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NOT AlINPI/PROC/CJCONS/N° 221/06

Ref.: Processo: 818763990

Sfl. Coordenadora da CJCONS:

Em, 10/08/06

.EMENTA: ..-~:;:.:PROPRIEDADE-·:::..
INDUSTRIAL. MARCA.
NULIDADES
ADMINISTRATIVAS
REQUERIDAS PELAS MESMAS
EMPRESAS QUE
APRESENTARAM OPOSiÇÕES,
QUE SOMENTE FORAM
LOCALIZADAS E ANEXADAS
AOS AUTOS" A POSTERIORI".

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre o
seguinte fato: foram instaurados dois processos administrativos de nulidade
pelas mesmas empresas que, em época própria, eis que tempestivos,
apresentaram oposição ao pedido de registro da marca mista "ZERO", inserida
na classe 33, publicado na RPI nO1.471, em 16.03.99, cuja juntada aos autos
somente ocorrera após a respectiva concessão, segundo promoção de fls. 354.

Cumpre esclarecer, de plano, que se houve extravio ou demora na
juntada e exame das referidas peças de oposição, que datam de 1999, e que
somente agora integraram o dossiê em epígrafe, quando já requeridos dois
PAN's, descabe retroagir a etapa processual prevista na LPI para aquele
momento, até porque o pedido de nulidasj,e-do registro em foco foi formalizado
pelas mesmas empresas opoentes. //

/V)L....·..··..·"../-'
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>tS)· .-
'--Marcia Affonso ~

Procuradora F<tdera!
Mat. SIAPE - 449717

OAs-RJ S4.091

.-'_~::- Por. fim,:insta:re-g istrar-:que-:-a-:questão .pO$ta-:-:geves:ªr.ª\{erigllªQª:~=-:::"----' ...-.- -
para apuração de responsabilidade de quem lhe deu causa, na medida em que
conseqüências graves poderiam advir, se não fossem as mesmas empresas as
opoentes e as demandantes da nulidade da marca em comento, posto que
poderia esbarrar no preceptivo constitucional que cuida da proteção ao direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nos termos do artigo 5°,
XXXVI.

Era o que cabia informar.

Diante, e apesar, disso, entendo que a solução a ser adotada no
vertente caso é analisar-se os 2 (dois) PAN's, de fls. 275/281 e 282/292,
interpostos por "DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTOA" e' "BARBOSA E
MARQUES S/A", devido a ocorrência da preclusão administrativa quanto à
oposição, devendo-se,' no entanto, promover a devolução dos aludidos valores
recolhidos para este fim, já que a máquina administrativa não deu a sua
contraprestação, isto é, não examinou as mencionadas peças .

Consubstancia tal circunstância, uma falha do INPI na condução do
processo, visto que passaram-se anos para que se tomasse conhecimento da
existência das indigitadas peças.

'SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL .



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/no 818763990. Em 11.08.2006.

- I
I

Acordo com a NOTAlINPI/PROC/DICONS/N° 221/2006.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

CASTRO RODRI~ -"
Jurídica de Consultoria "T

oordenadora
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.p.J~.Q.º.ª.ê..ê..Q ....;..P..ª ....,..!t!!..~.I.P.b.I?,p.;,,; ...:!.0P.MI.N.J..,ê..::r.gA~tI.Y.b..oo
REGISTRO N° 818 .763. 990,.DK31.10. 2000.
MARCADKP'i~()Dli'.l'Ô:,..·11.~.I;;';R.QI'"
APRESENTAÇ';oi:~', .·'··mi.sta,;!
CLASSE: . ······./",;....30: ..
REGISTRO cÓNêE:ô'IbO{·:,RPIN.à;l"55)6,DK.31.10.2000.
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. ",' . " "" ': -~' -', .: .. \:

.::r..J.X!!..~.b..ª·: LEAF,'ING,t
'-"'_':',""'",-,,,_ . ,c".

FARMÃCEl1TICA LTDA.

Inconformada com a concess'ãopUblicada na Revista da Propriedade
Industrial nO 1556 de, 31.10.2000rrelativo a marca mista:

••.~.~.ª.9fi

na .º.~.b..ê..ê..!t IQ., vem a Requerente, por esta e na melhor forma com fulcro
na Lei de Propriedade Industrial, para APRESENTAR

PEDIDO DE NULIDADE ADMINISTRATIVA,
contra a injusta decisão.

