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Rio de Janeiro, em 21 de Setembro de 2005.
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"ADVoêACIA;;GERALDA UNIÃO
, "PROCURADORIA - GERAL FEDERAL

PRÓCURADORIA FEDERAL -INPI
,. COMISSÃO' DE ASSESSORAMENTO JURíDICO

, (Port. 051/2003)
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Por meio da petição nO 005847, de 05/02/2001, o Clube de Regatas do
Flamen.90 requereu a instauração de Processo Administrativo de NUlid7 _
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sêhh6FProcurador Chefe,
..~.. :.~-,-.·,:)<;\·}{·.~~..<.,·:~;,:;t-:~/·~,\',:'· .;):~~~~, . ".~

Côrr(âfin~lidélded~ declarar, adininistrativamente,a nulidade do registro de
'maré~ernexàme, foirequ~rido' Processo Administrativo de Nulidade, cuja
teni,pe~tividade. e reg LJ laridad e do respectivo requerimento, no que tange ao
re6bllÍinlemlo'da 'retribuiçâo correspondente, foram verificadas nos moldes
'd()Art1q1:)daLpL" . ,

;' :'~I'::~:;~i:':,:~~::~:.r~.';1;;:~"':~:J~,:S~~~',i;A~:·.':-:') ,

1A~n1p"~esa'êari,pingtur Camping e Turismo LTDA depositou seu pedido de
registro n~820~1478, em 30/01/1998, referente à marca "Ninho do Urubu",
n!3dasse 28:10/20, na forma de apresentação mista, o qual foi deferido em
22102/2000.
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,'Ref.:'Registro n.°,820541478

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 normacontida no artigo 124, inciso

~--:-'-"~'----:~--, -'-, _ .• ~, '-'-"'--' <o ••. ,' -~X\í["aã-[PC-infringência da norma legal disposta
no art. 124, inciso XIX, da LPI, haja vista a
cónfjguração~de imitação da parte figurativa de
.conjunto marcárioflnteriormente registrado. Deve

."serdeé::laradaa I'lulidade do registro nos termos
doart, 168 daiei da propriedade industrial citada.

r



,' -- -----~----

2

..'i
FLAMENGO

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente
conhecidos, nome artístico singular ou coletivo,
salvo com consentimento do titular, herdeiros e
SUCessores."
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.PreÍi~ir?rfl,~ntê,'.fa~-~e·nécessário ficar cansignada nas autas, que a
atraso"nôéxame do proéedimenta instaurada se deu pela excessiva "back-
lag" dep"rocessas pendentes de análise existente haje na Diretaria de
Marcas,' pravacadaspar inúmeras entraves administrativas acarridas ao.
lango aos-an'(is:c;,e"peTàescassez7'de" mão. de abra técnica e de apaia,
necessáriaspara~suprir'éldemanda de procedimentas instauradas naquela
Diretôria,a qúé tem gerada à demara de instrução. e canseqüente demara
nas' decisões" admini rativas de competência exclusiva da Senhar
Presidente da INPI.

Argumenta, '.ainda, a Requerente que a concessão. da sinal em questão.
infringe,"também, a art. 124, incisa XIX, da LPI, vista que a mesma reproduz
sua ,marca mista, qual seja, "FLAMENGO", registrada sab a nO006085555,
paraassinal~r produtas da classe nacianal 41:20/40, na farma de

.apresentação abaixa identificada:

., - .. - ' .

'pàst~fi'brll1"e'~t~~' a "titular da registra apresentau manifestação. ao.
procedimento inst~uradÓ, par meia da petição. nO009104, de 01 de Março.
de2()o~,,·contra-argu~ent~nda ..queo.~in~1 em análise não. é a apelida
natqri~,m~'6~e,P9htlé,Çid9cja:Flarn~~gc?e·~crescentau que não. há afinidade
entre,:~s'àtiyidJ~cJes,"o~qUeafasta d'fjséade'causar canfusãa para a pública
cansqin.igor}·· .... ; .~.." ..
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·"T.êrií'fãê~·dadecisãÓãd·ministrativa de ta instância que cancedeu a registro

erri'qÜes.tão,"argu.rnéntanda que a sinal "Ninho. da Urubu", na farq1a de
.··apresetllâçãb,.rêqu~rida". pOderá induzir a pública cansumidar a errd,urna
..'.vetqU~fã,;zreférênciaao seU apelida "URUBU", natariamente canhecida na
'. meio'futeh6iísticô,infringinda,assim, a narma legal da art. 124, incisa XVI,

