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ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisdo de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N® 497 /04

Ref.: Processo 818.388.609 | Em,05/11/2004

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

MARCAS. Foi violado o paragrafo primeiro

do artigo 128 da Lei da Propriedade

Industrial. A empresa requerente do pedido

nio declarou, no momento oportuno, a

condi¢io ali estabelecida. Alem disso, os
. documentos apresentados pelo requerente,
: visando comprovar o exercicio da atividade
’ reivindicada, nfio podem ser admitidos para
tal fim.

Senhora chefe da Divisio de Conéultoria:

Trata-se de consulta formulada e encaminhada a esta Procuradoria
Federal pela Diretoria de Marcas do INPI, em 08/07/2004, onde a referida
Diretoria indaga se o caso em questio, relacionado a existéncia ou nao
de grupo econdmico entre as empresas LOBBY Indiistria e Comércio
Ltda e PATRIMONIO Construgcées ¢ Empreendimentos Imobilidrios
Ltda, se enquadra no disposto no §1° do Artigo 128 da LPI.

DOS FATOS

Inicialmente, noto que o processo em questdo ja foi encaminhado a
esta Procuradoria, motivado por questfo relacionada a clausula do objeto
social,apresentado pela empresa LOBBY Ind. e Com. Ltda em seu contrato
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social, o qual contemplava uma infinidade de produtos e servigos; clausula
esta que se mostravam uma réplica da antiga Classificagéo de Produtos e
Servigos utilizada pelo INPI nas décadas de 80 e 90, antes da adogdo da
Classificacdo Internacional. '

Naquele momento especifico, uma grande devassa havia sido feita

em empresas que tentavam registrar marcas de terceiros como suas, s€
valendo de tais artificios, sem que, em verdade, estivessem interessadas em
manter os registros obtidos, o que ficou consubstanciado no Parecer n°
49/91 desta Consultoria, que aqui se anexa como subsidio.

Tal parecer passou a ser mencionado em outros casos supostamente
semelhantes, ou seja, quando se percebia que a mesma situagdo fatica se
mostrava existente nos contratos sociais de outras empresas, 0 que também
ocorreu aqui, como se percebe as folhas 24, na tentativa de enquadrar ou
néo a requerente no dito parecer.

" A procuradora responsavel por dirimir a questdo entendeu como
necessario que a Diretoria de Marcas formulasse exigéncia, no sentido de
que a requerente da marca apresentasse documentagdo com o intuito de
comprovar o exercicio efetivo dos servigos reivindicados, o que foi
prontamente feito pela DIRMA, tendo a empresa cumprido a exigéncia em
tempo habil. . | '

Como comprovag¢do, a empresa apresenta um bom n(mero de
documentos, os quais ndo contem o nome da requerente, mas sim o da
empresa PATRIMONIO, justificando-se com o argumento de que as duas
empresas pertenceriam a uUm mesmo grupo econdémico e seriam
representadas pelos mesmos socios, 0 que se comprovaria pelas cépias dos
contratos sociais.

O contrato social das empresas (fls. 36 a 56) demonstra que, com
relagdo a empresa requerente da marca, LOBBY Industria e comércio Ltda,
sdo seus unicos socios a empresa NAVE GUIA Empreendimentos,
Participa¢des e Comércio Ltda, representada por seu Diretor Presidente
JORGE YAMANISKI, o préprio JORGE YAMANISKI, MICHIKO
YAMANISKI e JORGE YAMANISKI FILHO.
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Alem disso, podemos notar que SUELY YAMANISKI

YAMAMOTO, AUREA YAMANISKI E SHIRLEY YAMANISKI

VIEIRA compdem a diretoria da empresa, porém sem poderes de
administragdo da mesma.

Quanto a outra empresa mencionada no cumprimento da exigéncia
formulada pelo Instituto, PATRIMONIO Construgdes ¢ Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, sdo sécios JORGE YAMANISKI, MICHIKO
YAMANISKI, JORGE YAMANISKI FILHO, AUREA YAMANISKI,
SHIRLEY YAMANISKI VIEIRA e SUELY YAMANISKI
YAMAMOTO.

Portanto podemos perceber que os trés primeiros nomes se repetem
como socios das duas empresas, enquanto que as demais constam como
sdcias apenas na segunda empresa.

Entendi como necesséria a mengdo do quadro societrio das duas
empresas, dé¢ acordo com 0s documentos constantes do presente processo,

tendo em vista a nova consulta formulada as folhas 155, a qual se mostra

relacionada com a primeira.

Quanto a segunda consulta, nota-se que foi feita em quatro itens. O
primeiro faz referéncia a consulta original como forma de situar o assunto
que se quer esclarecer.

O segundo se refere ao posicionamento adotado pela procuradoria
em vista da primeira consulta formulada e o terceiro item trata do
cumprimento da exigéncia formulada pelo INPI com suas alegagdes
principais. :

O quarto e ultimo item contem a ddvida juridica que se tenta
esclarecer, qual seja, se os documentos apresentados pela requerente, todos
em nome da empresa PATRIMONIO, podem ser considerados como
comprovadores do efetivo exercicio dos servigos reivindicados pela
empresa LOBBY, para a marca CAPITALCORP, mesmo que uma nio
tenha participagdo no capital da outra, ou se o paragrafo primeiro do artigo
128 da LPI foi violado.
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Quanto ao cerne da questdo, devemos, a principio, reproduzir o
item dois da petigio de cumprimento de exigéncia (fls. 34), onde se

empresa,

“E preciso que se diga, ainda, que a titular do
pedido de registro é a LOBBY INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA., e, nas provas ora anexadas,

constam o nome da empresa PATRIMONIO-
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS

- IMOBILIARIOS LTDA., pelo fato de que essas

empresas pertencem a um mesmo Grupo
Econdémico, sdo representadas, inclusive, pelos

" mesmos socios, conforme s€ comprova por meio das

inclusas copias de seus respectivos Contratos Sociais,

~ arquivados perante a Junta Comercial do Estado de S&o

Paulo, sob n° 188.368/94-2 e 35212958771,

‘respectivamente, e que, dessa forma, sempre

licenciaram, ainda que tacitamente, o uso da marca
“CAPITALCORP”, uma para outra.”

- encontra a justificativa para a juntada de documentos em nome da outra

bem como a norma legal que foi mencionada na segunda consulta, como
forma de melhor entender a amplitude de seus termos:

Art. 128 — Podem requerer registro de marca
as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou
de direito privado.