E a Requerente Iidima tit1Jlar·mda-·.marca:

reg i str ada per ante o _IJIª_T.IT~b. __J?_~-º-J?B.ni1ll'>!2.~'!_!,Q!!ETE.!!.!!'sob
os nOs .ª..;b.1..~..,Q..?'± ...~..A..§..Q., .ªJJ ...:...Q..?'±...~...4.?..ª. , .ª,J,J :..,Q..?t.: 4..?..§., .?1~ : ê.Q..4..~.J..§..Q.f
.ª.1Q ..~ ?.Q..4..~ ª'.?..?., .?1 ..~....:....§..Q..4...:J..?§. , .?t~...~...?.g..4 ..~ª'.Q.4 / .ª,J ..~ :....§..Q.4...: 4..Q.ª. , .?t~ : ?..º.4 ...:...4.±..§./
.?1Q ...: ?,Q..4....: 4..f...4 , .?1Q ..~...?.ºA. ..~...4.ª'.:? / e .ªJ ..~ :...?.Q..4...:...4..4.Q. f cu j os direitos de
titularidade e anterioridade estão arrimados pelo inciso XXIX do
artigo ~~ da Constituição Federal:

Art. 5..~.oo •••••••• oo.oo •••••..•.•.•• oo•• oo.••••. '." •.• '

XXIX - A lei assegurarA aos autores de inventos
industriais, privilégio tempbrArio paraa
sua utilização, bem-como" a~propriedade de
marcas de indústria e de comércio, e a
exclusividade do nome comercial.
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e pelo artigo 129 da LPI - 9279/96.

f1•. , ...

"
Ora, apreciando-se as marcas, fica claro que:

"ZERO"

é uma deslavada REPRODUÇAO PARCIAL de:
"ZERO CAL"

•
cuja COLIDENCIA é gritante, com o agravante

• ,ê.,~,B.'y'"±"ç.Q,~t,_",,,.,Iº.~,N..~,I-ºQê.,,,, _..ºA, M.~.ê..t1~_,_..Ç.1.A,ê.,ê"K, " ,g,..Q. ,
aplicação do ATO NORMATIVO 123/94 .

de PI"ê..~,IN.GI!..IK ..,..;P..B..9P.y.,~-º.ê.
tornando-se oportuno a

Ademais, falta a marca concedida os requisitos de NOVIDADE e
VERACIDADE e consequentemente o registro não pode ser acolhido:

"A marca de indústria ou de comércio, para corresponder
ao seu fundamental escopo, deve ser distintiva,
evitando a confusão dos produtos ou mercadorias
similares. Os escritores exprimem essa idéia dizendo
que a marca deve ter caráter de novidade";

e mais adiante:

"outrossim, converter-se-ia a marca em instrumento de
fraude, se o titular a usasse visando enganar o público
sobre a origem ou a qualidade do produto que
assinalasse. Para e~itartão má aplicação ~xige-s~ a
sua veracidade";
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e concluindo:

liAgarantia legal não lhe é concedida sem esses dois
requisitosespecificoSi faltando qualquer deles,
sobretudo. O primeiro, não existe marca merecedora
daquelagarant,i.an...
(CARVALHO MENI)ONçA~Trataâo
Brasiléiro - .vol. V:,.,ps.

" .

Não pode ter verac'idade, uma marca que é umaREPRODUÇAO PARCIAL
de marca anteriormente .registrada., distinguindo ·.P..B.9.P..Y..T..9.ê..!..ê..~B..YIÇ.9.ê .
..±..P...ª.N.T...IÇ.9.ê. p.b. ~.~.ê..~A Ç.~..!.\.?:ê..~, ª.9., cujo ERRO, DrTVIDAou.CONFUSAO, pOr parte
do publico consumidorpodera acarretar prejuizos irreversiveis.

ComercialDireito•

,I

Diante dri.~-exposto, espera e confia a Requerente, pelo
recebimento, acolhimento e provimento da presente NULIDADE a fim de
que seja CANCELADO o registro sob o n..~. 818.763.'990, como sendo uma
medidadéLei, de Direito e da mais lidima JUSTIÇA.

.'\. pp .

