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1. A Iridicaçã.ono,2:896;cle 201, {a~~()rl~\i.o/Senh.orI)eputad.oFede~al C,ar1.os'
Bezerrr~, sugereaadpçãó, pelo'JNPI"d.os)l~cQr4.os"de;~oe?Ci~tênçia dé marcas, c.onf.orme a,s, '
diretrize,s de aháli~~ de registr.os de1ri1áidis entre 1997 e20I.O. ",' ",' "
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3. o Parecer! écnic.oJ.oL,;examinado pel.o,Procurador Federal~André Luis, Balloussier
,Ancora da Luz às fls: 22/24 é pelo Prôturadór-ChefedéliFE,4NPI às\fls; 25/26, t.od.osaprovad.os

.. ", _' , ," ., -. ",' :__', ": _",,' ,-- l' ,--',.'__.' _",,'_'-',--,'" ',:" :;,-,.,,-,'":"~:',',' ,", ';' ''', ",_' --- " . , -

pel.oSr;;Presidentéd.o INRI ~fls.28)., ' .

'," ,.' 'o, :: , '

5. Sugere-se a.oProcurador-Chefe dal~FE-rNPI a dev.oh~çã.od.os autos a.o MDlC, se
.entender pertinente .

/

. 1? consideraçã.osuperior.

"I): ?J'? Ri~ delaneito, 18 de setembro de 2012.

/N~-" V,~~?<":~ '
/' Lbris Baena Cunha Net.o' \,

.Pr.ocurad.or Federal
.,'. ' I

C.oordenad.or '
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REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.046656/2012-10
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1. Estou de acordo com o DESPACHO N° 0527/2012~AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-
LBC-3.2.1, elaborado pelo Procurador Federal, Df. Loris Balena Cunha Neto,. Coordenador nesta
Procuradoria. -, '

2. À Presidência, com a recomendação de encaminhamento de resposta ao Exmo

Deputado Federal Carlos Bezerra, através da Assessona Parlamentar do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

R~oâe Ja~eiro, 2 de outubro de 2012 .

. ~J ----1'"'
, Mauro Sodr' Maia ~

Procurador-Chefe
- .
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Instituto Nacional da Prop'riedade Industrial '
Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de

, . Marcas- CPAPD (Portaria INPI/PR nO 700111)

, ,
PARECER TÉCNICO INPI/CPAPD ,,°001:/2012

l'
E1Íl 30 de maio de 2012

t ,

Senhor Presidente do'INPI,

EMENTA: Propriedade industrial. Marcas,
Acordo de convivência. Não .excludenté
automático da aplicação da,s disposições dos
Arts. 124" inc. X IX, e 135 da
LPI. Não' vinculação obrigatória do·
examinador à nlanifestação do t4íular d(.>
registro anterior. Prática assentadà da OJRMA
e da CGREC em tal sentido. Acolhirnento da
manifestação como e!eniento de subsfdio para
formação da convicção do examínador e
eventual afastamento do impedimento ao
registro, .

,
! .~

1. Vem o p'resente parecer técnico tratar da aceitação, por parte do INPI,
dos assim chamados acordos de c0nvivência ou, ainda, acordos de coexistência de
marcas a, nesse sentido, encalninhar à vossa apreciação proposta de normatização
da matéria, sern prejuízo d~ competência delegada ao' Diret,or de Marcas para
atualizar as Diretriz,es de Análise de Marcas, n,a forma dO que dispõe o Art. '10,
parágrafo 2°, da Resolução INPIIPR nO 260/10,

2, As antigas Diretrízes Provisórias de Análise de Marcas, instituidélS pela
Resolução INPI/PR nO 051/97, já previam, em seu item 3.7.8, a hipótese do acordo
de convivência, Embora não mencionasse explicitamente a expressão '~acordo de
convivência de marcas", o entendimento à épo'ca era de que

, " --
.. ; ",

~'constituj excludente da aplicação da norma do art. 124, inciso f/f'
XIX ela LPI, a expressa autorização ao registro manifestada /'
pelo tttular Ido direito anterior, ainda que se trate de marcas// i
:idênticas, desde que '6s pródutos, ou serviços não sejp~Jt
,idênticos". /

l'~~/
I

Parecer Técnico INPllCPAPO n° 001/2012, de 28/05l2u'12'
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3. Foi sob tal entendimento que durante quase quinze anos o INPI
abrigoLl o chamado acordo de convivêncià de marcas. Não obstante, ao longo dos
debates que precederam a elaboração das novas din;1trizesde análise de marcas,
institufdas pela Resolução 260/10, a Procuradorf8 Federal Especializada no INPI
recomendou que a DIRMA não mais aceitasse aqueles acordos, uma vez que,
segundo o 'posicionamento daquela instância ,junto ao Processo INPI nD

