ADVOCACIA, GERAL DA UNIAO

PROCURADORIA GERAL FEDERAL

L PROCURADORIA FEDERAL - INPI
COMISSAO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO

(Port 051/2003)

Rio de Jan_eiro,_ em 21 de Setembro de 2005.

: ARECER/INPI/PROCICAJ/N° 1 1/05

R : Reglstro n.e 820541478

EMENTA: - Propriedade Industrial - Marcas. Processo
Administrativo de Nulidade interposto contra
decisdo de 12 instancia que concedeu o registro
em epigrafe. Todo apelido popularmente
conhecido pelo pUb|ICO usuario como identificador
de clubes, associagdes ou qualquer outro tipo de
pessoa juridica, que esteja sendo requerido como
marca por_ terceiros, ndo autorizado pelo titular,

- herdeiros ' ou sucessores, requerido para
-assinalar_produto correlacionado com atividade
principal da pessoa juridica em questdo é defeso

. _nos termos da norma contida no artigo 124, inciso

~ XVi, da LPL rlnfrmgencna da norma legal disposta

~ no art.124, inciso XIX, da LPI, haja vista a

e cOnﬁguragéb;'de imitagdo da parte figurativa de

’conjunto marcario anteriormente registrado. Deve

- = ....ser.declarada a nulidade do registro nos termos

" ... do.art: 168 dalei da propriedade industrial citada.

‘ '.:marca'em exame f0| requendo Processo Admmlstratlvo de Nulidade, cuja
. tempestividade e regularldade do respectlvo requenmento no que tange ao
'recolhlmento da- retrlbmgao correspondente foram verificadas nos moldes

DOS FATOS

' ':‘_A"empresa"Camplngtur Campmg e Tunsmo LTDA depositou seu pedido de
- -registro n°® 820541478, em 30/01/1998, referente a marca “Ninho do Urubu”,

. naclasse 28 10/20 na forma de apresentagao mista, o qual foi deferido em
' 22/02/2000

'Por meio da petlgao n° 005847 de 05/02/2001 o Clube de Regatas do
: Flamengo requereu a mstauragao de Processo Administrativo de Nuhdadg




i

Y,

.em face ‘da' deC|sao'adm|n|strat|va de 1a |nstanC|a que concedeu o registro / ...... —
. ;',em questao argumentando que o sinal “Ninho do Urubu”, na forma de -
' ,_’__apresentagao requerlda podera mduznr o] pubhco consum|dor a erro;-uma -

4odussgr

'da 'LP que: aésm dlspoe
o Art.'_'.124 ;'Néo' s&o registraveis como marca:

" XVI — pseudénimo ou apelido notoriamente
.. conhecidos, nome artistico singular ou coletivo,
.. salvo com consent/mento do titular, herdeiros e
T "sucessores

; "Argumenta amda o Requerente que a concessdo do smal em questdo

. infringe, também, o art. 124, inciso XIX, da LP|, visto que o mesmo reproduz
- sua marca mista, qual seja, “FLAMENGO’, registrada sob o n° 006085555,
~para assinalar produtos da classe nacional 41:20/40, na forma de
.apresentagao abalxo identifi cada

. "Posteriormente, a titdléi‘tmdb reglstro apresentou manifestagdo ao

prqcedlmento lnstaurado por melo da petlgao n° 009104 de 01 de Margo

“atraso” no exame do procedlmento mstaurado se deu pelo excesswo “back-
Iog de processos pendentes de analise existente hoje na Diretoria de
Marcas, provoqggos por inumeros entraves administrativos ocorridos ao
: Iongo dos anos, ‘e pela escassez de mado de obra técnica e de apoio,
_necessanas para suprir.a demanda de procedimentos instaurados naquela
Diretoria, o que tem’ gerado demora de instrugdo e conseqiiente demora
nas  decisbes administrativas de competéncia exclusiva do Senhor

v -Pre3|dente do INPl




dmmlstratwo no amblto Admlmstragao Publlca Federal dispor )"
igo - 54, 0. _prazo decadencnal de cinco anos, para que a
, 'possa anular os atos administrativos, dos quais decorram
.efeitos favoravels para 0s destmatarlos ressalvados os casos de
comprovada" ma-fe tal lei deve ser aplicada apenas subsidiariamente,
nforme dlsposto em seu art. 69 in verbls

“Art.’ 69. Os processos admlnlstratlvos espemf" icos continuardo a
% reger-se por lei propna apllcando-se Ihes apenas subsidiariamente
.08 preceltos desta Lel

Duante desta norma f' ica ewdencuado que a lei 9.784/99 ndo incide sobre os
processos especuf icos, ou seja, processos que sdo regulados por Lei
- propria, ‘devendo por esta razdo, ser adotado apenas como procedimento
basnco em respelto ao principio da subsndlarledade pelo qual é possnvel se
recorrer da Lel 9 784/99 nos casos omlssos das Ie|s especiais.

Contudo no ‘caso ‘em ‘analise, por se tratar de matéria regulada por Lei
especn‘" ica: Lei n. °-9.279/96 — Lei da Proprledade Industrial - LPI, resta claro
que, - ‘aos processos administrativos de- nulldade de registros de marcas,
deve ser apllcado a mtehgenma da refenda LPI

Neste passo enfocamos 0 dlSpOSlthO constante do art. 172 da LPI, o qual
determlna que 0. processo de nulldade prosseguara amda que extinto o
: reg|stro :

ASSIm podemos extralr deste dlsposmvo -Iegal o entendlmento da nao
aphcabllldade ‘do prazo decadencial de 5 anos para a andlise e decisdo de
“um™Processo. “Administrativo de ‘Nulidade,  se consideradas duas das
hlpoteses de extmgao de um reglstro prewstas no.art. 142, incisos | e Ill, da
LPI: peIa expiragéo do prazo de 10 anos. de 'sua vigéncia e pela caducidade
" da marca, provocada pelo ndo uso.da. marca decorridos 5 anos de sua
concessao ou pela sua mterrupgao por mals de 5 anos consecutivos.