São
, 4 NO" .2.COO

cas e Patentes Ltda
. 990/0001-31

:l"
"'~' .. '.'..".'.' ... '... "

' . ..



C. país L-J
1
1

protocolo

FAX I011-31057700

DOCUMENTOS ANEXADOS
IZI Guia de Recolhimento
IZI Procuração
O Etiquetas
O Documentos Relativos à Reivindicação de Prioridade
O Atividade no País de Origem
O Contrato/Estatuto Social Atualizado
O Regulamento de Utilização para Marca Coletiva
O Certificado de Registro para Anotação
O Características de Produto/Serviço Objeto de

Certificação e Medidas de Controle
O Prova Uso em Contestação ao Pedido Caducidade
ODocumentos de Cessão
O Outros (especificar):

Telefone I011-31078734

Bairro IVILA PRQ JABAQUARA

Município' sÃo PAULO

CEP 1.~4346;;Q80

E~mail • "-1

Número do documento (campo nossó número) 1310 10 12 12 10 1 o 121714 19 171,.i .C6dlgodo serviço 13.4.4 I Valor pago 1320,00 I ~ ...gt

i~ '. Nome ou Razão Social••f,·' ....." -,.1 Endereço .. ' R DOS TURUMANS, N° 104

'1

OBJETO
O 2a viá do Certificado

• i O Alteração de Endereço ou de Sede
-·'~-"",--Q.Alteração de Nome

O Caducidade
-- H (l-. --O ~ontestação à Exigência

W O Cópia Oficial
O ~mprimento de Exigência
O Dêsistência de Pedido de Registro
O Expedição de Certificado de Registro e Proteção ao

10 Decênio
IZI Nulidade Administrativa
O Oposição
O Prorrogação de Registro e Proteção ao Decênio

Subsequente
O Prorrogação (Revisão de Estocolmo)
O Recurso
O Renúncia ao Registro
O Transferência

O Outros (especificar):-

Mês Ano
.; 11012000,

t:.

IZI Despacho publiCado na RPI N" 1556 de 3 1 1 1 O 1 2 O O O

Modelo 11 (folha 1/2) E



r-I '~"I'~''I,~". l.ljI' ' . I

cedente~~ :."~
.ti:.,,:.•.

( - ) Valor do Documento

Nosso Número
30.022.002.749-7

( - ) Outras deduções (abatimento)

( - ) Desconto

( + ) Mora / Multa (Juros)

( ) val<ff~~rad"3 2 O ,

( + ) Outros Acréscimos

. Agência I Código Cedente .
0435-9/55564500-2

27

35

")1. I'lr) 1'--",0(~O19J t '\..;//c: ->..I

30 RPI 1556

Carteira
16-019

AtJTENTlCAR 3 VIAS E DEVOLVER 2 AO RECOLrlEDOR

NAO RECEBER COM RASURAS OU EMENDAS

CODIGO SERVICO/NR. PETICAO/NR. PROCESSO: 3...4 04
-l;i~ OC T T1'l 7 6- ~()9'•u"\ de"~,._ .••. " ~J..J...~L1'..,jI:J "

A 11 ZEROH Clí~

alAID0035 034980113 141100

Q\JALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
~

Cedente .
iNPI CTA INVESTIDOR

DM IN Du

slt /Avalista:

":"".'~<'7~~"~~~""""-~<"'~~"·"-'X'":~~;:"1'~,"'''~'__~,.••" _ .•~""._,""mo~-'~'"'''''''''''7~''~''''''~1

fJ BANCÔPO'Q~ll.~:E;- 10°1-9/ 00193.ooJ;7 +~0274.904358 55564.500167 2 000 :1.
li

Vencimento I
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pelopfesente instrumento c/e procllraÇiio,;'CO~lstitl/i(el11) e nomei(l(m) seliM hastante(.<»

..' 'P~O::~;"9~'A,Ç:ÃO. "
..... ,.' .•.'•.".'<;"',' •.•...i;'\,,':::."·'i;~;i;';'g;t.J;.;,·;·.;;j,;(:,:iI',.•'.

D~' INDÚSTRIA ..}?~fÂ.é'~utld~ftib~,·;s'b~iea~d'e •••'b~asneii'~estabelecidaem
. ,_ ' , .. "<' "-."," -" '" ', .. "~)/:"I':t:';'~t:,,_'~',:':)'~':' , .~--. '" .,- .. "",' ';":"':':." .-/,,-,;,

São Paulo, .SP, na~'~~~; dos 'Tu"u'Jli"is,~· J04, ':inscrita ,no CNP.J sob no.

