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Advocacia - Geral da União
Procuradoria - Geral Federal
Procuradoria Federal - INPI

Divisão de Consultoria

NOTA1INPI/PROC/DICONS/No~dl-

Em, 03/02/2003 '

Ref. Proc. 814.6118.251
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EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCA. DEVERÁ
SER EFETUADA A ANOTAÇÃO
DE PENHORA INCIDENTE
SOBRE O REGISTRO DE MARCA,
NOS TERMOS DO INCISO 11,DO

.ART. 136,DA LPI.
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DEVERÁ, AINDA, A ALUDIDA
MARCA, . SER PRORROGADA
REGULARMENTE, SOB PENA DE
EXTINGUIR-SE PELA
EXPIRAÇÃO DO· PRAZO DE
VIGÊNCIA, CONFORME O
PREVISTO NO INCISO I, DO ART.

"142, DO MESMO DIPLOMA'
LEGAL.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

A DIRMA solicita manifestação da Procuradoria sobre a
possibilidade de ser extinto, por falta de prorrogação, o registro da marca
mista "DATA CONTROL", inserida na classe 09/40 e 55, fa~e a'
determinação constante do Oficio n° 1654/00, da 3a Vara do Trabalho ~....
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Porto Alegre, no sentido de "sustar o prazo de prescrição dá mencionada
marca, bem como de efetivar o registro da penhora realizada em 21/03/2000,
a fim de bem garantir a execução nos autos reclamatória - proc. nO
00957.003/96-0, onde são partes Artur Felipe Temes e a titular do signo
marcário, a empresa DATA CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
INFORMÁTICALTDA.

Procedendo à análise requerida, verifico que o registro em
questão deveria ter sido prorrogado no último ano de sua vigênçia, consoante
determinação insculpida no ';parágrafo primeiro, do art. 133, da Lei'"da
Propriedade Industrial, que dispõe: '

;. '1 ~'.1 ' :-:~.....:..' " ,,"Art. 133 - O,registro:,damarca vigorará pelo prazo de 10 (dez)
anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por
períodos iguais ou sucessivos .
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.' 1:1 ?','; O-pêdido ~e prorrogação deverá ser formul~dQdu~anteo
",: ,'\,",; , ',' , T :último ;,:ano,,;de<,,'y,igêncja do registro,' instruído tom b

','( "',0,,,(':'" í',':~",,; comprovante'do pagamento da respectiva retribuição."
''''1
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"" ' ,,~,. ,
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, ", ."A;.j~eifac~itá,.;airipa,,:~ho:parágrafoi~,.dÓ"mesm6 di~positiv6~·l'
:,;'. :i: uma l'segunda::,'ioportt,lnid'ld~,'i:>ara;:,otitular' providencia,i a prorrogá,ção de";),;'

:vigência de seu registro', a saQer,:.:," ,,' ; I' "." .\:' ."'i "; •

\ -I

'",> '"." .:,., •.

.:'!"{'§;':;2°'~'Se;o'pedidode prorrogação não tiver sido efetuado até o
. " ;;terino fihal1da,vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos

" " 6 r (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de
retribuição adicional."

Ora, o registro em apreço, como se vê das fls. 38, foi concedido
em 07/08/90, logo, o seu prazo de vigência se esgotaria ell?-07/08/2000.
Considerando-se os termos do parágrafo segundo supratranscri!9, disporia o
titular, ainda, de mais 6 (seis) meses, ou seja, até 07/02/~
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e' SERVIÇO PÚBL][CO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Relev~ consignar, que a anotação da penhora realizada em
21/03/2000, foi devidamente publicada na RPI nO1529, em 25/04/00, às fls.
41, nos termos do artigo 136, inciso II, da LPI, in verbis:

"Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações:

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou
registro." ";~' ""', I ,,;" ~;;~ ' ,.',

•• !., ",' '~., • ( ~ li'" :
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',,) I Entretanto, o cerne da questão está no fato de ter-se publicado,
também;·a outra determinação contida no Oficio sob exame, qual seja, a

"sustação da' prescrição da marca para garantir a execução trabalhista em
'. ,;:trâmite na 3·,Vara. ' " , n' , ,< ", ' I' ;' / ~

'." j'

,:-': ';,\,' __ .Na verdade, la, Administração incorreu em errb' quanto';ao
'r,: procedimento;: 'na:..mediqa:,.em{qu.e>.deveria~ter e~caminhado', d; prócesso ;.::çI.a,;, ..

