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Rio de Janeiro, em 20 de Abril de 2005.

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

- ..". DIVISÃO DE CONSULTORIA
,COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURíDICO

(Port.051/2003)

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Processo
Administrativo de Nulidade interposto
contra decisão de 1a instância que
concedeu o registro em epígrafe. Todo
apelido popularmente conhecido pelo
público usuário como identificador de
clubes, associações ou qualquer outro tipo
de pessoa jurídica, que esteja sendo
requerido como marca por terceiros, não
autorizado pelo titular, herdeiros ou
sucessores, requerido para assinalar
produto correlacionado com atividade
principal da pessoa jurídica em questão é
defeso nos termos da norma contida no
artigo 124, inciso XVI, da LPI. Deve ser
declarada a nulidade do .registro nos
termos do art. 168 da lei da propriedade
industrial citada.
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Senhor Procurador Chefe,

Com a finalidade de declarar, administrativamente, a nulidade do registro de
marca em exame, foi requerido Processo Administrativo de Nulidade, cuja
tempestividade e regularidade do respectivo requerimento, no que tange ao
recolhimento da retribuição correspondente, foram verificadas nos moldes
do Art. 169 da LPI.

DOS FATOS

A empresa Campingtur Camping e Turismo LTDA depositou seu pedido de
registro nO819834378, em 22/04/1997, referente à marca "Ninho do Urubu",
na classe 25:10/20/60, que foideferido em 20/07/1999.

/

Por meio da petição nO001800, de 17/01/2000, o Clube de Regatas do
Flamengo requereu a instauração de Processo Administrativo de Nulidade ,/'-7

im em face da decisão administrativa de 1a instância que concedeu o regis~
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'13mquesfão,argumentando que o sinal "Ninho do Urubu" poderá inquzir·-·o~ .....n •••• u

·publl~(). con~umidor a erro, uma vez que faz referência ao seu ~pélTao....~/;2-
'~LJRUBU", rl0toriamente c~n~ecido no meio futebolíst~co, ~nfr~ngindo,assim,//

'. a nO\11lalegal do art. 124, InCISOXVI, da LPI, que assim dlspoe:

"Art. 124"':' Não são registráveis como marca:

XVI '- pseudônimo ou apelido notoriamente
conhecidos, nome artístico singular ou coletivo,
salvo com consentimento do titular, herdeiros e
sucessores".

Posteriormente, a titular do registro apresentou manifestação ao
procedimento instaurado, por meio da petição nO019229, de 27 de Abril de
2000, contra-argumentando que o sinal em análise não é o apelido
notoriamente conhecido do Flamengo e acrescentou que não há afinidade
entre as atividades, o que afasta o risco de causar confusão para o público
consumidor.

Ressaltou, ainda, que é titular da marca "NINHO DO URUBU", na classe
28:10/20, registrada sob nO820541478, depositada em 30/01/1998, ou seja,
anterior ao depósito do mesmo sinal na classe 41:20/40/60 feito pelo
requerente desta nulidade.

DO MÉRITO

Preliminarmente, faz-se necessário ficar consignado nos autos, que o
atraso no exame do procedimento instaurado se deu pelo excessivo "back-
log" de processos pendentes de análise existente hoje na Diretoria de
Marcas, provocados por inúmeros entraves administrativos ocorridos ao
longo dos anos, e pela escassez de mão de obra técnica e de apoio,
necessárias para suprir a demanda de procedimentos instaurados naquela
Diretoria, o que tem gerado à demora de instrução e conseqüente demora
nas decisões administrativas de competência exclusiva do Senhor
Presidente do INPI.

Neste sentido, enfatizamos que, apesar da Lei nO9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito Administração Pública Federal, dispor
em seu artigo 54, o prazo decadencial de cinco anos, para que a
Administração possa anular os atos administrativos, dos quais decorram
efeitos favoráveis para os destinatários, ressalvados os casos de
comprovada má-fé, tal lei deve ser aplicada apenas subsidiariamente,
conforme disposto em seu art. 69, in verbis:

"Art. 69.' Os processos administrativos específicos continuarão a
reger-se por lei própria, aplicando-se-Ihes apenas subsidiariamente
os preceitos desta Lei."

Diante desta norma, fica evidenciado que a lei 9.784/99 não incide sobre os çj
processos específicos, ou seja, processos que são regulados por L/~
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.própria, devendo por esta razão, ser adotBdo apenas como prócJJi~er\tO~)--·····
básico, e~ re~peito ao princípio da su~sidiariedad~, pelo q~~1é po~síve~.s~~~G;~.[""····""·····'.
recorrer da Lel.9.784/99, nos casos omissos das leis especiais. /

Contudo, 'no caso em análise, por se tratar de matéria regulada por Lei
específica: LeCn.o9"279/96':'" Lei da Propriedade Industrial - LPI, resta claro
que, aos prbcessos administrativos d.e.nulidade de registros de marcas,
deve ser aplic:âdo a inteligência da referida LPI.

í

!\!r. Neste passo; enfocamos o dispositivo constante do art. 172 da LPI, o qual
.determina que o processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o
'registro.

Assim, podemos extrair deste dispositivo legal o entendimento da não
aplicabilidade do prazo decadencial de 5 anos para a análise e decisão de
um Processo Administrativo de Nulidade, se consideradas duas das
hipóteses de ex~inção de um registro, previstas no art. 142, incisos I e 111,da
LPI: pela expiração do prazo de10 anos de sua vigência e pela caducidade
da marca, provocada pelo não uso da marca, decorridos 5 anos de sua
concessão ou pela sua interrupção por mais de 5 anos consecutivos.

Tal dispositivo, que determina a análise das nulidades administrativas,
mesmo após passados os primeiros 5 anos de vigência, ou mesmo após a
expiração dos 10 anos de vigência de um registro, procura resguardar o
direito do administrado em ver a matéria trazida a estudo discutida e
decidida em seu mérito, garantindo-lhe o seu direito reivindicado, frente ao
efeito "ex tunc" da decisão administrativa de nulidade de um registro de
marca, que tem como principal característica a retroatividade dos seus
efeitos.

Desta forma, entendemos perfeitamente cabível a presente instrução.

Assim, no exame do presente Processo Administrativo de Nulidade, após
pesquisa da trajetória do Flamengo, verificamos que o Urubu, personagem
criado pelo caricaturista Henrique de Souza Filho, notoriamente conhecido
como Henfil, tornou-se mascote do time carioca em 1969 e, desde então,
toda e qualquer referência ao termo "URUBU", no mundo do futebol, está
intimamente ligada ao Clube de Regatas do Flamengo.

o fato acima citado impulsionou o requerente da nulidade a denominar seu
Centro Integrado de Treinamento em Vargem Grande, no Rio de Janeiro,
de "NINHO DO URUBU", que foi adquirido em 1983; além disso, o
Flamengo possui uma página eletrônica oficial, cujo nome de domínio é
••www.ninhodourubu.com.br •.•contendo informações sobre o time carioca.

O apelido notoriamente conhecido, de que trata a norma legal citada, é
definido pelas Diretrizes de Análise de Marcas como: "denominação
especial conferida a uma pessoa, pela qual é ela notoriamente conhecida" e
no âmbito do nosso ordenamento jurídico, apelido é a denominação vulgar
ou popular por que se conhece uma determinada pessoíl{"' )
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http://www.ninhodourubu.com.br
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