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Nota N° 0286-2012-AGU/PGF/PFEIINPI/COOPI-LBC~2.1
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,PROCESSO N°fiD1aO..8218544755
INTÉRESSÁDO:,Diret~;iacÍe Marcas , ,

ASSUNTO: Besistência parcial <;la parte figurativa de marca 1
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Senhor :procurador-Chefe da PFE-INPI, " ' '
l. _I"

, '

t \ \ j

1. , Trata-se consulta f?rmuladá pela DIRMA arespe.ito da ,âesistênciaparcial da
.partefigurativa de marca. (fls. 170). A presente nota técnica tem éOrllo finalidade sugerir o

, "
procedimento c~bíve1 no daso de requerimento de éi,esistência parcialAa parte fi~rativa." .

. {
I 1

\

.2. 0 processo encóntra-'se na fase deconclusâo, nesta Procuradoria, .com nota
téc~ica (fls. 172/176)' pendente deaprovação~ '

."'. f

, J

3.. A. notá,técniça examina o caso ~ ,lUz de outfas manifestações'da Procuradoria
sobre situações ,similar,es, particularmente,q Parec,er/INPÍ/PROC/CJCONS/N° 2/1 O, ao qual foi

I .••• " "! \ \ I',

atribuído efeito normativo mediante publiêação da RPI 2091, de 01 de fevereiro \dy 2011. Antes
,. I' ••• /', ~. !

do exame jurídico do caso, 'cumpre relatar os fatos. -, , ' '
(~, ~ -'

, )

,3. , ' Houve o pedido de registro da marca'CANAL (fls. 1/5), apresentado'.pela empresa.. ~~.. ~ ~ . )

Raio X 'Arte em Confecções J;.-tda.,A oposição a esse pedido "foi oposto pela empresa CANAL!
•• J •• i ' ••

,-SPA, detentora da marca CANALI (fls. 6/147). A oposição,\não tem como' objeto'a parcela
figurativà dâ'marca CANAL; mas·sim ô elemento. nominativo. '

, \;: ~ I .. , f•.

~.;. -'. \

4.,' " Posteriormente, 'a 'empresa requérente da m~ca, lora parte .opo~ta,' apresentou
pedido de desistêné'ia parcial do pedjdo' de registro de IJ?ar6a '(fls. 14~/154); em, raZão' de um,
acordo extrajudicial firmado com á empresa Morgan ..Esse acorao extrajudicial não foi juntado

r •• ; 'I .. ~ ~ •

. aos autos. De acordo com as informações contidas às fls. 148/154, elediz;respeito à desistência,
'<', ,

do elem~nto figurativo da marca CANAL." . ,'<

5. , Às fls. 170, a Diretoria .de Marcas encaminho~ à Procuradoria o processo
administrativo,para orientação quanto ao proc~dimento ~ ~er aplicado, no presente caso. Observa..,

"
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, '

se que o c~m~ d~(questão refere-se ao,proc'edimento adm,inistJ;a~ivoa~ser adotado na hipótese de I

d~sistênci_aparcial dO,pedido de registro de marca. ,~ '
,\ ~ .

, ; , .'
6. Esta. procunidoÍ'ia manifestou-s'e a respeito do. ~ema ~sc'fls. 172/176 concluindo
pela impossibilidade .de' se corihecer. do pedi~o' de desistência parcial d~ parte fig\lrativa da
marca. A nota INPI/PROC/DIC~N/no 180/05 copéluiu,'ainda, "[ ...tque a m~~tenção'.do pedido
'de alteração da marca objeto de pedido' de registro 'sérá conhecida como um novo pedido de. '

registro [...]". Isso implicaria submeter esse pedido aos procedimen~osprevistos ;no art., 158 da
Lei 9.279/96. ' '

.. ,
7. C~be uma nova análise dos autos.para'fins de tomá,.lo,concluso ao 'Procurador-

Chefe da' PFE,-INér:' ' ..

8.
•L

Esse é o relato dos fatos. ',/

A. PREVISÃO NORMA TIV À

, '

. 9~ Primeiramente, verifica-s~ o que diz '~ei 9.i79/96 a respeito do exame Clt> pedido

de registro demarca .. ,

Art., 158. ~rotocolizado, o ped}do será publicado para apresentação de
~po~içãonoprazo de 60 (sessenta) dias.' '
§ 10 O depàsitante será intimado da 'oposição; podendo se manifestar no

prazo de/60 (sessenta) dias .. , ~
§ 2ó Nã~1s~ conhecerá da oposi~ãO,)nuliâade administrativa ou de ação

i ~ •••. ~"..;, ' -,. '\..

,de nulidade se, fundame~tadano inciso XXIII do art. 124 ou n~ art. 126,
não se comprovar, ,no prazo' de 60 (sessenta) dias após a interposição, o

'. depósito d6 pedido de r7gistro da marca na forma'desta Lei.
Art. 159. 'Decorrido o prazó· de oposição ou, se interposta esta" findo o

,prazo de. manifestaç~o, s~rá feito o exame, durante·o qual poderão ser
formuladàs exigências, -que deverão ser respondidas no prazo de 60

(sessenta) dias.
§ 10 Não respondida·a. exigência, o pedido s~rá definitivamente

. arquivado. "
§ 20 Respondida a exigência, ainda~que não cumprida, op contestada a

sua f~rmú.Iação, dar-s,e-á prosseguimento ao éxàme. -
Art. 160. Concluído, o exame,. será proferi~a decisão,. deferindo ou

indeferindo a.pedido de registro. ,
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'B. PRECEDENTES ADMINISTRA TIVQS, , '

\' ,

, \

/ I,

. ,

1L, Há dÇ>ispreçede~tes admini~trativo.s juntado.s ao.slauto.s. O prim~iro.' precedente
(fls. i60/164) trata de um pro.cesso. 8;dministrativo. so.bre nulidade de registro da'marca Pneus 27.

