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Ref. Proc. INPI 0.° 06861121/89 Em 19/05/2004

EMENTA: Administrativo-
Prorrogação de registro de marca que está
PENHORADO;
Cabimento do exame de sua prorrogação para

que continue a constituir garantia de dívida
judicial.

Senhora Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento da Sra. Diretora
de Marcas, solicitando orientação de procedimento em face do caso que expõe.

2. A dúvida reside no cabimento de ser promovido o exame do pedido de prorrogação do
registro em foco, relativo àmarca " BANDEIRANTES", objeto destes autos, destinada
a assinalar artigos grupados na classe 07.10 - correspondendo a 'Máquinas,
equipamentos e dispositivos industriais em geral."

3. Em realidade, a indagação decorre do fato de o referido registro ter sido alvo de
PENHORA, determinada pelo MM. Juízo da 22" JUNTA DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO DE SOROCABAI SP, e devidamente promovida junto a este
INSTITUTO, conforme Mandado de PENHORA E AVALIAÇÃO expedido em 18 de
novembro de 1999 - fls. 271 e verso destes autos.

4. Com efeito, a legislação da PROPRIEDADE INDUSTRIAL, na forma do art. 142, I da
Lei da Propriedade Industrial '- Lei n.o 9.279/96 - estabelece que uma das fOrnlas de
extinção de um registro de marca é a expiração do seu prazo de vigência.
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5. Desse modo, nos casos em que, como aqui, há obrigação, por força de lei, de
promover-se a manutenção dessa vigência, impõe-se a sua prorrogação, tanto mais que
assim pleitearam os interessados, através de pertinente pedido de Penhora junto ao
Poder Judiciário.

6. É o que se observa da petição n.o DEINPI-SP 023260, de"2 de junho de 2090,
constante, de fls. 57/61 retro, onde se manifestam os autores' da RECLAMAÇAO
TRABALHISTA em curso na 2A JUNTA DE CONCILIAÇÃOE JULGAMENTO DE
SOROCABAlSP.

7. À vista de todo o exposto, reconhecendo a imperiosa necessidade de manter vigente o
registro em foco, tenho a concluir, objetivamente, que CABE SER PROMOVIDO O
EXAME E A CONSEQÜENTE PRORROGAÇÃO DO REGISTRO EM CAUSA.

8. A título de complementação deste pronunciamento, apresento, em anexo, cópia de
manifestação anterior desta PROC/DICONS, em que, igualmente, resulta demonstrada
a legitimidade de ser promovido o processamento de prorrogação de um registro
quando o mesmo constitui, como aqui, garantia de direitos de terceiros ( em anexo
NOT AIlNPI/PROC/DICONS n.o 017/03, datada de 03/0212003.

É o entendimento que ~ubmeto à consideração superior ..•.•.

Ricardo J .. erpa
Procurador Federal

Mat. SIAPE - 0449642
OABfRJ - 22.840



~
../ ..,.• ""!'
" .....,'-.•. i' .••

~ .~:~'~. ,'i"" • i

lO

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

Divisão de Consultoria

°d+-NOTAlINPI/PROC/DICONS/N° I 3

Em, 03/02/2003

Ref. Proc. 814.618.251

. i .

EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCA. DEVERÁ
SÉR EFETUADA A ANOTAÇÃO
DE PENHORA INCIDENTE
SOBRE O REGISTRO DE MARCA,
NOS TERMOS DO INCISO 11, DO
ART. 136, DA LPI .

DEVERÁ, AINDA, A ALUDIDA
MARCA, SER PRORROGADA
REGULARMENTE, ~OB 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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Porto Alegre, no sentido de "sustar o prazo de prescrição da 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. n°
00957.003/96-0, onde são partes Artur Felipe Temes e a titular do signo
marcário, a empresa DATA CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
INFORMÁ TICA LTDA.

Procedendo à análise requerida, verifico ~que o registro em
questão deveria ter sido prorrogado no último ano de sua vigência, consoante
determinação insculpitia no parágrafo primeiro, do art. 133, da Lei da

.6 Propriedade Industrial/que dispõe:

" o"

.·•."Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazode.;lO (dez)
anos~ contados dàdata da concessão do registro, prorrogável por

. penados iguais ou sucessivos ..

§ Jo' •• o pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o
.último : ano· . de. vigência do registro, instruído com o
comprovante do pagamento da respectiva retrib~ição."

'.' . ·..A.Leifaculth, ainda, no parágrafo 2°, do mesmo' dispositivo,
.uma'segUnda ·.:oportqnidad~·para '.0 titular providenciqr a prorrogação de·;
vigência de seu registro, a saber: '.