§ 1° - As pessoas de direito privado sé podem
requerer registro de marca relativo a atividade que
exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou
através de empresas que controlem direta ou

4/10




g

'SERVICO PUBLICO FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL o :

. indiretamente, declarando, no proprio
requerimento, esta condi¢do, sob as penas da lei.
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No que se refere a justificativa do titular da marca para a
apresentag@o de documentos em nome de outra empresa, consta que estas
seriam pertencentes a um mesmo grupo econdmico, acrescentando que sdo

representadas pelos mesmos s4cios.

Partindo da informacdio do requerente da marca, entendo que
devemos buscar a definicdo de GRUPO ECONOMICO, o que consta da
Lei n° 6.404/76, a qual dispde sobre as sociedades por agdes, em seu
Capitulo XXI, nos artigos 265, 267, 269 e 271, os quais reproduzo agora.

Art. 265. A sociedade controladora e suas
controladas podem constituir, nos termos deste
Capitulo, grupo de sociedades, mediante convencao
pela qual se obriguem a combinar recursos ou
esforcos para a realizagdo dos respectivos objetos,
ou a participar de atividades ou empreendimentos
comuns. . o

“§ 1° A sociedade controladora, ou de comando
do grupo, deve ser brasileira e exercer, direta ou
indiretamente, e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de socio
ou acionista, ou mediante acordo com outros socios
ou acionistas. | '

§ 2° A participagdo reciproca das sociedades do
grupo obedecera ao disposto no artigo 244.

Art. 267. O grupo de sociedades tera
designac¢do de que constariio as palavras “grupo
de sociedades” ou “grupo”.

. Paragrafo  Unico. Somente o0s  grupos
organizados de acordo com este Capitulo poderdo
usar designagdo com as palavras “grupo” ou “grupo
de sociedades”.
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Art. 269. O grupo de sociedades sera
constituido por convencdo aprovada pelas
sociedades que o componham, a qual devera
conter:

I — a designagéo do grupo;
II — a indicagdio da sociedade de comando e das
filiadas;
III — as condi¢des de participagdo das diversas
| sociedades;
6 IV — o prazo de duragdo, se houver, e as condicdes
. de extingdo;
v : V — as condigdes para admiss&o de outras sociedades
e para a retirada das que o componham; |
VI — os 6rgdos e cargos da administragdo do grupo,
suas atribuicdes e as relagdes entre a estrutura
administrativa do grupo e as das 3001edades que o
componham,;
VII - a declarac;ao da nacmnahdade do controle do
- grupo;
VIII — as condigdes para alterag:ao da convengao.
‘Paragrafo Unico. Para os efeitos do n°® VIL, o
grupo de sociedades considera-se sob controle
brasileiro se a sua sociedade de comando estd sob o
controle de: ' |
a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no
Brasil, '
b) pessoas juridicas de direito publico interno; ou
¢) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou
indiretamente, estejam sob controle das pessoas
referidas nas alineas a e b.

Art. 271. Considera-se constituido o grupo
a partir da data do arquivamento, no Registro do
- Comércio da sede da sociedade de comando, dos
s : seguintes documentos:
I — convengdo de constituicdo do grupo;
II — atas das assembléias gerais, ou instrumentos de
alteracdo contratual, de todas as sociedades que
tiverem aprovado a constitui¢@o do grupo;
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III — declaragfio autenticada do numero das a¢bes ou
quotas de que a sociedade de comando e as demais
sociedades integrantes do grupo sdo titulares em
cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de
acionistas que assegura o controle da sociedade
filiada.

§ 1° Quando as sociedades filiadas tiverem
sede em locais diferentes, deverdo ser arquivadas no
Registro do Comércio das respectivas sedes as atas
de assembléia ou alteragdes contratuais que tiverem
aprovado a convengdo, sem prejuizo do registro na
sede da sociedade de comando.

§ 2° As certiddes de arquivamento no Registro
do Comércio serdo publicadas. |

§ 3° A partir da data do arquivamento, a
sociedade de comando e as filiadas passardo a usar
as respectivas denommag;oes acrescidas da
designagdo do grupo. . _

§ 4° As alteragdes da convengdo do grupo serdo

| arqulvadas e publicadas nos termos deste artigo,

observando-se o disposto no § 1° do artigo 135.

Procuradoria
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Como podemos notar dos artigos acima reproduzidos, existe uma
série de formalidades a ser cumpridas pelas empresas que queiram formar

empresas envolvidas no presente processo.

‘grupos econdmicos, 0 que ndo se percebe ter sido observado pelas

A simples coincidéncia existente entre os socios das duas empresas
ndo parece ser suficiente para que possamos considerar que ali existe um

Grupo Econdmico como determina a Lei das sociedades por agoes.

Contudo, percebe-se que Rubens Requidio, em seu livro Curso de
Direito Comercial, 2° Volume, demonstra que a lei brasileira também

permite que os grupos de fato sejam criados, dizendo da seguinte forma:

A lei brasileira, inspirada evidentemente no
direito germanico, regula a existéncia tanto dos
grupos de fato como dos grupos de direito.
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Sio grupos de fato as sociedades que
mantém, entre si, lacos empresariais através de
participacio aciondria, sem necessidade de se
organizarem  juridicamente.  Relacionam-se
segundo o regime legal de sociedades isoladas,
sob a forma de coligadas, controladoras e
controladas, no sentido de nio terem necessidade
de maior estrutura organizacional.

J4 os grupos de direito, entretanto, importam

- numa convengdo, formalizada no Registro do
Q : Comércio, tendo por objeto uma organizagdo
- composta de companhias, mas com disciplina
prépria, sendo reconhecidas pelo direito. Sdo por
isso grupos de direito. *

da seguinte forma:

Art. 243. O relatério anual da administragdo
deve relacionar os investimentos da companhia em
sociedades coligadas e controladas e mencionar as
modifica¢Bes ocorridas durante o exercicio.

§ 1° Sdo coligadas as sociedades quando uma

'~ participa, com dez por cento ou mais, do capital
da outra, sem controla-la.

§ 2° Considera-se controlada a sociedade na
qual a controladora, diretamente ou através de
outras controladas, é titular de direito de socio
que lhe assegurem, de modo permanente,
preponderincia nas deliberacdes sociais e o poder
de eleger a maioria dos administradores.