67.86~'i6651000~'5~, •.n:P~~J;0;Ia~~.,~~){~}~~~!o•..•.S~.••~?StfIMI MURIWNU.
brasneira, t:asada" indUgtri*,í,CPK2~,~.~J~ ..~3~;~~9,estaheleddf)' no me~mo end f reço

. ::,,"'" : '". :'. ~' '::_') "'.<~"'"::' :"'\1 '~",~;- ", : --' '- " ".\,,:\ ':',;,;:é','or:··

i
:.:~f\:.r-':~:~~::P/'t,'::.:\:::.'~"-.,:--':/'.." '~:;.',,"';"'~'''', ,-",'-"" ';.o'. ' '., ',: ., ' •

.,."".. ' , - " ;., -~ '!:'. ,.:,;,-;. "

. - . ' , .., ',', " .

~. procur~dor(es), ORG. M ERl~'O MARCASE~-11f~TES L TlJA., sociedade civil 'brasileira,

_'~~~:_:':~:..-~:=.=::~~:esllJiJEiechla:~e.IJT:f>:(7()-.e(JJd(L::~Sf2r..i!~!~:ll~~!,.:,Ma!I!!5:l!tlllla,~12.L~.._5'::'-W1J.1c1 r - ~j.!..3.(}~~_~!l!'E!.!!_(~~!(~---- ....• ' . " "".," ,"",",' '-.-'-~--"-"--""'---'-"---""'--:-"-"'-"""-'--"'--"'-' ...._----_ ..-:...~-,.. - --=.:~=-=--_._-
C.G.CIMF sob o n" 43. 82J. 990/0(}Or..3J; MILTON I. UMA, CPF n" 085. 604. 628 ..05i YUKIE

ISEJIMA, CPF nO 359.789.378-34 e CIIRIS11ANNE I. UMA, CPF n" J7(}.998.728-69,

todos estabelecidos no mesmo endereço acima,' p()(lel1tlo agir em conjÚnto ou separadamente,

iildependente da ordem de nomeaçÜo, a quem confere(m) amplos poderes para o fim especial

de representar(em) 0(.<» oU/'organte(.'i) perante o IN.\'11TUTO NACIONAL DA

PROp,RIEDADE INDUS1RIAJ" UNIV~RSIDAf)E FEDERAL f)O RIO DE JANEIRO,

ESCOLA DE BELAS ARTES/UFRJ, dou JJIJJUOTECA NACIONAL, ali reqÚerendo em

nome do(s) mesmo(.<;) 0(.\) seguin te(.\): regi .••tro de nutrcas de produto ou serviço, de

certificaçtio e coletiva,indicaç<ies geogr(íjicas, patentes em todas as modalidades, certificados

de adiçtio, registro de direitos alltorais;' desistências, renÚncias, caducidades, nulidades,

f; . licenças para e.tploraçtio de patentes, registro de programas de comp,utador, al'erIJaçtio ou

" ' registro de transferências denwrcas, patentes, tecnolo;:ia eji'cIJ/(luia, averbaçtio de contratos,

•
alterações de nome e sede, podendo, para tanto, assinar processos, apresentar oposiçiJes,

réplicas e recursos, proceder defesa oral, avocar processos, juntar, retirar ou retificar

documentos, pagar taxas, retrilmiç(jes e anuidades, retirar os Certificados de Registro

expedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Unil'ersidade Federal do Rio de

Janeiro dou Escola de Belas Artes/UFRJ, ratificar atos eventualmente já praticados,

praticando, enfim, todos os atos necessârios e ell1 lei permitidos, para o fiel cumprimento do

presente mandato, inclusive substabelecer.