~él\pf;c.qli'~'as,sirri"di~põe: .
. .," l' .~,:~,\,;;z:;.:,i !~;;~'.:,,?~';,v' ~:',."0\: ..

\",,}:;~. """_', ' , . I

.,.... "'..··'~it.124 - Não são registráveis como marca:
"'-"',,:,',"
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Contudo, no'casoemanálise,. por' se tratar. de matéria regulada por Lei
específica: Lei n.o9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial- LPI, resta claro
que, ··aos processos administrativos. denul.idadede registros de marcas,
deve ser aplicado a inteligência da referidaLPL" . -<'-.' '.' '-", '. "'.,:-.

. _., ...•_-'-._-'--~._--
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De.stáf()~mél,~l]t~m~~m~sp~rf~itamente cabível a presente instrução.

Assirn;no exame do presente Processo Administrativo de Nulidade, após
pesquisá da trajetória do Flamengo, verificamos que o Urubu, personagem

.criado pelo caricat..u.rista Henrique de Souza Filho, notoriamente conhecid09-
como Henfil, tornou-se mascote do time carioca em 1969 e, desde então,

. ,~. 3/

..
'. [)iantedéstanorma, fica evidericiadoque a lei 9.784/99 não incide sobre os

processos específicos,. ou seja, processos que são regulados por Lei
própria, devendo por esta razão, ser adotado apenas como procedimento

.básico, em respeito ao princípio da subsidiariedade, pelo qual é possível se
recorrerdaLei 9.784/99, nos casos omissos das leis especiais. ~

, .' . ,'. ~ .... '

,NE:}stepassoi:Emfocamoso dispositivo cOllstantedo art. 172 da LPI, o qual
ddétérr'hinaqueo processo de nulidadep~:àsseguirá ainda que extinto o

·~egistro. o', .....•..... ' ..••.•. < .. :' / ...
> _.~_. __ o ~-"""""""'."'~"'_"' "~'''''W''.''''''_''''''''''''~-'t'"-~" ..•~'';''''''''_~'''".''''''-''''''_~"; •.~,._,~__ .•._ ,.

Assim,podemos 'extrair deste dispositivo legal, o entendimento da não
aplicabilidade do prazo decadencial de 5ano~para a análise e decisão de

. ';~'-'-'ürif'-'Pro~esso--Aamihistfativõ-" de Nülidad~7 se consideradas duas das
.hipóteses, dê extinção de um registro, previ~tasnoart. 142, incisos I e 111, da
LPI: pela expiração do prazo de 10anosdesua vigência e pela caducidade
da marca, provOcada pelo não Uso da mar,ca,decorridos 5 anos de sua
concessãO ou pela sua interrupção pormaisde5 anos consecutivos.

Taldispôsitiyo, ..que determina 'a ahálise das nulidades administrativas,
mes[1o após passados os primeiros 5 anos de vigência, ou mesmo após a
~xpir,àçãÓdo~1 O anÇ)sde vig~nci~ de ul}'lregistro, procura resguardar o
direito; do administrado em ver a matéria trazida a estudo discutida e
décidid8em' seumérito,garantindo:'lhe o seu direito reivindicado, frente ao
efeito "êxfunc" d~idecisão administrativa de nulidade de um registro de
marca; quétem como principal característica a retroatividade dos seus