§ 3° A companhia aberta divulgard as
informagdes  adicionais, sobre coligadas e
controladas, que forem exigidas pela Comissdo de
Valores Mobilidrios.
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| A lei em questfio é a mesma que ja foi citada anteriormente; mas
agora em seu artigo 243, o qual se inclui no Capitulo XX, que trata
exatamente das Sociedades Coligadas, Controladoras e Controladas e diz
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Assim sendo, entendo que a alegagio de Grupo econdémico que foi
apresentada pela requerente do pedido de marca, em seu cumprimento de
exigéncia, pode ser entendida como correta, jé que ali, salvo melhor juizo,
se percebe a existéncia de um grupo de fato, pela preponderéncia dos
mesmos socios nas deliberagdes das duas empresas.

Porem, o cerne da segunda consulta formulada e ja reproduzida, se
concentra nos termos do paragrafo primeiro do artigo 128 da LPI, o qual
também fiz constar.

O paragrafo em questdo pode ser dividido em trés partes distintas.
A primeira, (As pessoas de direito privado s¢ podem requerer registro de marca
relativo @ atividade que exercam efetiva e licitamente) ndo me parece guardar
sombra de duvida, pois os conceitos de efetividade e licitude sdo basilares
em nosso ordenamento juridico e as duas empresas envolvidas no caso séo
pessoas juridicas de direito privado. |

%

O térgo médio da norma, (de modo direto ou através de empresas que
controlem direta ou indiretamente) merece uma atengo especial, pois abre a
possibilidade de que a atividade reivindicada conste do objeto social de
uma empresa por ela controlada.

Quanto a este ponto, ja ficou constatado que existe um grupo de
fato entre as empresas LOBBY e PATRIMONIO, o que autorizaria a
utilizagio da segunda para tal fim, merecendo mengdo o fato de que
ambas tem em seu objetivo social a atividade correspondente ao que foi
solicitado no pedido de marca, o que demonstraria a desnecessidade da

utilizacdo da outra empresa.

No que se refere a parte final do paragrafo, (declarando, no proprio
requerimento, esta condicdo, sob as penas da lei.) nota-se que, no momento do
requerimento da marca, nada foi mencionado quanto a utilizagdo de
empresa coligada para validar a demonstragdo do exercicio efetivo da
atividade pretendida, o que foi feito apenas quando a exigéncia foi
formulada.

Desta forma, quanto ao que consta do paragrafo primeiro do artigo
128 da LPI, podemos dizer que a empresa requerente, LOBBY Industria e
Comércio Ltda tem, em seu contrato social, a atividade relativa ao que foi
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solicitado no pedido da marca, porém' uma sua coligada seria a

responsavel pelo efetivo exercicio da atividade requerida, o que se mostra
perfeitamente legal.

Alem disso, tenho como relevante o fato de que a requerente nao
declarou, no momento do depésito da marca, que outra seria a responsavel
pela comprovagdo de seu uso, 0 que me parece, viola o tergo final do
paragrafo primeiro do artigo 128 da LPL

E forgoso mencionar também, que os documentos anexados pela
requerente com o cumprimento da exigéncia, no intuito de comprovar
que exerce as atividades reivindicadas, as folhas 57/147, em nenhum
momento apresentam a empresa PATRIMONIO Construgdes e
Empreendlmentos Imobiliarios Ltda como prestadora dos servu,:os ali
constantes, mas sim como contratante dos diversos servigos necesséarios ao
andamento de uma obra civil de construg@o.

Quando ndo sdo de prestagdo de servigo, as notas fiscais se
resumem a aquisi¢do de materiais destlnados a construg:ao 0 que ndo seria
suficiente para que se comprove O efetivo exercicio da atividade
reivindicada, sendo aparentemente uma nova tercelrlzagao dos servigos que
deveria prestar em nome da requerente do pedido marcario.

Desta forma, diante de tudo o que aqui consta, entendo que foi
violado o paragrafo primeiro do artigo 128 da LPI, ja que o titular do
pedido de marca n° 818388609, nio declarou, no momento do
requerimento da mesma, a condigio ali estabelecida.

Alem disso, entendo que os documentos que foram
apresentados no cumprimento da exigéncia ndo servem para a
finalidade pretendida pela requerente, o que, em iltima forma, ainda
poderia ser corrigido por meio de nova exigéncia.

A superior consideragéo.
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ot U el finatlidade ostensiva de negoclar

‘ ”“wa:wé ﬁ marcas, inserem em seu objeto

| BT poye soclal Inimeras atividades,
s abrangendo todas as 41 classes de
;fﬁ S produtos e servigos do INPI.
P ' ; Impde-se o Indeferimento de todos

08 pedidos, com fulcro no art. 62,
paragrafo d4nico, do CPI.

~5

Manifesta-se esta Procuradoria para que, urgentemente,
tenha_muma-'soiucao ‘saneadora, desde que conflgurada a
lrregularldade, no plano juridico, a gquest3o suscitada por
advogado militante na area da propriedade Industrial.

0S FATOS

1. : 0 advogado referldo denuncia, aoﬂSenhor Presidente do

4

INPI, @& exlisténclia de .empresas, cuja anica atividade & o
comércio de marcas.

c. Alega que tals empresas, de capital infimo,
estabelecem em seu contrato soclal um ramo de atividade
abrangente, que atinge todas as 91 classes dbo sistemg de
classliflicacio de produtos e servigos do INP), embora, na
realldade, ndo fagcam uso efetivo de qualquer das atividades
acusadas.

3. Oferece, ainda, uma relagdo com cerca de 1.300 pedidos
de marca, que foram depositados por essas empresas.

9, 0 Senhor Presidente do INPI, em razdo da gravidade dos
fatos denunclados expediu a Portaria no 113, de 03.07.91,
determinando a instauracao de sindicancla e nomeando o
signatario deste parecer como sindicante, com recomendacao de

que houvesse uma rlgorosa apuracao \//1 ﬁ
g

|
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O EXAME DOS FATOS

5. Em vista dos fatos inicialmente apurados,
-configurou—se plenamente uma sltuacdo que exige uma providéncla
.rapltda, ndo sb6 pare que seja efetlva a sindicancia, como também

para que nao haja uma disseminagdo dos danos causados pelas
irregularidades qua passo a analisar. Urge, assim, a emissao
deste parecer como a primeira providéncia saneadora.

6. Examinel os processos relativos a pedndos de marcas e

de marcas J & registradas que tém como daposltantes quatro

empresas.

7. : A primeira sociedade tem um total de 102 pedidos de
marcas depositados no INP!, 0o que, aparentemente, demonstra ser
a4 mesma de conglderavel porte. e

8. 0 seu contrato social (anexo 1), no entanto, datado de

1.08.86, acusa um capital de GCr$.20.000,00, |Importéncia que,

‘corriglida, equivale, hoje, a cerca de Cr$.240.000,00.