52400,002532/02, "8 previsão fixada na Resolução INPI n° 51/97 em seu subitem
3.7,' ao estabelecer a figura da convivência de marcas idênticas de titulares distintos
que tenl1arn acordado suas coexistêncías, se apresenta absolutamente Negar. f

4, A extinta Divisão de Instrução de Recurso Administrativos (DIRAD) da
Procuraqoría Federal Especializada do INPI também se manifestara contrária à
aceitação dos assim chamados. acordos de convivência.· Em seu parecer
INPl/PROC/OlRAD nl) 22/2007, o então chefe daquela divisão enfatizava

"a necessrdade emergencial de dar sequência à orientação
firmada por esta Procuràdoria no s~ntido de ser impulsionada
a proposta de alteração da Resolução na 51/97, no que
cancerne á previsão da excludente de apLicação da norma
contida no artigo 124, inciso XIX: da LPI, quando existente
expressa autorização ao registro pela parte adversa"

5. Ora, em pril11eiro lugar cabe esclarecer que tanto a DIRMA quanto a
segunda instância administrativa jamais se abstiveram de aplicar as normas que
regulam o exame dos pedidos de registro de marca, razão pela qual tais
"acordos" jamais tiveram o condão de suprimir a aplicação do art. 124, inciso
xrx, da LPt É provável que a Diretoria de Marcas tenha se equivocado ao eleger os
terl110S"excludente" e "expressa autoríz8_ção" para fixar a norrnaem comento, A

. verdade é que em tempo algum aquéla Diretoria adotou postura de aceitação
automática de "expressa autorização" ao registro. trazida por titular. de direito
anterior, "excluindo", pOl1anto, a aplicação do art. 124, inciso XIX, da LPL Esse
ponto, central para o deslinde inicial da questão, deve restar claro, desde já. Muito
embora a redação inexata levasse a crer que o INPI simplesmente suspendia o
exame de colfdência nos casos em que fosse apresentada, sob a forma de um
acordo, a "expressa autorização" ao registro, não S6 pode negligenciar o que de fato
sempre ocorreu: ° exame de todas as cO~ldiçõesde registrabilldade do sinal
requerido pomo marCi3.dentre as quais, evidentemente, se encontrava o contido no
art 124,inciso XIX, da LPI.

6. Foi no sentido de a~atar a orienJação proposta pela Procuradoria do
INPI que, a Diretoria de Marcas resolveu então descartar qualquer menção ao
assunto nas novas diretrizes. de exame. Embora louvável do ponto de vista' da ;';"J
prudência que o tema requer, o silêncio sobre matéria tão relevante não- tem· sljdo e~,
salutar ao bomandarnento do exame dos pedidos e dos recursos na área de
marcas, bem como tem ensejado relativa insegurança junto aos operadores d9' < /:~.,

díreito marc~rioern geral. desejosos que estão sobre um. posi:cionamento form~IÁ!"-·
sobre a matéría. ' .. - /'

l
I·
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7. Devemosanteciparque o que pare~~E:P~ jogo não é-ãqu~;ião~-= I
relativa à aceitação dos acordos de convivência e sim, a necessidade de definição

·mais clara do papel e dos critérios do exame ,de cotidência e da afinidade entre os
sinais e entre os~produtos ou serviços que eles visam assinalar, Tornaremos a este
ponto mais adiante. Por ora, em vista dos equívocos de interpretação que tais
expressões ensejam, cremos, de antemão, ser imperioso que as diretrízes de
análise de marcas não versem, em hipótese alguma, sobre "acordos", e muito
menos sobre "expressa autorízação" ao registro. Isto porque, em harmoni,a com o'
espírito' proposto pela douta Procuradoria do INPI, não há que se fa,lar em
homologação de acordos de coexistêncía de marcas, uma vez que a LPI
simplesmente não os prevê em seu regramento, vedando, portanto, o registro como
marca de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda-que coin acréscimo,

. de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou setViço idêntico,
semelhante ou afim. suscetlvel de causar confusão ou associação com marca
alheia" .

8. Foi justamente ao aventar a hipótese de uma "autorização expressa" e
ao descrevê-Ia como "excludente" da aplicação da norma retro que a Diretoria de
Marcas sem saber deu a e.ntender que então abria mão do maior escrutínio que a lei
talvez lhe determinara;. avaliar o grau de confusão ou associação entre um sinal
marcário pretendido e outro Já registrado. E é nesse sentido quea suposta aceitação
acritlca de acordos de convivência se deu, ao que nos parece, sob a premissa de .
wn equívoco interpretativo, vez que o que estava escrito jamais correspondeu a
práxis da prÓpria Diretoria, que jamais escapou de aplicar norma a ela incumbida,