.'efeitos.:" .
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~t~!"'.. ,',}I;i;XSl~~i~~~~in~rt1~t~m~~~ebjt::p~~~i~:~~~Ogú~~:9Fe~~~J;:~~~~JZ'I~~'~',,''~\n{:f~W~lt~~~qJl.J?t~a~t~:~Oo"d:i~ra"~~~i~t~ti~~~d::~o~~.;;:r~e:~~
. ··.ef~itp#:":f~v()ráveis para os destinatários, ressalvados os casos de

., 'iéôrTlpr9yad~i" má~fé, tal lei deve ser aplicada apenas subsidiariamente,

.,:cQrlformedisposto em ,seu art. 69, in verbis:
• j ..... " :'~.: .".'.:'" ",'. "

,> .,. ;::< ..\·V:Y;",::,/,; :;, ';:<t:·(;·;·"< ;,,\~';:':·'.~t

....•.·"Art.'69. Os processos administrativos específicos continuarão a
. 'rt3g~r-s~por lei própria, aplicando-se-Ihes apenas subsidiariamente

'd~ preceitos desta Lei,"
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toda e qualquer referência ao termo "URUBU", no mundo do futebql, estád/~'."." ...,.....
intimamente ligada ao Clube de Regatas do Flamengo. I' .. , .i

L.''' ,.__...-., .. ,'l.:.. " '" i

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 pessoa.

r/· ..···..·--,
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Quanto às razões apresentadas pelo Requerente, as quais foram
fundamentadas no art. 124, inciso XIX, da LPI, entendemos serem
igualmente procedentes, visto que a parte figurativa da marca em questão,
qual seja, oescudo, imita o conjunto marcário anteriormente registrado pelo
Requerente junto a este Instituto, conforme atesta a comparação visual a
seguir:

Assim sendo, entendemos que 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 autorizados pelo titular, herdeiros ou sucessores, 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:

Registro em análise
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FLAMENGO

Anterioridade argüida

A "pessoa" referida nas definições acima, no entendimento jurídico, pode
ser tanto física quanto jurídica, uma vez que não há especificação do tipo
de pessoa, tampouco tratamentos diferenciados. Com isso, considerando
que o Clube de Regatas do Flamengo arquivou seus atos constitutivos no
órgão competente, em 01/01/1976, passando a adquirir personalidade
jurídica, é possível a reivindicação da proteção conferida no art.124, inciso
XVI, da LPI, relativamente, ao seu apelido "URUBU", notoriamente
conhecido por seus torcedores e pelo público em geral, a exemplo dos
apelidos igualmente conhecidos: "MENGO" e "FLA", entre outros.

http://www.ninhodourubu.com.br
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Em relação à contra-argumentação de que não haveria relação de arlnidade -~~::: ..
entre a comercialização de roupas e a prestação de serviços relacibnados·-1:·-----· ..··....
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
incontestável a íntima relação entre a camisa de um time com a sua torcida,
bem como pelas atividades desenvolvidas pelo Clube esportivo em
questão.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, considerando a abrangência da inteligência da
proibição contida no art. 124, inciso XVI, da LPI aos apelidos notoriamente
conhecidos das pessoas jurídicas, o fato de que o sinal "NINHO DO
URUBU" mantém relação direta com o apelido notoriamente conhecido,
"URUBU", do time carioca, CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO e a
infringência da norma legal disposta no art. 124, inciso XIX, da LPI, uma vez
que ficou configurada a imitação da parte figurativa que integra o conjunto
marcário do Requerente, concluímos pela procedência das razões argüidas
no Processo Administrativo de Nulidade, e, conseqüentemente, opinamos
pela declaração da nulidade do registro nos termos do art. 168 da LPI.

É o parecer que submetemos à consideração de V. S8 e posterior
encaminhamento ao hor Presidente do INPI para a sua decisão final.

GÚSO!l d· Costa Corrõa
Pr 1,":dor fGd0raj

MaÍj~: i, PE: O'~49359
Cgerd'enador da comissilis

~ A~ ,~-

~. Q 1;;.. :::> 6' .. :::, G

~ --1L:.:.:.~
'rCllcurador . Geral, em exerclcUJ

Ivl;,;1. SIAPE 449601
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