8. : 0 objeto SOCIBI da empresa apresenta uma _.abrangéncia
atentatéria ao mals elementar bom senso. A sociedade em causa,
por malor absurdo que possa parecer, faz, em resumo, comérciao
de: material de |impeza, perfumaria, gelo, veiculos, reloglos,

-aparelhos ortopédicos,: computadores, flores, Jblas, material de

construgéao, travasselros brinquedos, gorduras ngarros e até
presta servigos .de onﬁlno.

10. . Além d%s cltadas atividades, que seleclonamos para
‘realgar a absoluta Impossibilidade de ser ldoneo 0- objeto
'social, neste consta alnda cerca de 100 (cem) cutras. at:vtdades

nos mais diversos segmentos de mercado.

11. “E o que & de pasmar, as duas Gnicas s6cias. .fazem com

‘que a empresa, que tem toda essa gama de atlvidade, funcione na

propria residéncia de ambas, desde 1986. Tal residéncia, onde a

empresa em questdo tem sede e Instalagdes, & uma casa,
simplesmente, devendo—se observar que, no contrato sgcial, nao

héd previsao de abertura de fllials.

12. Positivamente, trata-se de um caso tipico de gritante
simulagdo.

13. € ostensivo, dentro do quadro exposto, que uma empresa
comerclal, sedlada em uma casa e com o capltal citado, n3o pode
desenvolver cerca de 100 atividades dlstintas e dispares. £

evidente que a referida empresa tem uma outra finalidade.

194. Em realidade, a empresa em causa se destina a fazer
comerclo de marcas. Como tantas outras, ela deposita marcas

wm A
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- predominantemente estrangelras, pertencentes a grandes empresas
o0U. que comeg¢am a ter evidénclia no exterlor, ou mesmo as la
famosas, que, por um lapso qualquer, se tornaram caducas ou
tiveram a caduclidade intencionalmente provocada. E quando essas
socledades estrangeiras pretendem instalar- se .no Brasil, olas
vendem as marcas por valores exorbltantes.

15. Dentre: muitos, cabem ser observados os seguintes
pedidos de marca da empresa referlida: '

ZENIA ‘
J. 6. HOOK™ -

O0SGAR DE LA RENTA

IMPERIO MONTENEGRO GRUPO EL ROGIO
6SCAR

MOUNTAIN MAN

-,
16. Estes sdo apenas alguns exemplos Por serem notérios
0s fatos, @ dlspensavel que nos percamos em demonstra-los
17. Quanto a segunda_empresa, repete—se a simujacéo, porém
‘com bem malor desenvoltura,‘ : _ :
18. ‘Ela fol constituida em 78.11.86 (anexo 2), dois meses
apés a empresa anteriormente citada. 0 seu capital & de
Cr$.50.000,00 - quey;'fnoLa, : equlvale a, aprg*jmaqamente,

Gr$.600.000,00.

19. ; -Seu objeto social, entretanto, foi elaborado com
extrema audacla Ela, de acordo com o0 seu contrato’ social faz
comércio e representacao de TODO E QUALQUER PHODUTO DE GONSUMO e

enumera cerca de 150 atlvidades.

20. : Ndo satisfeita, -Iinvade a 4area de prestacao de
servigcos, onde atinge uma’ incrivel diversidade, que val de
reparos e conservagao . a- palsagismo; vali de hotelaria a

transporte de cargas: de alimentag¢do a locacgao: de assessoria
econdmica a servigos ctnematograflicos: de confecgdes a ensino e
até filantropia.

21. E o embuste dessa empresa & t3o grosselro que ela nem
procura dlsslmular

2c. Por incrivel que parega, ela, que tem sede e
Iinstalagdes em um 4nica sala da Av. 9 de Julho, em S3o Paulg,
depositou no INPI, em 9 anos, a quantidade inimaginavel de 1.419
PED1DQOS DE MARGCA. Por ser lnacredi tavel esse volume, junto o
resumo extraido do computador (anexa 3).

23. Como exemplos de transagdes dessa empresa, cito,

dentre muitos, o0s seguintes: ,
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1988 - ela requereu o registro . da marca INFORMATION
TRADE GENTER, que fol definitivamente arquivado, pelo
INPI.  Em 1989, ela allenou o pedido de marca por
Gr$.3,00 (valor ficticio), sendo dque @ retribuigao
paga, ao INPIl, para uma anotagdo Indevida, JA4 4que O
processo estava arquivado, fol de GCr$.9,00 (anexos 4 e

5.

SNAKE - marca allenada por Gr$.1.000,00 - quando @
retribul¢so paga, ao INPI, para anotar a transferéncla
fol de Cr$.4.155;48 (anexos 6 e 7): EARE

PLANQS - allenada ~ em 26.02.91, quando 0 - INPI ja
declarara a sua inviabilidade definitlva desde 1888

(anexos 8 e 9);

mgﬁdQLAL - allenada.por GCr$.3,00, aquando, na mesma
gpoca,  foram . pagos ao INPI, para anotar a
transferéncia Gr$.17,99 C(anexos 10 e 11). '

29, Cabe, ‘alnda, - a -analise da sltuagao da - terceira
cempresa.’ s : A

25, Repetem—se 0s mesmos@absurdos; cada -um, no entantb,
com caracteristicas surpreendentes. ’ ’ : o

 26. . Essa empresa fol.constituida em 28 de abril “de 1988
Ganexo 12). E o seu contrato soclal & rigorosamente idéntico ao
.da anteriormente examinada. .Um fol coplado do outro, -mudando,

P

apenas, os nomes dos sécios. -0 'capltal é lgual, como “também . 0

objeto soclal, que tem as mesmas 150 atividades.

27. £ — 0 que é& de estarrecer - ela tem sede na mesma
sala, na Av. 9 de Julho, S&o Paulo, da empresa antes ¢ltada.

28. As duas dividem wuma. mesma sala, nido obstante ' a
‘:ncrivel diversidade de ramos de atuagdo.

i : 29. E como se n3o bastasse, ela tem depositados no INPI 88
o pedldos de marcas, predominantemente estrangeiras.

30. Dispensavel dizer que tals empresas, de algquma forma
s30 vinculadas e que as duas Juntas, face ao espaco fislco que
ocupam (uma anlca sala) como sede, Jamals poderiam desenvolver
as atividades constantes de seus contratos soclais.

31. As duas juntas tém mals de 1.500 marcas deposlitadas no
INPI. . : .
32. E, ainda, estranhamente, essa empresa, em 31 de

gutubro de 1986, depositou o pedido n@ g13082188, retativo
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'ba'PDLYSTAR, para artlgos de glinastica, esportes ete, na
sse £28.

