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Instituto Nacional da Propriedade Industrial
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NOT A1INPI/PROCIDICONS/N° \1 e\()'L.

. , ",

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria :. ~-

Ref.: Processo n.o 816,238.987

," ..;.

Em 07/08 /2002

EME~T A: ADMINISTRATIVO
'Duplicidade de registros 'da marca
GEOPr.;ANpárâ dóis'titularesdivetsos; ,) ..•'
Desatenção'do INPrp~làl'a'pósslbilidade de
desarquivamento :.:...que yeiôaocorrer - do
pedido prioritariamente ~depositado;:: .
Impossibilidade da reforma do deferimento

. do pedido'poste~ior'facb'a:'prés~ri~ã~ 'dó 'ato ..
; .:; Ressalva da via judicial par!l Ó necessário

reparo da falha administrat~va .. " .

, "',

L :' • <.. -.', .. ' ... :; 'f," • " ~i ,-~; _ .,':",~': ...•

C::Ve,io:o pres~ºte·prpeessQ'.a esta PROCIDICONS,por sQlictt.açãô,cl~DIRJv1A,
.para ,que.seJ~prestcldá odentaçãoquanto ao procedimento~'ad~tar' em 'caso '.
;que; por inadvertênéia daquela DIRETORIA, veio a ocorrer o incidente de
. duplicidadede um registro de marca idêntica - GEOPLAN - para os mesmos

'. ;"sérviços/l1ô'Ínesmoâmbitode GEOLOGIA; PROSPECÇÃO; êtc:\emnome
de dois titulares distintos.

2. Efetivamente, O INPI se descuidou; no caso, por não atentar para o fato de
que odesarquivamento do processo primeiramente depositado - sOlJo n.O.
814.797.334 - ainda poderia vir a ocorrer, como de fato aconteceu, gerando
duplicidade, no mercado, de duas marcas registradas idênticas, sendo a outra
decorrente do registro de n.o 816.238.987, depositada posteriormente e
deferida sem maiores obstáculos.

3. Claro está, e aí não cabe discussão, que às partes não pode ser atribuída
qualquer colaboração para o malfadado evento, eis que competia ao INPI
sustar o exame daquele processo secundário enquanto não se esvaísse
totalmente o prazo para um possível desarquivamento do primitivo depósito.

4. Observa-se, contudo, que, no caso, a informação da Diretoria, referida no item
2 do arrazoado de fls. 34/35, subscrito pelo ilustre procurador da GEOPLAN-
GEOLOGIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA. é absolutamente
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pertinente e indiscutível, na medida em que espelha a plena realidade dos fatos
no momento.

5. Efetivamente, atualmente estão totalmente fora do alcance do INPI quaisquer
providências administrativas que possam reparar o erro de cuja
responsabilidade esta autarquia não se furta a reconhecer, uma vez que já se
esgotaram os prazos em que lhe seria facultado promover o reparo pertinente.

6. Nessas condições, o que cabe ser informado à requerente é que somente por
via judicial poderá o INPI ver-se legitimamente autorizado a promover
qualquer intervenção na vigência do registro posteriormente concedido e que,
vale 'repetir, está em vigor de forma irregular à luz da legislação específica.

7. Assim~'em res~osta objetiva à presente consulta, esta'PROC/I?ICONS tem a
informar, apenaS; que a parte deve ser informada de que, na fórma do presente
pronunciamento, Somente a ela cabe a iniciativa de acionar o Poder Judiciário
·para ver corrigida a situação que,lamentavelmente,.veio a lhe causar lesão nos,
. seus legítimos direitos de titular da dita marca GEOPLAN.··.

,~.> :8: ·IIi~taurado ,o,pertinente:procedimento judicial,esta,rá ()INPLemcondições.de
reiterar;m; pre~entes jnfo,nna9ões em Juízo~para que';YeAAàa..s~irestao:r~da a,

.adequadárealidade dos fatos, após a confissão de responsabilidade do Órgão
pelo iIlfaustô 'acontecimento aqui comentadO .

. .
"' "..

É''Oeht(~~d~rijerito'qüe''sÚbfuetoáconsideração superiodh'::~;' ,::;;.,::......."'. &.
. ': ' ,' ~/

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

Ricard9 J. S. rpa
Procurador Federal

. Mat SIAPE ~0449642
OAB/R. I -?? RlIn

.... ,"
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Ref.: Processo n° 816238987 Em 09/08/2002

Vem· a esta chefia para conhecimento e, manifestação a NOTAI
INPI/PROC/DICONS/no 128/2002 .. ,;,?

