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Senhor chefe da Divisdo de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS em face de solicitagdo da Sra.
DIRETORA DE MARCAS, para que seja emitido pronunciamento a respeito
do entendimento relativo ao texto legal do art. 128 § 1.° da LPL

2. Alude a consulta a necessidade de se verificar a compatibilidade entre o ramo
de atividade do titular de um pedido/registro de marca e a utilizagdo do signo

marcario de que ¢€ titular.
3. Dizoreferido § 1°do art. 128 da Lei n.° 9.279/96, verbis:
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§ 1.° - As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca
relativo a atividade que exergam efetiva e licitamente, de modo direto ou através
de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no proprio
requerimento, esta condigfo, sob as penas da lei.”

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 ambito em que pretende usar
amesma ( marca )

.exclusivo, do reglstro de u’a marca para que aquele que comercm com
produtos’ ou servicos; ou-opera na atividade de mdustrlallzaqao de produtos, R
- venha a promover o assindlamento de tais produtos ou servigos. SN

_outros’ concorrentes- de ‘um. mesmo ' segmento mercadolégico e, por 1gual

A

segundo sua livre escolha, deseja de fato consumir. o

7. De ver-se; entdo,.a 1mportan01a da atengdo no ato de, conceder um reglstro de
‘v marca; na medxda emr que; ndo:sendo para 1dent1ﬁcar os produtos/servu;os do .
o titilarsera. um ato admlmstratlvo totalmente dlstanc1ado da sua verdadelra
razio de ser. : , S
- 8.+ 'Nocasorespecificado na: consulta se € declarado que o requerente atua no .

-+ :'meio artistico, ¢ claro’ que ele apenas deseja valer-se de sua popularldade para

e U lrvoportal divulgag@o; umavez que estard efetuando propaganda dos mesmos -
o produtos/serv1g:os SEM, CONTUDO, GUARDAR QUALQUER
EEN . VINCULACAOPESSOAL COM OS MESMOS PRODUTOS/SERVICOS,
“ ... POR CUJA FABRICACAO E QUALIDADE NAO SE DEIXA '
COMPROMETER.

6 . . 9 Ora, salta aos olhos, entfo, que, em tais circunstincias, obviamente, ndo
B - estard satisfeito, 0 pressuposto que serve de fundamento ao precitado art.

128.81.°

10. Quer nos parecer, por isso mesmo, s.m.j., que em tais casos seria desejavel que
essa DIRETORIA passasse a adotar como norma de procedimento, a
exigéncia de apresentagdo de documentos, JUNTO AO PEDIDO INICIAL,
que atestassem a preexisténcia de licenciamento de uso da marca celebrado
entre o titular da marca e o responsavel pela industrializagdio e/ou
comercializagdio dos produtos objeto do dito licenciamento do uso da mesma
marca.

11. Estar-se-ia, assim, adequando a situag@o de fato — explora¢io da marca por
terceiro industrial/comerciante — a uma exigéncia 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 depdsito, a mengio expressa de que o direito de uso da

6 Com tal identificag¢do o mdustr1al/comerc1ante a um s6 tempo se distingue de ,' '

1aorienta o-consumidor-na suasiniciativa-de optar pelos produtos/ serv1q:os que

emprestando seu nome a'uma linha de produtos/servigos quaisquer, “obter lucro e
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marca foi autorizado mediante licenciamento do real titular da marca,
admitindo-se, de inicio, quando menos, a mengdo do nimero do processo em
que se encontra a prova desse mesmo licenciamento, a qual dever,
posteriormente, ser trazida aos autos pelo cedente ou pelo cessionario,
indistintamente.

E o0 nosso entendimento que, caso aceito pela a ADMINISTRACAO, apés
acurados estudos da DIRETORIA ESPECIALIZADA , poderd vir a ser
" transformado em diretriz normativa para todos os casos assemelhados a hipétese
aqui versada. N
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, Ricardo J. S. Serpa
' . " Procurador Federal
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_Ref.: Processo- 52400.000025/2002 Em 18/07/2002

: -iNMem a esta chefia, para conhecimento e manifestacdo, a
4Nota/INPI/PROC/DICONS/n 135/2002.

L MENIR

Visto seus termo»s € tudo o que mals mforma a presente mstruq:ao
processual passo ame pronuncnar : :

s

T g

Va6 iﬁ‘.A questao submetlda pela: Dxretorla de Marcas a ﬂ, 01 cg‘ga focada na;_:_;

.e,.anallse sobre ‘a, mtehgencna dg-artigo 128 § 1°, da Le' 9279/96 que leglslaf
-.:‘_‘%‘»:acerca .dos pressupostos des legltlmldade dos requerentes de um reglstro de,‘ -

e & E N P "’uf

';~at1V1dade comelc1al de llcenmamento de marcas de produtos preenche aquele e
referido pressuposto-fixado rio § 1° do artigo 128, da Lei 9279/96. S

al .. A mim me parece que ndo. )
6 ... .+ E que o licenciamento de miarca ndo pode ser compreendido como uma
... . atividade comercial isolada, propria. . . .. - . .

O ato de licenciar uma marca € providéncia que ndo pode ser
confundido como uma atividade comercial originaria.

Com efeito, licenciar uma marca é manifestagdo de vontade néo
conformada 2 hipétese de atividade comercial, porquanto ndo subsiste em si
mesma, ou seja, o licenciamento impde a pré-existéncia de uma pratica

comercial especifica.

E sabido que uma marca tem como fungdo primordial fazer distinguir
certo produto ou servigo.
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Por questdes obvias, o simples ato de licenciamento ndo enseja a
possibilidade de uma marca atender a sua fungdo basica, porquanto nao havera
0 que distinguir. ‘

- St Em sendo assim, ndo v1slumbro pertmencna legal nos pressupostos de.
‘} f@‘ - requerlmentos i'deregistros de marcas quando a. at1v1dade comercial do
CAA 'mteressado so ﬂzer assmalar a at1v1dade de llcenmamento :

: e -~ . . .. ... Procurador Federal . C
Chefe da Divisdo de Consultoria
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