Em 27.03.87, no entanto, transferiu a marca em questdo
,a a empresa anterlor tratada neste parecer, pelo preco de
710,00 e, no mesmo dla, pagou ao INPl a retribulc¢cao de
‘,.180 00 para efetivar a transferéncla (anexos 13 e 14). '

Trata—se, seguramente, de uma operacio simulada.
Cabe, por fim, analisar ‘a situagao da dltima emprésdi

o E lgualmente grave o quadro apresentado pela refeflda
ocledade.

37 ' .Em sintese, observe-se a Inaceltavel variagao de
ativldades medlcamentos em geral, lubrificantes, artigos
elétricos, veiculos de transporte, o6culos, plantas, "®iscos,
computadores, revistas, vidros, animals vivos, roupas, beblidas,

38:. - Tals atividades - acrescldas " a outras 100,
resldencla de um dos 3b6clos, que & uma casa.

gessa empresa, em 30 de Julho de 1986, data da constitulgso, era
e Gr$ 1,000,00, sendo que, neposltadas no INPI ela tem: a
quantldade Incrivel de 320 de!dos de marca. 5

_flque caracterlzada de forma plena a slmulacao.

41, Agora, veJamos algumas operacoes dessa empresa, entre
aspas::

a) a 25.02.87, fol constituida a sociedade FELA’S LINE
CONFECGOES LTDA. Cerca de 80 dias depols, a
empresa em exame depositou a marca FELA'S LINE, na
classe correspondente A0 ramo de atividade da
empresa cltada. E a 19.12.87, a empresa
questionada transferiu a marca em causa para a
empresa recém-constituida, sem consignar o valor da
operacao (anexos 16 e 17):

b) a 08.08.88, uma outra“empresa, BOMBETAS COMERCIO E
REPRESENTACGES LTDA., fol constituida. Passados 23
dias, a empresa em anallse registrou a marca
BOMBETAS, parte Integrante do nome da socledade em
causa. A 30.07.88, transferlu, para a empresa
recém—-constituida, a marca em causa, também a
titulo gracioso, pols nao consta valor no
Instrumento de cessdo (anexos 18 e 19):

uecoracao,'graflca,'allmentos; ngq;,construcao, lavanderia etc.
aproximadamente, s3o exercidas ~na sua sede, que fica na

E hé, alnda, um Fato. mals desagradavel: o capltai'

Basta, lnquestlonavelmente o que fol dttq,"para_fgqe_
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c) a 10.06.88, a empresa GREPELITO - GOM. DE M?o' tE
GENEROS  ALIMENTIGCI0S  LTDA. fol iguammens?
constituida. -Passados 90 dias, alnda a 6Ef:$0d
questionada deposlitou a marca GREF mar e
Consequentemente, em 22.02.91, ela cedeu @ . ?esa
depositada no INPI para a mencionada €MP
(anexos 20 e 21).
pra em

-48 - Tais operacoes representam que a empresa stra o
questao, sabendo que, normalmente, quando uma empresa reg!

seu contrato na Junta Comercial, ela deixa para uma 53?:2?3
etapa o registro da marca, ao tomar -conhecimento, pelo me  de
Oficial, desse registro na Junta, deposita como marca o no®

v . r
‘fantasia da empresa. Assim, esta, ou muda de nome ou comPrfra@ @

registro da marca deposi tado.
ela,

3. - E, como todas as outras ampresas em causd
4predomlnantemente, deposita no INP| marcas estrangeliras.
’44.:=- : Parece me excessivo, a esta altura, fazer qualquer
outro tlpo de comentario. Bastam 0s fatos.
g5. CE apenas para avaliar o vulto do ilegal comérci: tde
marcas dessas empresas, comparemos 08 nimeros de seus dePos' 85
de pedidos- de marca com doils entre malores grupos econémic? 0
PalS' g ' . -
/18 Empresa (com 4 anos dékaxlsfancia)-.. 1.419 033:305
‘28 Empresa (com 4 anos de existdncia) .... 102 pedldgs
) | - 38 Empresa (com 4 anos de exlsténcia) ..... B9 edido:
37@' SoEs ;4@ Empresa (com 4 anos de extstencla)_;;.. 320 pe -
_GRUPO VOTORANTIM (com dezenas de anos) ... 124 peg:g°5
uPAES MENDONGA (com dezenas de anos) ....... 42 pedldos
46. ' .Destarte o maior grupo empresarual do Pa'i'
Votorantim tem 14 vezes menos pedidos de marca deposutadozade:

que a 18 empresa e 3 vezes menos do que a 4928 empresa, SOC’cante

estas com 4 anos de existénclia e com capital insignifi 00,00
sendo que a €418 empresa, vaie lembrar, tem, apenas, Cr$.1.

.de capltal.

pode

47. Penso, considerada a nitidez dos fatos, que nao
palrar a mals Indelével duvida de que as empresas em questd0 TEM
como Gnica atividade o comércio de marcas. A custa de ardis,
elas desviam a finalidade do Caédigo da Propriedade Indusf"’a'
Por outro lado, quando elas vio ao estrangeiro buscar marcd® due
comegam a ser famosas e, antecipando-se wos seus tituldles,

depositam—-nas no Brasil, tais empresas se estdo valendo ge uma
pratica llegal e nociva ao _ Pais. Quando  as empregaS
estrangeiras, vitimas dessas agdes maléficas, preténdem

pelo

Instalar—-se no Brasil, ou flcar3ao impedidas de fazé-lo,

s
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enos temporariamente, ou se submeter3o a propostas extorsivas.

g. Nas Informag¢des que obtivemos Jjunto aos advogados
déneos que atuam na area da propriedade industrial, ndo sao
aras propostas de UM MILHAO DE DOLARES, para que as marcas
egistradas pelas empresas de atlvidade simulada sejam
ransferidas as socledades estrangelras.

0 ENQUADRAMENTO JURIDICO DA QUESTAO

48. 0 Decreto-lel ng 7.903/95 permitia o reglistro de
marcas para qualquer pessoca, sem que houvesse a obrigacao de ser
provado o ramo de atividade.

. ha
50. ‘Tal permiss3o legal trouxe, para a area da propriedade
lndustrla{, uma pratica de discutivel ética.

51. Pessocas fislcas reglstravam nomes sugestivos como
marcas, para depols vendé-las a qualquer interessado.

52, Abstraidos o Decreto n0s. 254/67 e a Lel no 1.005/68,
- Codigos da Propriedade Industrial que tiveram vida curta, a Lei
.ng 5.772/71 veto ‘estabelecer um termo -para esse comércio
estranho aos principlos da propriedade Industrial.