9. Já é parte dos lugares-comuns do mundo da proprredade industrial se
afirmar que o exame de marcas é, por definiçã'o, uma atividade marcada pela
SUbjetividade. A rigof, tal colocação se justifica na medida em que o julgamento a
respeito dos nfveis de confusão ou associação entre dois sinais marcários é
caracterizado por margens co'nsideravelmente' cinzentas, onde tudo parece estar
desprovido de contornos bem definidos, onde nada costuma ser auto-evidente., .A

'"decisão sobre, a suficiente distância entre os sinais resta, ao que parece,
eternamente refém do movimento deslocatório que o examinador realiza rumo à
clássica posição de consumidor-médio, Em outras palavras, avaliar os niveís de
colidência entre duas marcas significa não apenas c,otejá-Iasà luz do quê julgaria
este hipotético consumidor, mas também julgá-Ias de acordo com a opinião pessoal
do próprioexaminadol', sempre obrigado a "sa;r de sf' para assim real izar o 11161hor
exame posslvel - não é senão por outro motivo que, com frequência, os
exarninadores, mesmo aqueles mais experientes, r,ealízam pequenas "enquetes"
junto aos colegas de divisa0 a fim de· decidirem sobre a registrabilidade ;de
determinado sinal. Assim, o examinador de marcas é obrigado a julgar o quão
próximos são este e aquele sinais, oscilando entrê homenagear a própria
suscetibilidade pessoal e cuidar da propensão do público em geral em confundir as Ij~l'"
marcas sob análise. Isso sem falar nas razões e contra-razões a que ele tem acesso /'>-'--;1 ,
com o fito de elaborar o seu julgamento, quando do exame de uma oposição ou d~' ?,../
um recurso, por exemplo, razão pela qual se pode afirmar que o que de fato existe ~__--//--
a construção de uma convicção que, por selj turno, não existe desde sempre. f,'

./
'!

~a'ecer Té,:níco INPtlCPAPD n" 001/2012, de 28/05/2012
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10. Sigamos no argumento sem apelar à simpl,es discussão sobre· a
aceitação ou não dos acordos de convivêncja, por nos parecer uma questão já j

superada, Resta claro que não se deve aceitar a "expressa autorização" ao registro; I

resta claro que não se pocle excepcionafizar a· aplicação do' art. 124, inciso XIX, da
LPI; resta claro que um mero acordo entre as partes não pode se 'sobrepor àquilo
que alei expressamente determina, .seja em atenção aos direitos difusos do qual o
Direito do Consumidor é parte, seja ern favor dos princípios da livre concorrência,
regra basilar do direito econômico fato sensu. Por outro ;Iado,pacificada a universal e
inescapáve1 aplicação do disposto no inefso XiX, insistimos ,em chanlar a at~nçao
para o fato de que oex,ame marcàrío é forjado, é construfdo, é subsidiado não
apenas Relo próprio cabedal de experiências do examinador, como também,
eventualmente, pelo concurso de argumentos ~Lle o auxiliam na dura etapa de
construção de sua convicção. Desfarte, "vencido" pelos fatos e ãrgumentosa ele
aprelsentados, nosso eXaíTlÚladorpode então ultrapassar a fase de rndefinição inidal .
que por vezes caracteriza a análise de um dado sinal e seguir adiante, delirnitarido,
afinal', a distância entre as marcas em cotejo. / Se suficientemente distante de
possíveis obstáculos, o pedido poderá ser registrado; se perigosamente próximo"
será indeferido, sempre na forma da lel. Nenhum acordo, nenhuma transação,!
absolutamente nenhumà autorização poderá vincular a decisão dor examinador,
ditando à Autarquia qué prescinda de aplicar norma da qual não pode escapar.

\ ..
j 1.. Mas o que dizer então dos argumentos que, petícionados sob o rótulo
de Hacordo de convivência de marcas", ou sob quaisquer outras denominações da

. espécie, conseguem trazer elel1lentos suficientemente relevantes para a tomadà de
decisão do examinador? Como lidar com o fato de que, eventualmente, ÇlS razÕes
que dois empresários pos?uem para não se ofenderem com a convivência pacífica
entre suas marca.~ são as mesmas que auxlliam a elaboração do julgamento deste'
mesmo examinador? Seja no momento da análise de um pedido de registro, seja
quando da apreciação de um recurso 'contra o 'indeferimento de um pedido de
registro, o examinador. n~o pode descartar a apreciação de todas as petições
vinculadas ao processo. Neste sentido, aquela docUmentação protocolada sob a
forma de um "acordo de convivência" sefá sempre objeto de análise por parte do
INPI, razão pela qual propomos que tais "acordos" passem a ser apreciados tão
somente como subsJdios .. ao exame, constHuindo, portànto, elementos que
tencionem formara convicção do examinadol, do mesrno modó como aS'oposições
aos pedidos de registro, mutatis mutandis, significam um componente subsidiário à

