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Ref.: Processo n.° 25/2002 Em 16/07/2002

) ,I.;>;

PROPRIEDADEEMENTA: .'
INDUSTRIAL

. COrrlp~tibiliàade entre ~ ramo de
'" '". ~., .,..,. "~'r .+',' ,

. ,; atuação·do' interessado e a proteção a's~r assift~lâdâ; pel~ mar~a' requerida; ,
:'~ :.} . (" • (:_. 'i'o "' •••• : ,., '~'·I'. ,'. "'.', .. , c ,'o •••

.. ~.Intéiiêí1cÍaQo'àrt: 12S:§'Lo da LPI; '.
r .. _o", ' ;',' '.: g ", ",~':_!':'~ , >" t:, .' . '..' .~ . ~.

,'Sugésiãô~ de lÍotmâ de 'jlfocedimento .
.,,:'~;."'.:~#ii~~~~·~é~&~j~Ú~t<?a~pedidó de '

., o', 'déPós'itô, pro'Va::.:..que,:deii1íCio~pode
,~p'e~,~,s,s~r~'~~êio.~a~~ e

., ··.p:()stei.órm~ntêáDêxada ':"da
.....'';:..:' .. ~,'''1'~"'1\.'n"-~': ,",""":'( ~\.,.e;, '~'~'''''',,)'~H'':~:'~' I _, r •.•

.,"" 'preexistênciâ dê Contrato de licença de .
. . . ~~,j·',~',.,<-~,:,~"l"_·',····'::'-' ;;'1'" ..... ~~:. '. '", '"" .

.".'uso dá hiarca registrada, celebrado .
. ~ "- ,- '... ,. -, ~... ' .-', -- ,

. 'entre ó tItula{' aquele que irá efetiva e"
..;,",.".'':.";ii~i~~iri~~te~tií~ã!ià'êiti~~usprôdütos',,\;.,;,•. '
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Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS emface de solicitação da Sra.
DIRETORA DE MARCAS, para que seja emitido pronunciamento a respeito
do entendimento relativo ao texto legal do art. 128 § 1.0da LPI.

2. Alude a consulta à necessidade de se verificar a compatibilidade entre o ramo
de atividade do titular de um pedido/registro de marca e a utilização do signo
marcário de que é titular.

3. Diz o referido § 1° do art. 128 da Lei n.o 9.279/96, verbis:

" Art. 128 .
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§ 1.°- As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca
relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através
de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio
requerimento, esta condição, sob as penas da lei."

1, ~_ ~ ,.".' i:

4. De pronto, portanto, destaca-se a absoluta necessidade de haver a dita
compatibilidade, o que significa, em termos mais simples, que somente é
concedido uma registro de marca a quem atue no âmbito em que pretende usar
a mesma ( marca ).

5. Trata"-sede pri~çípiobasilar de todo o edifício da concessão,çIl1,caráter
,exclusivo,dó'registro de u.'a marca Para que aquele que comercia com' ','
produtos' (ni'~êTviços;ou'op~ra,.na'atividade de industrialização depróduto~:, ; <

venha a promover o assinálamento de tais produtos ou serviços. i, >ê':.':;'

6. Com tal identificação o indüstriállcomerciante a um só tempo se distingued~'~;_
," outros'cóncorrentes, de 'uni mesmo' s'egmento mercadológico e,':por igual,:

:";;,,onenta o<cdnsumidornasua,iniciativade optar pelos produtos/'sewiços 'que, "",
, .:Jj, ,,'segundo sua livre,escolh'.'-,deseja de fato consumir. ," ' ". "

:,,;',,' 7)ç De v'er..,se;'então,"a importância da atenção no ato de, conCeder)ltn registro de , "
:.'::,'márcarna ~edida'ein'qú~;:não-;sendo para identificar qs produtosjsêrVi'çosdo., "

• - '. -, _., ,_ ",_":, " ..• ''o ':.,',-' '.- ••.. ~- •• !...., .. ~ .....~.~~, .. ,

:",;·tifular,:íserá um ato administrativo totalmente distaÍ1ciado dá sua verdadeira'
razão de ser. ' . , ,

'1;:\,',_ ,'i' i: "-,,"8. ,: No caso'especificado'na:consulta, se é declarado que o requerente atua no .
, .: ',' , :'meio artístic9, ~ claró~que'~1e'apenas deseja valer-se de sua pop'úlàriaade'para: '

"f':;,:''',,:-''; " <""j" • emprestando 'seu nome a'uinalinha de produtos/serviços quaisquei,obteducro
, ~:"';'por,tal,divulgação~umavez que estará efetuando propaganda çlosmesmos
,,::;produtbs/serviços~ SEM, CONTUDO, GUARDAR QUALQUER

" ,I: VINCULAÇÃ()'PESSOAL,COM OS MESMOS PRODUTOS/SERVIÇOS,
POR CUJA FABRICAÇÃO E QUALIDADE NÃO SE DEIXA
COMPROMETER.