"§20';;,S'eopedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o
.termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos

.. 6 . (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 vigêpcia se esgotaria em 07/08/2000.
Considerando-se os termos do parágrafo s'egundo supratranscrit.o, disporia o
titular, ainda, de mais 6 (seis) meses, ou seja, até 07/02/2~

2/4
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Releva consignar, que a anotação da penhora realizada em
21/03/2000, foi devidamente publicada na RPI nO 1529, em 25/04/00, às fls.
41, nos termos do artigo 136, inciso 11,da LPI, in verbis:

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

11 - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou
registro."

. Entretanto, 'o cerne da questão está no fato de ter-se-publicado,
também, a outra determinação contida no- Oficio sob exame, qual seja, a f:

sustação da prescrição da marca para garantir a execução trabalhista em
trâmite na 3" Vara.

Na verdade, ,a Administração incorreu em erro quanto ao
procedimento, -na, mediqaem.;.que deveria ·ter encaminhado '0, processoqa
marca eni!tela'àProcuradoria, quéorientana a DIRMA no sentid.o de oficiar

·0 douto Juízoesdarecendoq\1e o procedimento não poderia ser ;esse,e. sim, -
prorrogar. a vigência da' indigitada marca, posto que do contrário perderia a
validade e, 'conseqüentemente, frustraria a execução pretendida .
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L;Â,:.propósito';;-: .impende citar e 'a~~xar: :ao <o pre~ente, o
PARECERlINPI/PROCIDICONS/N° 12/99, da lavra .da Dra. Maria Dulce
Marques Villas Boas, cujo entçndimento já vem sendo adotado de hfmuito
pela Procuradoria, 'no sentido de que "O pedido de prorrogação; de r~gistro... ,

deve ser requerido no<último décênio da proteção, ainda qUe. .:a.maica se
encontre sub-judice, sob pena de perda do direito".

Aliás', percebe-se que não só houve falha da Administração,
como taml;>ém 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 c,e,após a publicação do respectivo despacho, remeC
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.dossiê em causa à Procuradoria, para informar ao douto Juízo sobre a real
situação do bem penhorado.

Era o que cabia informar .

.~-jJl. " ~ __
MarciaAff~~~

Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717

OAB-RJ 64.091
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Ato contínuo, o Sr. Diretor da DIRMA d ermJnO.llh'_"_'.._
cumprimento da decisão, o que ocorreu através do despacho publ Rubrica

11.03.97 na RPI n° 1371, o qual declarava extinto o registro em tela.

Ocorre que, inconformada, a empresa COPY STAR
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 nO
812.151.184/85, da marca COPY STÀ.R.encontra-se "sub judice". /'

A publicação em tela foi cumprida na Revista da
Propriedade Industrial de 1425, de 14.04.98 .

. '.i..' .. ' ", ',.. ',;:..,::'., Em 20/Q4/98 .~ empresa COPY STAR COM. LTDA,
prudentemente, requereu ag!INPla prorrogação do registro de sua marca,
vez que o prazo de sua vigêIlCia extinguirá em 07/06/98.

DO MÉRITO

"Relata.dos os, fatos passa-se ao âmago da ,questão 'que se
resume sOQre,':avalidade-do pedido dé prorrogação de marca quê estava,
extint,a.p~r·,d~~isãoj~'~i~ial, ,~m:consonância Com outra decisão judicial
detenn,ina!.ldo que a mesma marca fique usub ..judice".

, ", ",'. " ',', "Ora, o,despacQo de nulidade da marca publicado na RPI
nP 1:371_ em 14.03.97, no meti, ente'Wimento, ficou prejudic;~~o face a
publ~caçt,lo naRP.I 1.425 emd4(04/98 que a marca em apreço encontrava-
se Usub-judice". " , ,,'

Assim~ entendo deva ser aceito o pedido de
prorrogação do registro da marca COPY - STAR, apesar de ter sido
declarado extinto administrativamente, pois é objeto de ação judicial /
ainda em curs~---
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Contudo, nada obsta que o INPI aguard~ F~ decisao J'
judicial para decidir sobre o requerimento de.prorrogação a~seiiti~~Ú·_·_···-"'·l;

À consideração superior,

1H1lJAA .Lu l<e~ I.\h Vi I/t", 1------. .
MARIA DULCE MA1i?QUES V/LLAS BOAS

Advogada
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Ref.: Processo/INPVno 814618251. Em 07.02.2003.
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Acordocóm;a NOTAIINPIIPROCIDICONS/N° 011/2003. o;:

" ,,".:

Aconsideraç~o do Senhor Procurador-Geral.·

ASTRO· RODRIGUES"
a DICONS Substituta
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Divisão de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/DIRMAlno 006861121.

F,,~:~::fl
···· · ·····..····· --····;···lJ ~ica ,

Em 14.03.2005.

Acordo com a NOTAlINPI/PROC/DICONS/N° 218/2004.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.
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CP..::::::.",~~J:.::..'l'
Mat. SIAI"E 449601
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