. análise mamária,

12, Voltemos, então~ à identificação do que consideramos ser o verdadeiro
problema, já que parece superada a noção de' ,aceitação áutomática de uma simples
"autorização expres$<;!l"ao registro, Todo o debate relacionado à. coextstência de /;1/
sinais marcários implica empreender uma reflexão mais demorada sobre o sentido 1,;_,""
da colidência entre as marcas 6, em paralelo, sobre a noção de. afinidad~//',/'
mercadoló~ica. debate que seguramente se faz necessário faoe à relevância .•.ctó li>/-
tema em Si mesmo, ~__<

/'{,i

I '

",,'i'
/
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13. Não caberia 'aqui demorarmo-nos sobre tão vasto assunto que,embora-'~--'-
estimulante, teria melhor guarida em outra oportunidade de jnterlocução com V. sa~
Contudo, deve~se levarem consideração que quando propomos ressí.gnificar o
assim chamado acordo de convivência de marcas, levandp-o à condição de 'Subsídio
ao exam€,estamos ~ão somente prestigiando o já tão comentado pressuposto da
complexidade ,iner~nte ao ex~me .l11arC,~rio. Em outras pa;lavra,s, acel~ar que a~
partes se mamfestem quanto a reglstrablhdade de deterf11ll)ado sinal, seja quanto a
composição 'em si da marca, seja com relação aos produtos ou serviços por ela
assinalados, significa assumir que o julgameflto acerca tda distância eptre os slinais
examinandos, sempre levado em conta o princípio da especialidade, pode ser.
enriquecido pela visão de terceiros, ainda que aqui e ali. motivada pela tentativa de
transacíollar marcas cuja coexistência, a rigor, jamais seria possível. Aliás, a
convivência entre sinais' mais' 01..1 menos parecidos entre si, ainda que dentro de
campos mercadológicos afins, sempre fo.i, ·vez por outra, toJerada pela Diretoria de
Marcas e na raro confirmada pela segunda instância, em casqs especificas. A
simpfes existência, por exemplo,' de termos "desgastados" em .determinada classe já
seria um argÚmento suficiente. para relativizar o conceito; tão bem difundido no
pensamento marcáriÓ, encerrado na "teoria da distância". O próprio, fator temporal,
bem como a própria dinâmica da sociedade e do merc'ado, por vezes ajudam a
transformar os critérios mesmos de aferição do que pode ou não ser registrável, não
apenas no que tange à liceídaqe,· mas pdlicipalmente no que cOllcerne à
disponibilidade de um determinado sinal.

14. O que se propÔe, portanto, é compreender a "convivência" não mais - .
como o resultado de urna suposta slIspensão do djsposto no art. 124, inciso XIX, da
LPI,rnas como o fruto.:da constatação de que, afinal, os sinais em questão, em
conjunto com os produtos e serviços que eles pretenaem ipentificar, às vezes são,
sim, suficientemente distintos e, portanto, não passíveis de causar' confusão ou de
induzir a erro, não prejudicando nenhum dos maiores interessados no sistema

I .

marcário: os consumidores e os detentores de marcas.

15. Neste sentido, mais até do que o cotejo dos sinais stricto sensu, a
análise comparada dos produtos ou senliço.s em que~tão se mostra como capital
para a melhor organização da tarefa do exame, no âmbito de um complexo sistema
cuja demanda, atualmente, gira em torno de 160.000 marcas depositadas

'anualmente, E singela a conClusão de que quanto maior o acesso ao sisterrja de
I'narcas. mais marcas são depositadas e, conseqüentemente, maior. é a
probabiJidade de uma marca colidir com 'outra, já registrada. Basícamente, isto se
dá, acreditamos,. em ,furição . de um sistema classificatório cujo nlvel de
granularização a,inda é demasiado grande, somado aÓ fató de que os criterios de
afinidade mercadológica adotados ajnda não desceram a patamares suficientemente
detalhados, permitindo, por~xemplo, que marcas ligeiramente semelhantes entre si
possam eventualmente coexistir,' uma .para assinalar gràvatas, outra pára identificari

toucas de, banho, por exemplo, Se mirarmos as nações l11ais industrializadas e >

. t./lI)buscarmos conhecer como s·e estruturam seus sistemas de concessão de marcas, t;~
seguramente vamos achar diversos exemplos em que o nível de detalhamento ~.
c1assificatÓrio é máXimo, Esse fato, para além de denotar a pujança de econori1ias
diversificadas, que comercializam uma miríade de produtos e serviços a cada dia
mais especializados, sigoifica também que o perímetro dentro do qual são colocadas-'l>/