São Paulo, 15 de Junho de 20iOO

\ ~
D1\1INP( ~l' IA-FAR1\1AGKtTTICA LTDA



MOdelo 11(folha 1/2)
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DOCUMENTOS ANEXADOS
~ Guia de Recolhimento
@9 Procuração
O Etiqueta
O Documentos Relativos à Reivindicação de Prioridade
O Atividade no País de Origem
O Contrato/Estatuto Social Atualizado
D Regulamento de Utilização para Marca Coletiva
O Certificado de Registro para Anotação
O Características de Produto/Serviço Objeto de

Certificação e Medidas de Controle
O Prova Uso em Contestação ao Pedido de Caducidade
D Qocumentos de Cessão
~Outros (especificar): RAZÕES DE NULIDADE A

DMINISTRATIVA.

. .,~ ,

~ OespachopublicadonaRPI N° 1556 de 31/10/2000

Telefone (21) 237-9484CEP 35032-010

E-mail gomesferrei:!:.a@easyline.com.br

FOLHA DE PETiÇÃO ~MARCA .

Endereço R ALTEROSA, N. 250

OBJETO
.O 23 Via do Certificado

.1:]Alteração de Endereço ou de Sede
O Alteração de Nome
O Caducidade
O Contestação à Exigência
O Cópia Oficial
O Cumprimento de Exigência
O Desistência de Pedido de Registro
O Expedição de Certificado de Registro e Proteção a

10 Decênio
[!] Nulidade Administrativa
O Oposição
O Prorrogação de Registro e Proteção ao Decênio

Subsequente
O Prorrogação (Revisão de Estocolmo)
O Recurso
O Renúncia ao Registro
O Transferência
O Outros (especificar) :

Bairro LOURDES

~1Q' Município GOVERNADOR VALADARES

mailto:gomesferrei:!:.a@easyline.com.br
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Empresa controíadora conforme o. artigo 128 § 10 da Lei N° 9.279 ?. , ' '." , ,," ' .

•

Sim Não

" Registro na Junta ou Cartório:
Sigla Data Registro

Matrícula API 677

Nome ARNALDO FERREIRA DA SILVA

/ /

UF RJ

Data 0.0 / /

N° de inscrição na OAB

hna !ferreiraáaSilva
Agente de Propriedade Industrial

Matricula n' 677
Tel.: (021) 263-8740

Modelo /I (fOlha 2/2)

-



Recibo do Sacado l
Vencimento

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

320,00

( + ) Mora I Multa (Juros)

30.021.290.865-X
( _ ) Valor do Documento

320 00

NA APRES
Agência I Código··Cedente

0435-9/55564500-2·
Nosso NÚmero

( = ) Valor cobrado

( + ) Outros Acréscimos

( - ) Outras deduções (abatimento)

( - ) Desconto

35

27

19

320.00

aJIm0276 041794721 290101

16-019
Carteira"

valisla: GOIvIES & FERREIRA

BANCO ATE O VENCIMENTO

'.
AUTENTICAR 3 VIAS E DEVOLVER 2 AO RECOLHEDOR

NAO RECEBER COM RASURAS OU EMENDAS

,••CODIGO SERVICO/NR.PETICAO/NR.PROCESSO:

3.4.4. NULIDADE ADMiNISTRATIVA

Marca: ZERO NCL 30
Sacado:

BARBOSA & MAR.QUES S/;~,.
19.273.747/0001-41



FUNDADA EM ,1915 ...•.. /- ~

PROCURAÇÃO/, .••...•1~~~:~:

~SOSA

• It. '·M.'Q~~-~
CPF 003.134.837-87

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2000

",,...

'::"1
"'"

I _;
,....1 ~~

OUTORGANTE BARBÓSA&MARQuE,S.i,~.J\.'~,..c911l'Sedena rua Aluizio Esteves, ,
250, em GoveníadorValadares~MG/inscritano CNPJ sob o n°

.'19.273)47/0001-41 ,répr~~iàdahê~te ato pôr seu Superintendente
auMBERTO ESTEVESMAR,QUES,brasileiro,casado, industrial
resideriteedOJnicmado'ne~cidâdena'l'Wl Tabatinguera, 60 Ap.