53. -Dispdeo art. 59 do Codigo da fProprradade Industrial

vigente:

- “Serd garantida no territério nacional a
propriedade da marca € o seu uso exclusivo aquele que
obtiver o registro de acordo com o presente Cddigo,
para distinguir Seus produtos, < mercadorias ou
servigos, de outros idénticos ou semelhantes, na
£lasse. corcesepondente a sua atividade.”

59. A garantla legal do registro ficou reservada para quem

0 obtivesse na classe correspondente & sua atividade.

55. E para compiementar o rac}ocfnio do legisiador, veio,
em seguida, o artlgo 62, do GPl, que fixou:

“86 podem requerer registro de marca as
pessoas de direito privado,'a UniSo, os Estados, os
Territorios, Municipios, o Distrito Federal e seus
érg@os de administracSo direta ou indireta. ‘

&
\
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do art. 61.7

titular, na forma do art. 61.

LICITAMENTE a sua atividade.

diversa daquela(pafa a qual Tol requerldo 0 reglstro.

nosso mals Llustre, tratadista, GAMA CERQUEIRA,. na
propriedade jindustrjal, sobre a fun¢io da marca: ;.. -

indicar :a procedéncia, as marcas, como

representando fato do trafego e tornando—se

Procuradoria
Jutidica

<

Bykrica

Pardagrafo Unico - As pessoas de
privado s0 podem requerer registro de marca relativa a

atividade gue exercam efetiva € licitamente. nz forma

56. 0 citado artigo de lei passou a exigilr,
paragrafo G4nico, que 0 registro sé podera ser requerido para
marca relativa & atlvidade exercida efetiya e Jicltamente, pelo

60. Reforcando esse entendimento, anote-se‘fo que

Carvalho  de  Mendonga, ‘assumem = valiosa
econdmica, garantindo o trabalho e o esforg¢o

direito

em Seu

57. £ lmportante repetir, para que flq&embem frisado, que
a lel exlglu que: o0 requerente da marca -exercesse EFETIVA e

58. A marca, entdo, so6- pode ser deferida & pessoa
Juridica, no caso de marca de Indastria e de comérclo, para
proteger artigos ou produtos de seu comércio ou e sua
Indastria, havendo o exerciclo EFETIVO da atlvldade e que esta
seja LIG!TA . , _

58. . -Fora desse contexto, cabe ao INPI lndeferir. ‘marca.

Nao se admite, nos..termos da leil, que ela tenha ~uma finalidade

diz o
area da

‘§f”A1ém de ldentlflcar os: produtos ou de lhes
“observou

func¢io
“humano,

elemento
de éxito e de seguranga as transacoes : Amparando as
_marcas cem medidas excepcionais’ - acrescenta - ‘a lei
nfo visaproteger a simples combinagSo de emblemas ou
de palavras, mas proteger o direito, resultado do

trabalho, da capacidade, da inteligéncia e da
probidade do industrial ou do comerciante’.” (Tratado
da Propriedade Industrial, pdg. 758, vol. II).

61. A doutrina, portanto, dentro de uma 6tica social, veé

na marca uma fungdo econémica, queé protege um direlto resultante
do trabalho, da capacidade do comerciante e para garantir a

problidade.

62. Na obra citada, o mesmo GAMA CERQUEIRA prossegue 0 seu

ensinamento na pag. 971i£3

[

%
Y

[—
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“0 conceito de marca liga—-se naturalmente =a
idéia do artigo que distingue e a pessoa que produz ou
que com ele comercia. Dai conclui-se que o direito de
possuir e registrar marcas de inddstria, de comércio
ou de servicos compete, em regra, ao industrial,
comerciante ou prestador de servigos para o fim de
assinalarem os produtos ou artigos que fabricam ou
vendem € SEervigos que se propoem a prestar.”

.

63. Como se VB,“ a finalidade da marca @ para que O
comerciante ou o . {ndustrial distinguam o8 seus produtos oU
artigos, visando & prevenir @ concorréncia desleal,
precipuamente. Fora desse objetivo ora exposto, n&ao pode ser
considerado legal um reglstro de marca, sob pena de contrariar o
“disposlitivo de lel <que reguia esse direlto, como também a

“doutrina.

. b
‘64. ‘ Ao obter o registro de marca, o0 comerciante ou o
Industrial sdo obrigados a usa—la em seus produtos ou artigos,
‘para que nao se desvirtue a prote¢do legal. A lel exige o seu

~uso efetivo, a fim de ~que n3o se Iimponha a caducidade. A
‘ respe!t0, ainda, escliarece GAMA CERQUEIRA, na mesma obra citada,
.pag. 1.081: B Lo

. “Oprincipio da obrigﬁtoriedéde do. uso. das
MArCAS reglstradas funda-se na propria; Puncao que elas

desempenham no campo da inddstria e do’' comércio. “H
marca’, . escreve Afonso Celso, ‘um  acessdrio do
comércio ou - da indistria; € se estes ' nido sao
exercndos,  desaparece a  sua razao;‘de ser, pela

. impossibilidade da concorréncia criminosa, que a lei
Tprocura lmpedlr, por meio de garantlas especiais’.”

Uma VEZ qUE & PESSORA bene?:cnada nio se
utiliza da marca registrada, a3 qual, por consequéncia,
deixa de desempenhar a fungio para a qual foi criada e
que Justifica a prote¢So legal, desaparece a razSo de
ser das excepcionais garantias asseguradas relo

registro, o qual deve desaparecer, revertendo a marca
ao dominio publico. Assim o exigem, de um lado, =a
liberdade do comércio e da indistria, cerceada por um
registro indtil: de outro, a desnecessidade da
garantia legal para assegurar uma fungi3o inexistente.
Eis, em sintese, o fundamento da exigéncia do uso
efetivo da marca registrada, que as leis de grande
numero de paises formulam, sob pena da cessacio da
prote¢lo legal ou da caducidade do registro.”

65. Dentro de um comportamento normal de um comercliante ou
de um Industrial, ele pode registrar uma determinada marca para

A /WJ%
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de um produto a ser langado. Por um motivo ou por outro,
urais do ramo de comércio ou de indastria, pode n&do se
tivar o langamento do produto. Observado, entao, um
acedimento normal do comérclo, essa marca, legalmente, pode
r-allenada, para que n&ao halJa a Incldéncla do caducidade.