";~::.
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as marcas registradas vem diminyindo em todo o ~~ofoo·...?~tsto se~p.r~u[zoo~ .
seg:urança jurídica necessária para que o empresário e todos seus concorrentes
saibam até onde vai o escopo da proteçâo garantida p,ela marca. Se pensarmos na
concessão de marcas como um instrumento estratégico de política industrial,
chegaremos facilmente à conclusão de que a ineficácia de um sistema moroso de

.concessão ou a insegurança gerada pela 8çeitação - que jamais ocorreu, repHa-se-
automática de "acordos de coexistência" é tão deletério aos .neg6qios quanto o
engessamento de um modelo de classificação e de afinidade mercadológica que
ainda está preso à dinâmica de um Brasil dos anos 1980. Ademais, não por acaso, a
antiga classificação nácionaJ de produtos e serviços, vigente até 1999, possuía
classes com um nível baixíssimo de detalhamento, permitindo a cqncessão de
registros cujo escopo implicava, por vezes, o monopólio de todo um nicho de
mercado. o

16. Sendo assim, propomos que seja incluída nas Diretrizes de Análise de
Marcas a seguinte orientação:

J

"Os documentos rotulados de "acordo de coexistência de
Inarcas" servirão tão somente corno subsidias ao exame de
registrabilidade do sinal requerido como marca, ou ainda como
subsídios à aprecíação de eventual recurso contra
indeferimento, razão pela qual jamais terão o condão de
vincular a decisão do 'INPI, que em tempo algum deixará de
aplicar o disposto no art. 124, inciso XIX, da LPI.

Nesse sentido, tais subsídios serão acolhidos apenas quando
os argumentos al'i apreseqtados forem suficientemente

.convincentes, em afastar a possibilidade de associação ou
confusão do sinal requerido como marca com marcaalheJa
anteriormente registl:ada, de forma a afastar em definitivo a
vedação a que se refere o art. 124, inciso XIX da LPI, para
além da eventual apreS€fltação de manifestação do titular do
direIto anterior neste sentido. I .

Se, diante da existência de tais acordos,' o INPI, ainda assim,
ju!gar inviável o convivio entre os sinais em análise, em ràzãb
dos produtos/serviçosem éonflito, ou em virtude da
constituição dos sinais em exame, poderá ser formulada
exigência ao requerente ou ao detentor do direito anterior a fim

'de que se restrinja o escopo da proteção pretendida, de
maneira a afastar, de modo suficiente, o risco de confusão ou
associação entre os sinais eln questão. Tal exigência poderá
inclusive ser formulada em relação ao próprio sinal pretendido
como marca, apenas quando a retirada de um determinado
elemento marcárío for possive! e propiciar sufidente distância
quanto à marca anteriorrnente registrada, segundo a
inteligência descrita no art. 165, parágrafo Único, da LPI .

.. '!

Nos mesmos moldes da aplicação do disposto 110 art. 124, é:?:/
inciso XIX da LPI, os assim charnados acordos de convivência
também serão apreciados como subsídios ao exame do,·' "., /
pedído de anotação de cessão de marc,ª, a fim de se afastar a..../>·

1".;Irecer Técnico INPliCP,.\PD n' 001/2012. de 28l0!;12012,/
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previsão de cancelamento ~::!:Zoconstanias i;a~
135 da LPI, cabendo ao cessionário tràzê-Io$, seja no ato do
pedido de tál anotação ou, eventualmente, ern grau recursal.
Isto dar-se-á sem prejuízo de, possíveL formulação de
exigência saneadora por parte do INPI; e para além. da
eventual apresentação de manifestação do cessionário quanto
à pacifica convivência entre os sinais marcários' cedidos e
aqueles remanescentes, semelhantes ou idênticos, relativas a
produto ou 'se/viço idêntico, semelhante ou afim de titularidade
do cedente.

Caso o documento rotulado de acordo de convivência verse "
sobre a coexistência de marcas de empresas do mesmo grupo
econÔmico, será apHcada a inteligência contida no Parecer'
Normativo nOINPl/PROC/DIR,AD, n° 012/08 é seguintes,
proferidos junto ao proc?sso nO 819.375.373, pubHcado na RPI
nO 2024. de 20/10/2009".

Ê oparecer que submeterilOS à consideração de V. SEI,

J.. /
I ..

. i,..'

Vinicius Bogéa Câmara

,Diretor de Marcas

",)

1,1

/
" I 1\

J.', .!, "l'" i' •. ,~ .
'-S-, -uz-a-fl-a',-. ~~':'f~-S'-'G--o-n-ça-'"'-v-e-s------

Coorden,adora-Geral de Marcas I

Silvia RodrigUes de Freitas

Coordenadora-Geral de Marcas"

-r:~'"

.'?~.2',:~, -"C..~...?~~.../~

,/ Gerson da Costa Corrêa'
" ,

Codrdet'Íadór-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

Pareçe' Técnico INF'íICl:lp.PD n" 001/2012, de 28i05.12012



Nota :'<lo 0203~2012-AG{J/PGF!PFElINPi!COOPI-ALB·2.1
PROCESSO N') 5,2400.035599-2ü12-35
iNTERESSADO: nfRJ\1A
ASSC'"KTO: Diretrizes de .AllÚlis~ dt; \1arcas -- /'I.cordo de coexistência - Nfio excludt~nte da
apHca.ção da LPl - Aceitaçâ() como subsidlo ao exame, '.

