
alto renome, por meio do Parecer n° 0012-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0,
aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante ) Despacho n° 0470/2013-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

Parecer n° 0012-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: “62. Uma
vez expirada a vigéncia da condicio de alto renome, o titular da marca
possui a faculdade de apresentar um novo requerimento. Verifica-se,
portanto, que ndo se trata de um mero pedido de prorrogagio, mas sim de
um novo requerimento. Faz-se necessario comprovar novamente o
preenchimento dos requisitos dispostos em ato administrativo normativo
do INPI, mediante pesquisas contemporineas a data do processo
administrativo. [...]"

15. De todo modo, parece razoavel, se assim entenderem a DIRMA e a CGREC,
incluir norma sobre esse aspecto, eliminado por completo qualquer davida, o que sera
fundamental nas préximas demandas judiciais sobre a matéria.

16. Por fim, ha um aspecto de forma a ser tratado. A minuta apresentada introduz
altera¢Oes na Resolugfio n° 107/2013, mantendo esta vigente. A alteracdo de um ato normativo
tal como proposto adequa-se perfeitamente & técnica legislativa. Inclusive, € o mais apropriado
quando as alteragdes sdo pontuais.

17. Entretanto, este orgdo consultivo ndo recomenda a forma proposta, porquanto a
autarquia ndo consegue manter o acervo de normas, e respectivas atualizacdes, de forma
orgamizada em um ambiente virtual de facil acesso. Em razio desse fato, a revoga¢do da
- normativa vigente in fofum, ¢ a edi¢io de uma nova resolu¢fio, ainda que com alteragdes
pontuals, parece o mais recomendavel para evitar duvidas dos usudrios. Essa questio foi
recentemente explicada pela Procuradoria na Nota n® 0181-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COQAD-

LBC-2.8, in verbis:

3. A primeira consideragio a respeito da minuta em aprego diz respeito
ao método escolhido para alterar o ato normativo. Sobre essa matéria,
cabe um breve intrdito tendo como ponto de partida a Lei Complementar
n° 95, de 1998.



4. A alteraciio de atos normativos € objeto de uma segao propria na
Lei Complementar n° 95, de 1998. Da leitura dessa secdo, depreende-se
trés métodos, ou formas, para alteragdo dos atos normativos, ipsis lirteris:

Art. 12. A alteragdo da lei sera feita:

I - mediante reprodugio integral em novo texto, quando se
tratar de alteragdo consideravel;

11 — mediante revogagdo parcial;

11T - nos demais casos, por meio de substituigdo, no proprio
texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo
novo, observadas as seguintes regras:

a) revogado;

b) é vedada, mesmo quando recomendavel, qualquer
renumeracio de artigos e de unidades superiores ao artigo,
referidas no inciso V do art. 10, devendo ser utilizado o

mesmo nimero do artigo ou unidade imediatamente anterior,

seguido de letras mailsculas, em ordem alfabética, tanta:
quantas forem suficientes para identificar os acréscimos;

¢) é vedado o aproveitamento do nimero de dispositivo
revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal ou de execugdio suspensa pelo Senado
Federal em face de decisdio do Supremo Tribunal Federal,
devendo a lei alterada manter essa indicagdo, seguida da
expressdo ‘revogado’, ‘vetado’, ‘declarado inconstitucional,
em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal’,
ou ‘execucio suspensa pelo Senado Federal, na forma do art.
52. X. da Constituicio Federal’;

d) é admissivel a reordenac@o interna das unidades em que
se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim
modificado por alteragiio de redagao, supressio ou acréscimo
com as letras ‘NR’ maitisculas, entre parénteses, uma Unica
vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as
prescrigdes da alinea "c".

Parégrafo tnico. O termo ‘dispositivo’ mencionado nesta Lei
refere-se a artigos, paragrafos, incisos, alineas ou itens.

5. O 6rgdo proponente optou pelo método de alteragdo previsto no
art. 12, I, da Lei Complementar n°® 95, de 1998, a seguir explicitado: um
ato normativo ulterior simplesmente altera algumas normas contidas no
ato normativo original. Isso significa que os dois atos normativos
possuem vigéncia. A redagfo do primeiro ato normativo passa a vigorar
nos termos estabelecidos posteriormente.

6. Embora previsto em lei, a Procuradoria ndo recomenda a ado¢zo
desse método, porquanto ele exige uma organizacio e sistematizagdo de
normas que esta autarquia tem dificuldade de manter.

7. O INPI sequer oferece com clareza em seu sitio eletrdnico as
normas expedidas. A ultima tentativa de sistematizagfo das normas da
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autarquia redundou em um conhecido fracasso, o denominado Projeto
Estratégico n® 12/2012.

8. A adocdo do método contido na minuta pressupde que sera
disponibilizado ao usuério, seja interno ou externo, o ato normativo
original contendo as normas modificadas pelo ato ulterior. A norma
ulterior havera de estar disponibilizada de forma ficil ao usuario, de
forma que este ndo confunda o teor do ato normativo sem alteragio com
aquele com alteragio.

9. Pelos motivos operacionais supra expostos, este orgio consultivo
recomenda a adogdo do método de alteragio de atos normativos, disposto
no art. 12, I, da Lei Complementar n° 95, de 1998, ainda quando a
alteragio niio é consideravel. Ele é simples e nfo enseja davidas por
parte do usudrio. O método recomendado consiste em revogar o ato
normativo original por inteiro. O ato normativo ulterior, que também ¢ o
revogador, compreende as normas do ato original com as respectivas
alteragGes. Dessa forma, passa a ter vigéncia uma nica normativa sobre
a matéria.

10. Conforme asseverado acima, a Administracio possui a opc¢ao
por um ou outro método de alteracio de seus atos normativos, sendo
que os dois coadunam-se com a técnica legislativa. Nao obstante este
érgio consultivo entender inconveniente a forma adotada na presente
minuta, reconhece-se que essa opinido nio representa um obice juridico a
aprovagio da minuta pela autoridade competente.”

18. Apbs manifestacio dos érgdos proponentes, a Procuradoria expedird manifestagdo
conclusiva sobre a minuta de resolugéo.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2016 .

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Chefe
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