.301,CPFno003.134.837~87eCartelrade Identidade nO1.630.053
.. ' .... ' SSP/RJ: . ," ..... "'"'' ," " '. ,,' ,.,'. '

OUTORGADOS' THARCÍLIO MACHAOOÓQMES, braSileiro, desquitado, Agente
de' Propriedade Industrial, CPF nO' 003.848.017, ARNALDO
FERREIRA DA SILVA, bt:8Sileiro,casado, As,sessorAdministrativo,
CPF nO 332.709.5370.()4e ROSANGELAANTUNES GOMES,
brasileira, solteira,advo~ OAB"tÍ°78.092~CPF rio745.005.387-

i, ..·.~aEGEOORIA: E .. t;,.•,~:=~:~=::~::~~'--::64;:todos:com::escritórionesta:cidade:na:A:v~:PãsSoSfT22':-sã1i=t40273;',--·-,-"------·---~=-
:':t'DA JUSTIÇAR~P'()I~~!ERES Com poderes para representar a Outorgante perante. o INSTITUTO
$E~ODEFlscAl;lZAÇAqi:~ NACIONAL DA PROPRIEOADE INDUSTRIAL Biblioteca9 '.' .... " ".. ,

'i; Nacional, Escola Nacionalde Belas Artes; Vara de Registros
Públicos, Departamento. Nacional do Registro do Comércio~ bem
como órgão da administração Direta e, Indireta e Superiores
Instâ11cias,a fim de requerere obter a proteção de direitos relativos à
Propriedade industrial e Propriedade Intelect\la1,'podendo para isso
requerer, processar o obter: registros' de .marcas de indústriàe de
comércio de expressões ou sinais de propaganda: registros de títulos
de estabelecimento e de nomes comerciais; fazer.a prova de uso,de
marcflS e privilégios; pagar as retribuições, taxas e anuidades
deviQas, requerer registros, prorrogações, renovações; apresentar
oposições, petições, réplicas e defesas escritas ou orais de alterações
de nomes, endereços, requerer publicação e exame de privilégios;
caducidade, certidões, fotocópias, buscas, cumprir exigências, retirar
documentos, praticar, enfim, todos e quaisquer atos necessários ao
fiel oumprimento do presente mandato. Os, poderes ora conferidos
vigorarão até 30 de junho de 2001 se antes não forem revogados.
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RAZÕES DE NULIDADE"ADMINISTRATIVA
REGISTRO N° 818763990 DE 31..10.2000

MARCA MISTA :"ZERO"
CLASSE (NCL):30"

. - .-- ," ",~,<~''. o" .-_"" _ .•

TITULAR: HUHTAMAKLFINAI\JÇ"E B.,"N'(NL)

SUPLICANTE:. BARe6~Â&AA~·R6u~'§:S/A .
.': , -,.;;., . :,..; ..

RPI N° 1556 DE 31.10.2000-CONCESSÃODE REGISTRO,

BARBOSA· & ....MARQUES,' .S/A., devidamente

H;'-'-Oc:c-:e
cO

. -" .

qualificadanáiniciãr;-'incà-nformaa~ "cOm a CONCESSÃO do

registro n° 818763990,,"marca mista "ZERO", para distinguir

produtos alimentícios, tais como barras de doce com centro de

caramelos nuget de amêndoas e cobertura de fudge de

chocolate branco, incluídos na classe (NCL) 30, vem formular a

tempestiva

NULIDADE ADMINISTRATIVA

facultada pela Lei de Propriedad~ Industrial (N° 9.279/96),

pelas razões e fundamentos a seguir expostos:
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1.- A Suplicante vem se insurgir ',ao 'registro n°

818763990, marca mista "ZERO", incluída n~C1asse(NCL) 30,

distinguindo uma',espéciededoceifaceàftagrarite colidência

existente com a marca tradicional,registrada para o ramo

alimentício-ZERO, em n'Omei"da~S~pliçãnt~ "Barbosa &

----e

,.

.-- .- - - -, . - ", - .

Marques S/A.", sob o n° 812510623, na antiga classe 31,---- . - .. ," - .' . - ".," ,. -'-,

códigos 10, 20 e 30, , atual Classe (NCL}29,assinalando

......prod~tºs.,~-,que.. já ,experimentam" notoriedad~._..:,J.:1~cional,

comercializados nos grandes supermercados e pequenos

estabelecimentos do ramo, espalhados por todo o Brasil.

Quem não conhece os famosos laticínios ZERO, sobretudo o

leite ZERO, que está entre os mais vendidos no País?!