,.

\;~~." .g.
ADVOCACIA' GlmAL DA U.'JLI.O

PIHlCUR,<\.DORI/\ GERAL fiEOERAL
r:ROCCRADOR1A rf,nERAL ESPEClALIZAOA JUl'TOAO Ir-.:PI.

Ru~ \'tiawi"" VCir..ll.119.21." ,qr,d'll - Celllro .- Kiil d~ .I"n~lm- C~r~21).09Ct·(IS0
. Td.: (21'~ 30]1<173 r/30J?,·320S fax.: \21.) J.031·J206

1.. Venl a ~:staPROC para exame. em sede do Órguojurídico do [~Pl, o PARECER
TÉ.C:--'HCO fNPfiC:PAPD n" 00l/2012, acostado é.s tl.s. 03/09, re lio , elaborado no árnhilO Jo
CO~llitê Permanente de Aprimon.úl1cnto dos ProccdÜl1enros e Diretri/,t;$ de Exame de \'1arcas -

.• CPAPD instituído lJf;'í~tPortaria. INPI/PR n(C 700/11, nos termos cl(,} que eS1.abell~cc () arL 4(' da
, . \

referida Ponaria.

2, Sobredito Parec{;~rtrata de questão de consabida relevância na esf't:ra da DIR1Vi.f\
c, útltrossit~1. da COREC, no exame UO$ pedidos de registro de marca cuja C0111p~tência p(~ra
dccisilo ê da primei.l'â e, em caso de recurso, vê-s~ suhmetida à análise da segunda, a saber ,a
rc1atÍ"l.·Tlao assim chamado '"acordo de convivênda de +tHu·cas". Oll "acordo de coexistêncla de
marcas" ,

3. A c.ontrovérsia em torno da qucstão, notadl:un~mc no que diz respeito ao público
u:$uário do si:'\tema marcário, e qne conduziu à conveniência e, mesnlO, necessidade da atlrmaçào
do entendinH;'llLO da Autarquia a respeito do assunto, Gom a oportuna publicidade tio:,; critérios

. e:stt:lbeledd{)~, ao qUI; se visa C0111() Parecer cm comento, residia na circunstáncia de que, quando
da edição da::; Diretrizes ProvisÓriu~ de Anâlise de Marcas, através da Resoluç[io lNPI/PR n"
051 /97 ~ por i)casião da enlrada t:tn 'v'l.gor ela nova Lei de Propriedade lndtlstrlHl~ lPI,Lci [1"

9.279/96, a redação do tÜpkn rt"Ji:rente ao indigitado acordo de convivência possivelmente não
, foi. çomo hoje se i.ldmite, a mais {t.>liz" suscitando, quando menos, dúvida a respeito 'de um

npareme curÚlt:l~ \\incuIante' daquela. ckc.laraçfio de terceiro no sentido da possibilidade da
"\ ,I.?

/\.. \

\

\ \
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4. O que, impendc destacar, nunca se' dOll da ftml1li como ali expressado, jamais se
tendo l'urtado a Dir~toria de !\'1arcas do INPT ou o Órgão apreciador dos process()~ em \segu:nd~l
instância administnltiva, <:Ollio bem esclaJ'ecic.lo no 'Parecel: sub examine, a alerír, na estrita
conf'0l111idadc dos ,ditames da Lci de regéncia, o pedido apresentado, independenlementc da
declaração' expressa do ti~lllar de registro anterior no sentido da aquiescência ou nenhuma

oposlyâoaú novo pedido,

5. O fajo, entretanto, c il1e1udívd, é que o Cl'1leno, a diretriz, se' achavam
íOl'niah11~mteexpressados em ato legislat"!(l intemo do INPI, o que, como igua11l1ent~ ohsen>ado
no Parecer enl foeo.·lcvotl esta PROC a, inclusive, manifestar expressamente o entendirn~11lo da. ,
'impossibilidade de se ter em ~(lnladírctriz de análise da forma como literalmente redigida, por se
cnco:ntrar carente do imperalivo alltol'Ízativo legal.