;;':1narca';einHêfà'là-Procutadona,'que,orienfaria a:DIRMA no~senti.do-de ofi.çian j :~,,':.;'··i.:.,
'. ; .;, ' .. ' " ,,' . '

,:'",;"f: .r~'":~,,·o'.douto JuizQ:!'esclàrecendo'que:o)ptoc~dirrientô nãó:poderia seF;esse, ,.ei·~Ün:, , .:", .."
_':.~,:prorrogar,a\vigência:t:1a1 indigitada marca, posto quedo contrário perderia ','

1'" ' ~>.,";'validade:ê,iGolJ's~qiieiIterri'ehte, fru'straria 'a"ex~cução pretendida. ,: , '"
•.' " : , .,' '.' li' ,"" '!•..••. ; •.. ;-, '. " , _,:.',',."",'" ••..• ~,' .. " •. , , .,. I' ,....'

l' • ':'".~ .• 1 ,: ""'!'."'~' l .. ·~i,:.:<r:;:,'j
" . 't' ',,'

~ ~ ):, .~J.i .....~\~::'~~J,~~::..!,(~:~~'~'''r~''';·'.(;:;.3;.'1 I IV'; q '~·f1' .•...•<,tr

" ar"~ [','JI>A;','prop'ÓsitO\;U':iItÍ1pen4e;ccitar" e'~,,~ ;;;ill'> ", P11'J;eni~;;'.;;:!r.,;:,",
]?ÀRECERJINPI/PRQClID1CONS}1N° 12/99, da lavra 'da Dra. iMaria .Dulce
Marques VilHis Boas,; cujo enÚ~ndimehtOjáveri1sendo adotado "dê há muito"
pela Procuradoria," p.o:'~entid{)',"de::'éílie"O pedido de prorroga:ç~q;:de registrô

"," deve ser requerido 'uo:::Último';deGênio da proteção, ainda,qu~x~~.maI:G,~se q

encontre sub-judice, sob pena de perda do direito". 1

.-, ,.•... " .. 1

, .,\<'; Aliás; 'percebe-se' ,que não só houve falha da Administração,
como tam\,Jém do titular da marca, .que não requereu, a ,prorrogação do
registro na época oportuna.

Em vista do exposto, sugiro que a DIRMA declare a extinção ,
do aludido registro e, após a publicação do respectivo despacho, remeC
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR][A-GERAL

dossiê em causa à Procuradoria, para informar ao douto Juízo sobre a real
situação do bem penhorado.

Era o que cabia informar.
n ""---'- ~i .. ~ ~
MarciaAff~~

Procuradora Federal
Mal. SIAPE - 449717

OAB-RJ 64.091
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PARECERJINPI/PROC/DICONSIN0 12/99.

E~, 05.03.1999.

Processo n° 812.151.844/85.
Origem: DIRMA

,,~' ".~.••. t "

", .;- ~ '/ ~~:::,;' ~

Ementa: O pedido de prOrrogação de
~egistrodeve ser requerido no último
decênio da proteção, ,ainda que a
marca se encontre "sub judice"~ sob

". pena deperda do direito.:

'. ':-: ,i
Senhor Procuraqor-Geral,.

\ ; ,
';, -'

"..l_.".,~. <.. '" ,--l • ..j

,:r:

DOSFATOS.

( ~r,\

"Consulía daDIRMA sobre ,qual ptóceditnento a seI' lldo~do,
..; com 'relação "ãOfegistro, nO,8/'2:,151.844/85, Uma veZ:iql,leo ~iular ~iá 1:

" " " requerendo 5u,a'prorrogaçãi>e':quefui uma ação jUdiciál tTl\mitái1dono foro. ~.'
, , ".r' ti'; '>:: .,; <: '

'I~
i..,~-.•

"I, .~.~,.-'-, "' •. ','

, ,
• í ,e '.',' Examinandó os autos verifica-se que tramitou na 20,'

' , Vara Federal, proposra"pelaiEmpresa MITA IND. COM. L'tOA, ação
.,,0 ',> anulatória do registrÓ,dii.'Mài'ca:COPY_STAR, de propriedade da Empresa' Copy Star FotócóPias·,e.En·~:ademações Ltda

,A sentença .foi faVorávela autora, tendo a Procuradoriadado ciência à DIRMAida referida decisão.
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Ato contínuo, o Sr. Diretor da DIRMA determinou
cumprimento da decisão, o que ocorreu através do despacho publicado em
11.03.97 na RPI n° 1371, o qual declarava extinto o registro em tela.