9; Ora, salta aos olhos, então, que, em tais circunstâncias, obviamente, não
• , ... ' ., ., ~ r, ~ estarásatrsfeito, O pressupóstoque serve de fundamento ao precitado art. '

128.§1.0

10. Quer nos parecer, por isso mesmo, s.m.j., que em tais casos seria desejável que
essa DIRETORIA passasse a adotar como norma de procedimento, a
exigência de apresentação de documentos, JUNTO AO PEDIDO INICIAL,
que atestassem a preexistência de licenciamento de uso da marca celebrado
entre o titular da marca e o responsável pela industrialização e/ou
comercialização dos produtos objeto do dito licenciamento do uso da mesma
marca.

11. Estar-se-ia, assim, adequando a situação de fato - exploração da marca por
terceiro industriaVcomerciante - a uma exigência de direito, qual seja
aquele preceito contido no mesmo art. 128 § 1.°da LPI aqui examinado.

12. Objetiva e resumidamente, pois, opinamos no sentido de que se cogite de vir a
exigir, na época do depósito, a menção expressa de que o direito de uso da
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marca foi autorizado mediante licenciamento do real titular da marca,
admitindo-se, de início, quando menos, a menção do número do processo em
que se encontra a prova desse mesmo licenciamento, a qual deverá,
posteriormente, ser trazida aos autos pelo cedente ou pelo cessionário,
indistintamente.

É o nosso entendimento que, caso aceito pela a ADMINISTRAÇÃO, após
acurados estudos da DIRETORIA ESPECIALIZADA , poderá vir a ser
transformado em diretriz normativa para todos os casos assemelhados à hipótese

aqUiV~~~ "~i~~,d~a",,,;,",,
. Proô4rador Federal " ." .,',,~..
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. " '~'"

: ,,'I ~eli1 a esta chefia, para conheciínento
'. NotalINPI/PROC/DICONS/n° 135/2002 .

• rt ...•.•.• " • l.~ \., -- \

e manifestação,

r- o,, ."'"

a

,:: r ,t .;~.i,J'::. ~ t,

, Visto seu~,ter.J1'11,0:s;etudo o que maIS informa a pres.epte in,strução
processual, passo a me pronunciar.

I

~
I: ,

I. , •

J. " ',,--."': •• ;

, ,~, .• ~ • , I' ~

L.i: ~':',Nesseêohtexto',!'lF:respo'staqbjetivada seria, no sentido ge>:sáberse' a,'
atividadé'.cOltlÚcial de' licenciam'ento de marcas de produtos,preenche aquele,

":referid6 pressüpbsiü;fixado rio § l°, do artigo 128, da Lei 9279/96. '

>.:" ,';;' , ,\A::questãQ subrr(etida pela: Diretoria de, M,arcas à ,(L.01 e~tá,focaclaona
,>,~,,' .' .'i 1 .. J'.""\.,,.:' _,_" ,;., .,"_"0,,':"_.,' __ '. -',,·t ,.1_\ ,- "~o .",._ ",_"_:_l.,(,.,,,: ";~",,.~~~.,«.';.' ';. ','~: .,<

l.ânálise :sob~e <~;inteligênciado'artigoI28, §l~" da ,Lei, ;947.9/9.~;qlle legisla
';j':acetea"-d~s~;pt~SSupos~o~qe,,;~legit:irriidade dos reque~ent~'s ..de. P!~'r,~gi$~ro;de'

. '. ' .' ~' )

lnarca. , ''', ... o., .,
", .. ' ." . ' ~ ; .

\\"'.\', ,A' mirÍ1 me parece que não.

'~

i." ( .• ;·t.,.

É que o li~enciamentode marca não pode ser comp~eendido com~ uma'
atividade comercial isolada, própria.

o ato de licenciar uma marca é providência que não pode ser
confundido como uma atividade comercial originária.

Com efeito, licenciar uma marca é manifestação de vontade não
conformada à hipótese de atividade comercial, porquanto não subsiste em si
mesma, ou seja, o licenciamento impõe a pré-existência de uma prática
comercial específica.

É sabido que uma marca tem como função primordial fazer distinguir
certo produto ou serviço.
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Por questões óbvias, o simples ato de licenciamento não enseja a
possibilidade de uma marca atender à sua função básica, porquanto não haverá
o 9,ye distinguir.

Em se,ndQ assim~ não vislumbro J?~rtinência l~gat pospressupostosde
requerimentús) dei { registros de marcas" quando a, atiyiôªde comercial do
'interessadosó>fizefassinalar a atividade de licenciamento;'

.• ;.,. _~ ..• J. - . ;.\

j ">'Destiift~;~à'~o~clõi~~i)f,';"i>'ãrfe;'>ébril a'· NÓ+ A/INPlipR0é/rBibêNS?rl~ 1{'

'11:3 5/2002,; :porqua:ntbriãe :Çollitjhg'o\;com ;as'orientaçÔesas~inadas a
,,~euitem:lO.);: "',': ", :,\.,";,;,L{' .;';;;.:" "~J, r.i;:,};:':,.I' ,','

:fiM~I~ ~
, Procurador Federal

Chefe da Divisão de Consultoria
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