Tal dISpOSItIVO que determma a anallse das nulldades administrativas,
~_mesmo apos. passados 0s primeiros 5 anos de vigéncia, ou mesmo apds a
explragao dos 10 anos de vigéncia de um registro, procura resguardar o
direito "do admlmstrado em ver a. materla trazida a estudo discutida e
decndlda em seu mérito, garantlndo -lhe o seu direito reivindicado, frente ao
efelto ex tunc da demsao admlnlstratlva de nulidade de um registro de
marca; que tem como pnncupal caracterlstlca a retroatividade dos seus
efeltos SN TR : :

Desta forma entendemos perfeltamente cablvel a presente instrucéo.

Assum ‘no exame do presente Processo Admmlstratlvo de Nulidade, apés
pesquisa da trajetoria do Flamengo, verificamos que o Urubu, personagem
.criado pelo caricaturista Henrique de Souza Filho, notoriamente conhecido
‘como - Henf l tornou-se mascote do time carioca em 1969 e, desde ent3o, ?,

2/
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intimamente ligada ao Clube de Regatas do FIamengo }

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 pagina eletrénica oficial, cujo nome de dominio é
‘www.ninhodourubu.com.bi’, contendo informagdes sobre o time carioca.

O apelido notoriamente conhecido, de que trata a norma legal citada, e
definido pelas Diretrizes de Andlise de Marcas como: “denominagéo
especial conferida a uma pessoa, pela qual é ela notoriamente conhecida” e

/

no ambito do nosso ordenamento juridico, apelido é a denominagéo vulgar -

ou popular por que se conhece uma determinada pessoa.

A “‘pessoa” referida nas definigbes acima, no entendimento juridico, pode
ser tanto fisica quanto juridica, uma vez que ndo ha especificagéo do tipo
de pessoa, tampouco tratamentos diferenciados. Com isso, considerando
que o Clube de Regatas do Flamengo arquivou seus atos constitutivos no
orgao competente, em 01/01/1976, passando a adquirir personalidade
juridica, é possivel a reivindicagdo da protegdo conferida no art.124, inciso
XVI, da LPI, relativamente, ao seu apelido “URUBU", notoriamente
conhecido por seus torcedores e pelo publico em geral, a exemplo dos
apelidos igualmente conhecidos: “MENGO” e “FLA”, entre outros.

Assim sendo, entendemos que todo apelido popularmente conhecido pelo
publico usuario como identificador de clubes, associagdes ou qualquer outro
tipo de pessoa juridica, que esteja sendo requerido como marca por
terceiros, ndo autorizados pelo titular, herdeiros ou sucessores, para
assinalar produto correlacionado com atividade principal da pessoa juridica
em questao, é defeso nos termos da norma contida no artigo 124, inciso
XVI, da LPI:

Quanto as razoes apresentadas pelo Requerente, as quais foram
fundamentadas no art. 124, inciso XiIX, da LPI, entendemos serem
igualmente procedentes, visto que a parte figurativa da marca em questao,
qual seja, o escudo, imita o conjunto marcario anteriormente registrado pelo
Requerente junto a este Instituto, conforme atesta a comparacgao visual a
seguir:

it

Anterioridade arglida

[t ] e

Registro em analise

~—”
FLAMENGO



http://www.ninhodourubu.com.br
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Em relagéo a contra-argumentagéo de que n&o haveria relagéo de af?nidade o
entre a comercializagdo de roupas e a prestagdo de servigos relacionados—-/

ao ramo de esportes, atividades exercidas, respectivamente, pela requerida
e pelo requerente, verificamos ser improcedente, uma vez que é comum um
torcedor de um determinado esporte adquirir o uniforme de seu time, sendo
incontestavel a intima relagé@o entre a camisa de um time com a sua torcida,
bem como pelas atividades desenvolvidas pelo Clube esportivo em
questao.

DA CONCLUSAO

Por todo o exposto, considerando a abrangéncia da inteligéncia da
proibigdo contida no art. 124, inciso XVI, da LPI aos apelidos notoriamente
conhecidos das pessoas juridicas, o fato de que o sinal “NINHO DO
URUBU” mantém relagdo direta com o apelido notoriamente conhecido,
‘URUBU”, do time carioca, CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO e a

-infringéncia da norma legal disposta no art. 124, inciso XIX, da LPI, uma vez

que ficou configurada a imitagdo da parte figurativa que integra o conjunto
marcario do Requerente, concluimos pela procedéncia das razdes argliidas
no Processo Administrativo de Nulidade, e, conseqiientemente, opinamos
pela declaragéo da nulidade do registro nos termos do art. 168 da LP!.

E o parecer que submetemos a consideragdo de V. S? e posterior
encaminhamento ao hor Presidente do INPI para a sua deciséo final.

Gerscn dpTosta Corrda
Progdedor Fedaral

Mat/iaPr 0449359
Ceerdélnador da Comissde
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fiato Sodré ‘Niaia
Procurador - Geral, em exerclofé
sl SIAFE 448601
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