6, Assim como é f(llo, e tanlbém in<lfastáveL no cotidiano do cxamÇ 00$ pedidos de
registro de marca em sede da DIR\1A., a existência das sobrecitadas declarações, trazidas pelo
illtere:-.;~udono intuito de demonstrar, de eonve.ncer o examinador da legitimidade ,do selol dinÚto
ao regiSlro, robustecida peja manifestação daquele que, a rigor. no campo dos interçsscs
cc.onõmico-linancciro-patrimoniáis, seria o maior intere~sado no espancamento du COl1[i..l.~âo 01.1

associação indevida de tnarcas, LJ ue a Lei obriga a não consagrar pelo registro concomitante, mas
que, ao contrário disso, admite,aCcl1a c fonmd111ente não se opõe ao t"cgisiro, tal11b~m, do novel

sinal.

7. Todo esse cenUrlO,. <:::níinl, levando, como Vi.111 dedcstac<Jl: mais atrás, à
conveniência/necessidade de se fixar, tornando-o ind llsive pÚblico, o entendimento que preside a
atuação do examinador de man~as/an~lista de recursos quando dianle da íl1digitada dei.:laralfão
pela convivência dos signos, afinal sacnl.mcntado l1<1orient3ção transcrita às fls. 08/09. ao jinal
eloParecer sob análise, a ser incluída nas Diretrizes de Análise de \'1arças.

8. E a orientação ora i"írmanda nada l1lui~ é do que o corolário de tudo. quanto
aduzido no Parecer Técnko em apreço, cujas cOllsiderações c conclusâo se me afiguram, ,~'Ilb

magna judice, irrcLOcávcis, espelhando com ubsoh.1Ü'lprecisão a situação controvertida e cuía
intetigéncia reJ1ete, assim m.e parece, a melhor maneira de se ç,laril1car o valor daquela
tl18111festa~~ão trazida pelo interessado no registro da 110va marca. quc, nào sera certamente
dcspiciendo enfatizá-lo, não é vinculante para o examinador, não é excludente da aplicação de
dispositivo!:' da LPI e tcm a finalidade, apenas, de subsiJiar o .exame realizado em. prlmcir~ ou
segunda in::;tância administrativas, <ll.lxiliando, juntmue.nl.e com outros elementos c alcgaçÔcs, a
fOI'111a~~ãodo juizo de convicção do ana1i~ta,

9. O caso é, pois, no sentir desta Coordena~:ào, o de aprovação do Parecer Técnico
sub examinf;:, e que, pela sua repercussão, deve ser adotado em caráter normat!\'o para os

/,1
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examinadores da Al1w,j'quit1, o, qUe; POlt;;illto, me permiLo sllg~rir ao SI', Prc.H;LJrador-CheJ'e, em
concorda, ndo com o que,"aqui expoc;to,scjrne, comenda do aO Sr. Prc,siclcnte doJNri. .' eoade

/1]Q<'~ ' O'v
,0 Ú',.:~Fr;L~-o "

~,Ru :. 11
ç. v ;:o
~ ' " ~

I 'vê
Rio de Janeiro, 13 de junl1\l (lt~it](412" 0.,..- .... ..,.,

10.

\
. ~\.

Sub cen\'ura.
l

, ,

II w;·~ .•_.:t..~_ /'"
\, >,,_ ...• .;-r ~ ~~ ,,:.~ •••• ~

, ' . ,! '. ,.,\

A\IDRE LUTS B/\LLOLlSSIER Al\COR\/~Di\ LUZ)
Pr:ocurador r~deral !

Coordenador

\

.),



ADVOCAC!A GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAl. ESPECIAU2AD,A JlIHTO AO INPI
RLJ;;Mayrink ''I'~igil, '09, 12n'and'lr. Centro' Ria do JO!wtro . tep Z:~',090·05C'

7QI.: (21) ](n7·3n~/302,[;310&. Fax,; (2113037.3/.:06

. I

1, Estüu de acordo eOt}l a NOTA I\'u 0203/2012-AGC/T'GF/PFE/tNPI/COOPI-/\LE\-
2. L c:labor~·j(.lapejo Proç\lrtldor Federal, DI'. /\l1dr~ Luis BalJoti~sier Ancora da Luz. Coordenador
nesta Procu rndoria.

2, Como de t:910, a 110Vf.1 lnteligêJH,:ia assinada no Parec(:r Técnic.o n"1 00 [/2012 'do
Comitê Pen11mlcntc de i\pl'imoramento dos Prot:edImentos e DiretrJzcsdc Fx;m'Íe de lvlarcas .. ,
criado pela POl"tal'ia INPJiPR t1~ 700/11, pas5ia a conferir âq uelas manifesla~ões ante;:) chamadas
dj:."'';''H.:ordo de cOl1vi':"ên'Gta", a natureza d(~':::lIbsjdios ao ô,Xame de'unI pedido de, rnan:"l, mcdid"