Ocorre que, inconformada, a empresa COPY ST AR
COM.L TDA, propôs uma ação rescisória contra a anulação do registro em
apreço, tendo M.M. Desembargador Federal Relator determinado que o
INPI publicasse na Revista de Prop'riedade Industrial que ,o registro n0
812.151.184/85, da marca COPY STÀR encontra-se "sub judice". /'

" A publicação em telà foi cumprida na Revista da
própriedade 'Industrial de 1425, de 14.04.98.

Em' 20t04/~_8 a empresa COPY STAR COM. LTOA,
,pIUdeptemem~, req1;l,ereuag ThW~,.aprorrogação do registro de sua marca,
vez ',q~e,o,praz~'de sua vigência extinguirá em 07/06/98.

'! "

DO MÉRITO

'. 1" I . ' :. ;- .,",, t ~.

. ;"" ',,'. " .''..• :•..:~~\~f8d,,~i)~;.fl\!ÔSpassa-se' ll<lâmag~ ~,,~!l~I~~'~!I,;'s{': '.:~:.:,.,'. ".
, . c",:" ",; ~,:,resm;ne,s()ºr,e,;a v(llidàQ~~dô pedidó 'de:,prorrogação de , marça, que estava>,",':', ;' ,.1"" ,

~'~"""',,' ,., ~ ··.':""·"".~O>_~·'·""'\""r"" ,' .•...•. ,".".\ ,:::"., •• -\·.,I,~, ..'· ." .,' " .. '. '., "":.'_,, .. ' .~ ',.-\,::j, 1.,:.,. -;""

~,:;~', (~,.'!~~~~nt~,"P~~J"d~~i~ãod4º~C,~~I,:_~m:!~onsonânciacom outra decisão judiciali(' '" ,
i .. :', "h," \ ,detenniQando que a mesma marca fique "sub-judice". ':\1~ " .' ,' ~ -, .. ~, ' _.'.'".l. .. '., ~, . "

~,

'I•. J<

I " ,,' J, "f'r"D,;';,,,,:;;:,,,.;),;, ,,' Ora, <:> d~pacho de n~Iidade da marca p~bl!'cado na RP~ '.' ,.', "
I ";::', . ,'t', ,n; 1:371_ em .14..03.97, ..no- meu- entel}.P~men~o, ficou prejUdICado face a, 'c', , ': _

publ~,c~ç~~;,.nacRfI,L42~ em 14/04/98 que 'ia marca em apreço encontrava,- ,; '"
se",~sub-jÜqi~e". ' ,.. ". ~ . "",'

i;'
'i ,.,

Assim" entendo deva ser aceito, o pedido de.
", t:prç:lI!og~,ç:ão do r;egjstro:damarça COPY - ST AR, apesar de ter sid~ ',:,'

"d'ecJarado extintõadministrativa~e!1te, pois é objeto de ação judicial.; "
.h" , ~ _, " /.

'ainda em curso. -- "o:

- •... ;.".' ~ ~.... .. ~,



SERVIÇO PúBLICO FEDERAI.:-"•• (;';'t:;,' ,

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Contudo, nada obsta que o INPI aguarde a decisão
judicial para decidir sobre o requerimento de prorrogação apresentada.

À consideração superior,

-úifJJ..A Lw MIA.0: I<h Vi I/c", f -----,..
MARIA DULCE MARQUES V/LIAS BOAS

Advogada
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Divisão de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/no 814618251. Em 07.02.2003.
>, ~. , ~ ..;,' , 1 , . . ~.

1," .~" •

Acordo iórri 'aNOTA/INPI/PROC/DICONS/N° O{7/2003.,

--À .consideração do Senhor Procurador-Gerai.,
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