6.  Sao transagdes legitimas, habituais nao 'comércio, sem
ualguer barreira legal, desde que situadas dentro dqs 1imites
negoclals, préprios da atividade de um comerciante. .

67. 0 mesmo, entretanto, n3o se pode dizer quando se
constitul uma . empresa, . cujo objeto social  acoberta,
pratlcamente, todos os ramds de atividade, a fim de se requerer
“marca em qualquer deles, com o destino oculto de fazer com que o
objeto real do comércio seja a venda do direito & marca e nao o
exerciclo daquela atividade prevista no contrato soclal.

. . . >t
68. Al se caracteriza a burla, pois se estaré dando 3
empresa uma finalidade distinta da qual ela foi constituida.

69. : A constituigdo de uma so0ciedade - comercial _ ou
Industrial sé é legitima se a .empresa tem como objetivo -exercer
0 comércio a que se Propés em'seu contrato social. 'Se . a."sua
atividade for diferente daquela prevista em seuy objeto ficara
caracterizada a illcitude, = ' ' :

. 70. - Fazendo-se o confronto dos artigos de lei” citados,
Constantes no Cédigo:-da- Propriedade Industrial,”" com " os
.ensinamentos da doutrina e, finalmente, com o expediente wusado
Pelas empresas em questdo, concluiremos que, dentro "do campo
especifico do Direl:to de Propriedade " Industriat, .. 8
sindiscutivelmente. ilicita “a atividade  verdadeira dessas
. €mpresas, uma vez que a pratica ds ‘comérclio por elas: adotada
s-contrarlia frontalmente a'legislacdo especifica. o o

.

S71. Tais BmprﬂsaS,néovBxﬂrpem\gigilzgmgnig.a‘atividadéﬁqué

Flzeram constar em seu contrate social. A atividade “das
. empresas em tela nio & de negociar com gelo, joias, ensino,
- veiculos, gorduras e mais a infinidade de ramos consignados . em
.- seu contrato soclal. Etlas, visivelmente, se destinam a negociar
fﬁmarcas, comérclo que & 'flagrdntemente Iticlto, -considerada a

exigéncia legal quanto ao ramo de atividade lfcito.

72. Com certeza, bastam as conclusces luridicas até aquj
expostas, na 4rea do Direito da: Propriedade Industrial, para
~Concluir que sao llegais os  pedidos de marca ou as marcas

deferidas dos quais essas estranhas sociedades s3o titulares.

73. Levando em conta, entretanto, gue a presente gquestao
envoive elevadissimos Interesses econdmicos de terceiros,
estendemos os nossos estudos ao campo do Direito Comercial, onde
também encontramos elementos, Incontestéaveis, que caracterizam
como ilegitima a atlvidade dessas empresas. ”q

/)




Froour

.a« u-‘Muf e

PGBLICO FEDERAL Juridics
UTO NAGIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 135 3

ﬂjt«.rica

0 art. 82 do Gadigo Glvli] dispoe:

: - “A validade do ato juridico requer agente
capaz, objeto licito e forma prescrita ou nao defesa

em lei.”

Por sua vez, ratificando esse entendimento, estabelece
148, 11, do mesmo Cudlgo Civili: :

o art.

“€ nulo o ato juridico:

v o XIx - qunndo for ilicito, ou impossivel, o
seu objeto.”
) ~ e
76. Assim, a licitude do objeto @ essencial para 4

;valldade do ato Juridico. ]Sendo_lliclto 0 objeto, & nulo o ato
;:Jur:dlco. ' L A

-_77; Este principio bao|CO rege a8 relagoes comerciais.
Nao @ licita uma .empresa constltunda para fins diversos daqueles
para 0s quals ela se destina,-mormente quando a sua finalidade &
a;pratica de atos de comerclo gontrarios a lei e aos  bons

costumes | e

.78, Dos diversos tratadistas do Direito Comercsal
preferimos |imitar-nos a ‘GARVALHO DE MENDONGA, considerando a
clareza de suya tinguagem - era lueclidez de. seu racloc:nlo. Em
RATADO DE - DIRE!TO COMERGIAL BRASILEIRO, vol. -1, pag. 20,
esclarece 0 renomado Jurlsta- ’ : : : _

”5”7;_3E. 0 DbJEtD licito <=>_ gv sociedadé*
mercantll pode ter por.objeto tédas as operacies da’
atividade humana .dentro da esfera do Direito

Comercial. N3o obstante, o artlgo i29, n. 2, do
Cddigo declarar que o contrato n3o pode recair sobre.
objeto proibido por . lei ou ter uso ou fim
manifestamente ofensivo da s% moral e dos bons

costumes, o art. 287 insiste, visando as sociedades
comerciais, € a lei -sobre as sociedades andnimas
entendeu acertado lembrar o preceito <A

v Seriam nulas de pleno direito as sociedades
que tivessem por objeto o entrave 3 liberdade de
comercio ‘%>, a5 operacies de corretagem de fundos
piblicas <>, g monopolio de gfneros de primeira
necessidade ou de qualquer ramo de comeércio ©*? -

<2y a
A

pirataria, a  fabrica¢io de moeda falsa -

A
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explora¢3o de jogos n3o autorizados, a prostituicio, a
Publica¢l0o de livros obscenos, o contrabando <®°> e
muitas outras coisas impossiveis de serem explicadas,
pPois, na frase de NYSSENS et CORBIAU, teriamos de
“embrasser le champ, il1limité, de 1la perversite
humaine <=>_.7 :

k J& no Volume VI, o mesmo. CARVALHO DE MENDONGA, pég.
,ensina: ' S :

“846. A expressio objeto do negécio juridico,
aqui empregada, designa o que se procura alcancar com
O negocio juridico, a finalidade ingénita e imediata
déste negdécio com eficiéncia Jjuridica, ou, na frase de -
ALVES MOREIRA, o fim juridico que as partes té&m na
intenc3o realizar, as relagdes juridicas que FBr meio
déle se formam “*’. . Objeto e conteddo do negdcio
Juridico s80 sinfnimos.. :

_ Exigindo o objeto do negéciio juridico com os -
atributos mencionados no n. 87, infra, a lei procura.
evitar que lhe falte inteiramente utilidade social.
N3o se compreende que a parte se obrigue sem esperar
obter o fim a que se propie dentro da ordem juridica.”