'\.

",-' ...

....A "proteção dos· direitos, relativos à propriedade: indústrial,' é função'
Estatal, de interesse sociaL

Visto. passo a me pronunciar.
"';

.. :".i'Refi:ro;,.rrie~,;aqui,\.,,~,·inobservância .da' pré"existênci~::do ::sign,oinárcár.io
relativo ao registr() n° 814797334. ' .

;,,: 1

,", .....

Tem a, entidade autárquica, portanto, a 'função Estatal de proteção e
fiscalização ,dos direitos· relativos à propriedade industriaL'>"""'" ,." .. '

'.' .', ;A;instruçãoprocessual,.aqui-vetificad~ sugere Jer',havido, ,efetivamente",
'impertinência :legaldoatoconcessÓrio do presente registro. porquanto se'
operou em flagrante desrespeito àJegislação correspondente .

.~.• ,.. : ·;Compete,:ao~idNPJ,'.por' força de .Lei 5648170, lei ",esta' que o criou, .
, ;: ,executar no:ãm bitmnaciona:l;""(ls:normas que regulam a.propriedade industriaL.

Se vier de agir revessamente ao que dispõe a Lei, por Óbvio estará
desatendendo ao. interesse público, cuja proteção constitui ·a razão de ser da
ordem legal em causa.

A ação de nulidade é forma e meio do INPI exercer sua fiscalização,
quando já superado o prazo revisional administrativo.

/

A hipÓtese de superação do prazo revisional administrativo é o caso em
exame.
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A NOTA em comento assina entendimento no sentido de asseverar
caber somente à titular do registro n° 814797334, a iniciativa de impulsionar
medida judicial anulatória do presente registro, desconsiderando, assim, a
legitimidade da autarquia de também fazê-lo de oficio.

Não. comungo com tal referido entendimento.

. .. ' .. . ' ...

Por outrôlado;re~taàinda não' decaído, o prazo est~bele'cido:para'quese
faça a revisãoidcrato:através'de,'relllédio judicial, ou seja,. por,meio da ação de
nulidade' de~-qu.etrata':o 'artigo ':173,da Lei 9279, para ,.0 que Se conf~riÜ
legitimidade ao. INPI. , .

É poder-dever doadrninistrador público rever os seus atos pratiCados ao .
'arrepio da lei, 'seja'·pela' via~drninistrativa, seja se .socorrendo do 'Poder
Judiciário.: .. ' .. ' ... ' .

. . '., .....
• "" •• ' .: "> ,

Em 'hqmehagertr'àsegutança jurídica,'o legislâdo'rfeztixar os limites'
'<temporai s,.para'que,os:'procedim~ntosTevisionais. yiéss~ITlde ser promb~iôos.:· .

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

'N° ,caso .em' ,coinento;çOIUO i disse,. yerifica~se,ultrapassado' o 'pra*o
,,:'relativo à revisão no âmbito adlni nistrativo .

.Atéünde' me,;foi ··dado· ;,apreender, a Diretoria de Marcas admite ter .
incorrido em erro na promoção do ato concessório do presente registro. E se é
assirn, à sua vez deve o INPI, através do órgão regimentalmente competente,
qual seja, a Divisão de Contencioso da Procuradoria-Geral, prover no sentido'
do desfazimento da situação ilegal presentemente instalada, buscando junto ao
Judiciário, por meio da devida ação de nulidade, a revisão do ato concessório
em questão.

Em outros termos, apenas está-se aqui a recomendar o cumprimento da
lei, ainda que avistada a demora no fazer valer de medida preconizada de há
muito no nosso ordenamento jurídico, ensejando, desta forma, antes tarde do
que nunca, o rigoroso acatamento da vo/untas /egis.
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Nesse passo, deixo de acordar com o entendimento fixado na
NOT A/INPIIPROC/DICONS/no128/2002.

·... '>À"consideração do senhor procurador~g~raL

'c)jr:V1
'

: -' .,' .,;, . ",.".""..:, ,- .0
.••.........,'" " M~uro S9clXéry1aia .
, " .... ' ProcuràdorFederàl.

: Chefe da Divisão'de Consultdriá

!,-,'
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