. c,ssa, 110 meu semiL. ('lbso1mamente conformada [j lcgjsla~,ào vigente, pl?rquanto SE;l11aquelas
irnpeninéJ1cli1s legai:) í:1JHC:Squ(:,slionflda~. c apolltadas por l.~stá,Procuradoria,

3. Com efeito, :'jigniJic8 dizer que tais matlifestaçÔes passarão ,(j ser rccebidí:1S peJo
r,,rPI '\,On!(1 subsídjos ao e\mm,: de rcgi~li'abilklade do slDaÍ requerido corno marca. ou ainda
conlO subsidio~ ii f:l1:)recíayÜo de evcntual recurso conlra indetc~'imc:nto", 'sem 'que o enlendimento
qli defendido pelos illleressados', implique em '(IUalql.ler obrigaçào de vinculação pela autarqui<l,
que apli cará quândo as.~im entcnder <':8 bív~l.' a proi biçào estabeJecída no artigo ]24, XIX l.da Lei
9,279/96~

4. Pelo que se: cxtJ";;1Í da lcimra do· Parecer Jo referido Comilê Permanente. Çl

I::llLend[mento sllbsldiádo peln~ part.es lntcTL'8sadrJS, jallrais jmplicat'~í n(l f.1Ü\stamenlo da soherl'lIW
c ina fasl í:fveI Gondiçào e obrigaífào de exame da.aularquia, ,quL~poder;:j e deverá dccl,dit' dentro 'do
seu livre convc~nCíl11elHo extraído do se\l cxall1~ té(,:nico, Ou seja: a vomade elas parles não poJerÓ

:'I( sobrepor nos limÍ(es e (15 condi\:Ôes impostas por fei. lampOltc'iOJ n:slringlf' a análise uo l:'-JP!.

I /\n, 124. I'~(l,o~:ltJ rO.L;istrú\·ds ctmio J1lnl'êa: ,

XI.X - r(?prudu~il() ou imili1ç'iIO,]1O lodo Oll elrJ reinc, ainda que (:';)lil llcr::sl'il1111, de nlarca nlhcda 1';~gi:;tI'O;d;:! par,1

distinguir ou n~nirícar produlo ()U sCl'viço'jdêntiw. selTlcJh,'~nte ou <Inlil. su,-;cetfvel d,~c;-!l:snrconfusflo f,lI) ns:,06''~'8(',
com mal\~a alheiÚ,



2, li n1a'érí a el11ap/'eço cOn3t, d. Indic. ção n" 2.896. de 2012, de autoria do SeMbnr
Depurado CARLOS BEZERRA, • qual ''''t. da admi"ão pelo INrr d. celebração de acol'do de
coexistência de l11.rca" entre .s POlte, ínte'·e,.sadas, conforme '$ diretliz,," de análise de registros
de mal'cas entre 1997 • 2010. A reierida1lldícaçào consta do processo Processo n",52400,035599-2012_35, cm tl'~iJ-nitena I.JU(al"qlli~"

"
,),

,-

Senhor Diretor,

I, Em COJ11'ol'nÜdadeCom o encaminhamento de fls. 13/14, tomo ciência d. Nota n"
0203120 12·A GUlPGFfPFE/JNl'ffCCOPl'ALB. 2.1, el. bOrada pelo Procurador Federal Dr. AJld,~
Luís Ballousssie/' Anca", da luz. bem como do P""oer Técni C/' INl'I1CI' APD n" Oú1/20 I2, I

.4.Diretoria de IVlarcas,

/

.--)
/'

/Lods BaeIla Cunhél ~-ç.!O

Procurador-Federal
COOrdelll'ldor

Rio de Janeim. 27 dcjulllQ de 20 J 2, \

jo
I,'

Vinkuus Sog-éa Câmara
Oiretol'. _".

06retor~a de No rt'.l'll1S• INPI
'4m:. t4:r~S3(}- Port. 0,,$131~ rreO 1.123/11

.'- )

J.\ ..--.,. j. "_\

.._.(

•.•. ,_o0..-. - ....••
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Processo nO S2400.036599/2012

Acolho o PARECER TÉCf\JICO INPI/CPAPD nO) 001/2012, a Nota N0

J
t'

0203-20 12-AGU/PGF IPFElINPflCOOPI·A LB-2. 1, o Despacho N° 0394/2012-
AGUlPGF/PFE/lNPIlCOOPI-MSPv1-3.2.3. bem como o Despacho N° 0409/2012-
,1\GU/PGF/PFE/rNPI/COOPI·LBC"3.2.1, de fls. 03/09,10/12,13/14 e 15,
respectivamente, todas do presente processo ..

Dê-se caráter normativo promovendo a ampla divulgação elo
entendimento exarado nos documentos em questão, com a publLcação na Revista
Eletrônicada Propriedade Industrial ..

Jorge de/Paura Co~ta Avifa
Presidente

;'
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