É evidente que o registro da Suplicante, que já

alcançou o prestígio necessário para merecer proteção ampla,

como preceitua a Lei de Propriedade Industrial em seu artigo

125, precisa ter sua integridade preservada, para. que a

associação entre os produtos, procedida pelos consumidores, e

a confusão generalizada no mer~ado, não sejam duras

~

aHaaae~ o segmento, situação, aliás, veda~a pelo artigo

124, XIX da ci da LPI, que urge ser evitada. E justamente o

~er prev tivo das decisões prolatadas pelo r. Órgão que

invocamos neste momento, evitando-se, outrossim, práticas

conhecidas de Concorrência Deslet;ll, de desvio de clientela e

falsa indicação de procedência, dos quais o INPI é repressor.
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2.- É óbvio que há sério impedimento à pretensão

da Suplicada - "Huhtamaki Finance B. V.", considerando a

flagrante aproximação com a conhecidíssima e verdadeira

marca registrada "ZERO", já sedimentada no ramo alimentício,

pois nada justifica que, diante de um universo interminável de

palavras, tenha justamente levadQ a registro termo idêntico

àquele de indiscutível anterioridade.

3.- Nada indica que o, produto da ora Suplicada seja
,- .>:' '""'.' 0'0 ",', ' ,~" "';" ,,:",,:,":~~:,:'''::,:' •••

,Iight, isento de gordura, considerando a própria especificação
__....•.~"'"._ ~.._.,..•.'__ ._.'_'__ .,.•~,e-."" ,__ """,~~"",...•~._ ..~-:..". .«:-,";,<~"f~_ ..•••..,.•,-""""",__ """"""",,__ ,,,,-,.,,,,-, ,...•.. '.".-'_"" .....

atribuída pelo, tit,ular, qual seja: barra de doce com centro de

caramelos nuget de amêndoas '~ cobertura de fudge de

chocolate branco.

Mas, se a Suplicada quer, realmente, apontar o

percentual de gordura, aliás prática corrente entre os

fabricantes de produtos com tais características, que o faça

dentro dos procedimentos padrões, ou seja, usando o numeral

O, justaposto ao símbolo %, a exemplo das principais marcas

encontradas no mercado, conforme amostras de embalagens

anexas (DOC. 01).
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4.- Ora, ao deparar:se .çom, nome tão .p~cpliar, o

publico, involui1tária'eautalT1ati2a~~~t~.eSf~6~leceráuma

relação entre as •.•.titU!a~~Scj:'J~I,.,COrn?·/:~s~pci,a·'a~?'.cois,asmais
triviais do seu c6Üdián'C>.'Aliás, éju~tame~te és~'~oesêopo da

marca: imediatá,jdêhtifit~Ç~ô, .....··'O;;':,JrÓl1lÓ.r~~6nheCimento...
Nesse momento, a .?ppliçàda. caLJsarágraves. transtornos .à

. : ,,'H "_',:"."',:_,,,::",,'_,.""':' ,':;",C"':":',:_, ::. -. " ":.".:.',,.:""',_"' ,';._ ' .. ',' :.,...- , .' ":'. '

Suplicante junto.élP n1ef8a~5>';9~Egr~gi6Ir)sti~~to, démaneirÇ)..
alguma, acolherátal contradição;e$tamos certos.

5.- É evidente que, além da identidade entre os nomes
_ ...••. ~._, .""".~~'~'~" '_,.'0',",'-. "" ,•. ~_':._ ... _,.__,_

cotejados "ZERO"- marca famosa registrada - X "ZERO",
." ,- ,

marca registranda, ocorre flagrante afinidade entre seus

escopos (produtos alimentícios), o que configura a

impossibilidade de convívio pacífico entre as denominações,

visto que a confusão perante o público será manifesta. O

sistema de Propriedade Industrial vigente em nosso País'vem,

justamente, moralizar tais relações de comércio, evitando,

destarte, que o caos se instaure nos mais diversos setores

sociais. Marcas iguais ou similares utilizadas por titulares

distintos em segmentos mercadológicos idênticos ou

correspondentes, impossibilitaria, sobretudo, a identificação de

procedências, direito dos consumidores, o que se chocaria

frontalmente com a essência da lei marcária.
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6.- Ainda sobre a matéria, a doutrina e unânime. O
',- , .. ,. -'" ..

douto ClóviS Costa Rodrigues, em seu livro' "Concorrência

Desleal, estabeleceu o seguinte:',.