Na obra mencionada, pag. 88, continua o autor:

' “A palavra ‘1licito deve—se dar sentido lato.
'Ela  abrange tudo que n3o for contrario &s. leis
constitucionais, civis € camerciais, penais e fiscais,
€ aos principios aerais do direito 2> e ainda & s3
-moral e aos bons costumes, isto €, os atos que n3lo
ofendem o sentimento geral.do dever, da honestidade e
do pudor publico, “quod . pietatem, existimationem,
verecundiam laedit”. Podemos dizer, em breve sintese,
que o objeto licito ¢ o objeto nSo repugnante & nossa

ordem juridica <2>_~
81. . ~Como se vé, & iliclto um objeto social, como no caso,
fiagrantemente Inatingivel, ou melhor, impossivel de ser

praticado, haja vista a enorme extensio de atividades, e que
encobre um outro tipo de comércio que o Codigo da Propriedade
Industrial pao permite, come j& vimos.

82. Mas nao fica, atnda, somente ai, no direlto, a

caracterlizac¢ao de que as empresas em causa possuem uma atividade
ilicita. H& uma outra figura Juridica que sSe enquadra com -

exatidio ap cae.o.},\/‘_‘K ’%ﬁ
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93; Ha ostensivo ABUSO DE DIREITO na atlvidade dessas
empresas, principlo Juridico também englobado entre 03 atos

“tliclitos,

84, CARVALHO SANTOS, em seu GC6DIGO CilviL BRASILEIRO
INTERPRETADO, vol. 11, pag. 348, transcreve OR0ZIMBO NONATO:

“Diz CLGVIS que o Cédigo brasileirs aceitou
a doutrina de SALEILLES.

“SALEILLES variou um pouco. Na sua Teor ia
Geral da Obriga¢So, de acdrdo com 0O primeiro projeto
de Cddigo Civil alem3c, &le chegou a esta conclusSo:
‘hd abuso do direito, no exercicio anormal do direita,
exercicio contrario ao destino econdmico ou social do
direito sub.ietivo, exercicio reprovado™ pela
consciéncia publica €. que ultrapassa,
conseguintemente, o critério do direito, pois que todo
direito, do ponto de vista social, & relativo’.” '

85. ' Ha, portanto, ABUSO DE DIREITO "no" exercicio anormal
do direlto, exerciclo contrario ao ‘destino econdomico ou social
do direlto subjetivo™.

B86. .. 0 citado ensinamento se ajusta com exatidio )
Nipdtese. ‘As empresas em causa estio exercltando anormalmente o
direlto, coentrariando o "destino econémico e social do dlrelto

subsetiver.

87. ‘Elas foram constituidas para exercltar, ‘anormaimente,
0 ramo de atlividade constante do-contrato soclal, modificando a
sua finallidade. 0s seus sécios fizeram uso 'do .direito de
constitulr-uma sociedade com um determinado fim, mas na verdade
fazem com que ela tenha "um exerciclo ““contrario ao destino
econdmico ou soclal do direito subjetivo™,

88. ‘Como se vé, sao Incontavels as “'razbes Jjuridicas que
nos conduzem a uma conclusdo segura: é Iliclita a pratica adotada

por essas empresas para requerer marcas; @ llegitimo o ramo de

atividade constante dos contratos soclials; ctonsequentemente, é
llegal 0 comércioc de marcas das referidas empresas.

89.. : Exaustivo, pela evidéncia indiscutivel, ser4 procurar
alnda mals caracterizar como liegal um fato que salita aos olhos,
mesmo do mals 1eigo -ou do mals Inexperiente leitor.

80. 0s fatos, por eles mésmos, bastam para o plena
convencimento. Cabe, ent3o, ao INP]J adotar uma posigdo firme,
em defesa da ordem piblica e dos bons costumes. /Q7/
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g1. As empresas em causa, inquestionavelmente, quando
requereram o0s seus pedidos de marca, fizeram-no ilicitamenta,_
com base em um contrato soclal que ~procura Jegitimar um
procedimento, mas que n3o0 o legitima porque as atlvidades dele’
caonstantes ndo saa exercidas afetivamente, como exlge o CPIl. Na
realidade, ndo hd o exercicio daquelas atividades acusadas,
todas Ifcitas. A illcitude esti ndo no exerciclo das atividades ..
deciaradas, mas no exercicio de outro comércio - o0 de marcas,
como esté amplamente provado.
CONCLUSZO
92. Pelo exposto, opino que o INPI, de imediato, adote as
seguintes medidas: i

;@) indefira todos os pedidos de marca depositados
pelas empresas em questdo, com .- base no art. 62,
‘paragrafo anico, do GCPl; S

b) faga a revisado administrativa de todos oas pedidos
de marca deferldos, observados 08 ‘prazos legals;

¢) que-a DIRMA, ao identificar. outras empresas que

.. atuem de forma semelhante 88 . empresas referidas
naste‘parecer,_encamlnhevo sTrespectivos processos 3
Procuradoria, por cautela,:: pard:’ um - revisao no
conjunto: R

.d) gque.,-sejam. destacados  dois Procuradores. - para-
analise, caso a caso, dos novos pedlidos de marcas
depbsltados pelas empresas questionadas a partir
desta data, visando a uma posigao: - juridica a ser
adotada pelo. INPI em relagdo & apidcabilidade deste
parecer; ’ N '

8) retengdo de todos os praocessos- das empresas
envolvidas em sala fechada da Procuradoria, para
que.se nao dispersem os mesmos, vez que teremos
ctonsequéncias judiciais inevitaveis. A reunido de
tais processos e dos demals a serem Jldentificados
permite a coleta de provas no conjunto e o controle
das mesmas. ‘

893. Deixo de propor o ajuizamento de a¢ao anrulatéria para
as marcas concedidas, parque me parece invlavel a medida. Elta
exigiria uma estruturagao que o INPi'naoc tem e nem. poderia ter,
uma vez que ele nao foi criado com essa previsao, ou s5eja, para
enfrentar uma situag¢io andmala e transitéria como a presente. 0
procedimenta dessas empresas, Inspirado em uma raiﬁ?{
A A
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ardilosldade, tera fim com as medidas saneadoras propostas neste
parecer, Dessa forma, nido farla sentido que 0 INPI crlasse uma
estrutura onerosa, para depois dissolvé—la. '

Ao Senhor Procurador—-Geral.

Em 30 de julho de 1991.

NEWTON PINHEIRO DA SILVA
~Frocurador Autarquico

,/ G ©5.6
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisdo de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/n® 818388609. Em 05.09.2005.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/N® 497/2004.

" A consideracgo do Senhor Procurador-Chefe.

Erse' e N-

~

\(,/ - /\
Mauro Sodré

Procurador Geral, em exorclcl’b
Mat. SIAPE 448601
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