"Partim.0. s.~oprncípiO' de' que q~,enJtem sua

marca, cc5(Jflândc5"naação morali~ta dc5s pod,eres

públicos,.~ fê-:-Ia.;[egistrar,sob o ampé!ro datei -

pode e deve exigir que sobre ela recaiam todas

as garantias possíveis, no sentido de manter a

integridade, o prestígio de seu sinal distintivo,

contra a intromissão quase sempre abusiva de

terceiros ávidos de usurpá-lo. 11

O que há de se considerar é que, hoje, a marca

"ZERO", da Suplicante, goza de prestígio nacional. A

legislação e a doutrina, aliás, já discorreram sobre o assunto.

O renome de marca é conquistado ao longo dos anos, ou até

dos meses ou, não muito raro, em alguns dias!!! Ao se

examinar a questão de colidência entre as marcas "ZERO" é

necessário que se considere o status atual da chancela

registrada em nome da Suplicante, de forma que a Suplicada

não divague em tergiversações, buscando conjunturas do

passado, que já se perderam com a força do presente, pois a

Lei tem este aspecto: acompanhar ~s rápidas mudanças, dentro

de certos parâmetros, é claro. "ZERO" é marca de renome

nacional e este é o fator preponderante para o exame.
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aneíro, 20 dltdezemb~e~2000'

r~a
Agente de Propriedade Industrial ,

Matrícula n2 677 _,
Tel.: (021) 263-8740

pp.

Nestes termos, pede e

E. Deferimento.

JUSTiÇA!

7.- Seria, então, o caso dé aplicar os ditames legais ao

registro em tela,ppisa marca"':~ERO"'C1uetambém assinala

produtos alirnentíç,os,afins,_pea~:mc~Q~esélàmesmº segmento

mercadolÓgico, vendidos nos mesmos locais, foi
'i::J,:.:••.. ':'., , "- • ti

flagrantemente -reprodÚZida'pel~ 'SÜplicada. Convidamos,
:~:" ". :_. " _ ,.<:,,:;::'-'_\::,.','::\:,;::::,:,., .,,:',-,:~~ _'" _ "-"f'!,'~'}~'

respeitosamente, o dout~E~aminad.~raprocêâera seguinte

leitura: 'ZERO. "Logo' ap~s,r~cQmencJà~osqueprOnuncie:

ZERO. Ve~ificar-se-á,facilm~!2t.€t"queélmbastêm a mesma

pronúncia e a 'coexistência 'entr~' elas, sem dúvida, fere

legislação qlje regéa matéria.

124, XIX'

legais,

8.- Diante do exposto e com observância aos ditames
. "..---

cisamente ao que preceitua o artigo 2°, V, e

LPI, espera, a Suplicante, pelo acolhimento

e Nulidade apresentadas, promovendo-se o

CANCELAMENTO do registro n° 818763990, na forma da Lei e

como ato de inteira

~_t''''''''''_:.'',n
~,~-"-:r";"~

'.
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

DIRETORIA DE MARCAS
COTREMA

Rio de Janeiro, em 23/05/2006

À PROC/DICONS
Ref.: Registro n.o 818763990

o presente processo encontra-se com duas notificações de nulidades
administrativas, requeridas pelas empresas DM INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA e BARBOSA & MARQUES S/ A, conforme
despacho de fl.293. Entretanto, após ter sido efetuada a publicação relativa
às petições mencionadas, foram anexadas aos autos petições tempestivas de
oposição, apresentadas pelas mesmas' empresas, ora requerentes dos
processos administrativos de nulidade (fls. 334/351).

Face o exposto, solicitamos orientação sobre:

1- o procedimento a ser adotado quando a petição de oposição, somente
após a concessão, foi juntada aos autos do registro, já quando houver
processo de nulidade administrativa instaurado.

Nesse sentido, seria oportuno que esta Procuradoria se manifestasse no
caso de opoente e requerente serem distintas e no caso de serem
idênticas.
Caso a opoente seja distinta do requerente do PAN, solicita-se orientação
sobre a possibilidade de a petição de oposição ser tomada como de PAN.
Se tal procedimento for possível de ser adotado, oportuno seria se esta
PROC se manifestasse sobre eventual necessidade de complementação
da retribuição correspondente.

Atenciosamente,

~PU'
1"eCfuu\Otj\s\:a

12.3 ~J(~lll
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