I .• - >,. I •.

Na o.casião."a co.nclusão. d? Pro.curado.ria fo.i no. sentido. de q~ea exClusão. do. elemento. figurativo.
.. f#', '. I

da marca to.ma po.ssíyel a declaração. parcial do registro.. Assiri1, manteve-se' a parte no.minativa
) ~., -. \; . \

.. / "": ..•. ''/da marca. ' ~ ." .,
1 ,

. I, • _, ,,,,, " ,

12. ( O s~gurido precedent~,{fls~~'166/169)'reiereÍ1te ao. pedido. de alteração de rÍla:rca,
) ...

apre~entado. no. curso. de.Uni ,pro.cesso.de registro. de ,marcà. A requeren~e requereu o registro da I \

marca Star' So.l Mo.to.r'~. .:\pós lipublicação. do.pedido. de registro.,.a requ~renté pediu ,a alteração.
, I •••

da marca para.Galáxia,Mo.to.center. Na,o.casião., est~' Procuradoria co.ncluiu, pelo. indeferimento.
do.pedido. de alteração. de marca,ém razão. da falt~ de mnparó legal~ Essa co.nclusão. deco.rreu do.'

, \ .
entendimento. de,: que' um pedido. sem amParo. legal,' i representa um pedido. 1 juri~icamente

" , impo.ssíve,!. '~"
'I, "'-

) .'

C. PARECERJINPI/PROC/CJCONS/N° 02/1 O '.

lp .. 'O"lAREC$R/INPI/PROC/CJCONS/N°' 02il0 analiso.u ~ admissibilidad~ do.
I • , , •• .; •

pedido. de d,esistêricia fo.rmulado. pe1o'requere,nte:da caducidade ,de registro. de marca. Em o.utro.s
~. - '. \ t-

.termo.s,\ o. r,e,querente requer a C,à~ucidade'\do.registro da marca, e po.ste;io.miente, apresenta a,
desistência' desse requerimento.. A admissibilidade' ,o.Uhão. dessa desistênCia fo.i abo.rdada- no.

~ ' > \ • (,' I

parecer no.rmativo.. ' J.

" : . / \ , ~ .
1:4. , O instituto."da caducidade remete a.duas situ8:çães, a saber: a) quando. o. uso. da -
marca não. foi 'iniciado.; ,b) quando. ho.uve interrupção do. use da, marca, em perío.do.Isuperio.r ao.

,. \ ..... -
, previsto. na LPI, Essas situações ensejam á caducidade do. registro., co.m efeito.s ex nunc. A '

• ' .. "- \-,... - • I . I. '1' ' ••

apuração. fática do. us'o.'do. sinal 9o.nfere; QUnão.; a ~anutenção.~da marca, ~o.pro.cesso. ~elativo. à
caducidad.e. ' :" ,

\' ~
t \ _ Y' .'.. ) \ ."

15. De aco.rdo. com o. PARECER/INPI/PR0C/CJCONS/N° 02/10, a.desistência dó. \

processo. de caducidade é" admissível quando. requerida antes do.· exame do.- pleito. pelà
1Administração..

j
,i
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16. O'caso em exame nesta nota técnica não. se refere à caducidade de marca, mas sim
à d~sistência' da-parcela' fj.gurativa dO"p~dido' de registro ..Não ob~tante, é 'poss{vel subtrair da

•••. f ~ ,i '. \ r , ·,1 -'.

leitura' do parecer noimativo, o entendimento destà'Proc~râ?oria consistente no r,e.conhe~imentd
da desistência d~ um requerimento, quando este é efetuado antes do julga~ento administrativo.

"'

'\

'f

J

18.

21.

I

\
, r

17.' ,Desse - Íllodq" a' 'aplicação ill:lalógica' po entendimento. exarado no
~ARECER/~PI/PRQC/CjCONS/N° 02/10' possibilita;' a prinCípio? a qesistência parcial do
pedido de registro: ' 'v,

I' ., ~

t
)

D. ROSS'IBILrDADEDE DESISTÊNCIAPARCIAL DO PEDIDO QE :R!EGISTRO
., .. ' '. ~ ,. '

O caso em tela refere-se i um pedido de desistência p~cial do pedido de registro
" I

de,marca. O cerne da questão pode ser res~!llido em duàs p~rguntas: .
18 A desistêpcia par~iaL do .eedidó d: registro de.marc~ ,representa o equivalente a

um pedido de alteraçã8 de IT!arca?Nessa hipótese, cabível o in<Jeferimento do
1 pedido' de desistênciap~rci~l. ~a marc~ so·~ o argume!1to de) inexistência' de

previsão legal.' , I

28 A desistência'parcÜiL90 pedido de,registro de marca é cabível em razão de uma
• - I I T

interpretação extensiva do art. 142, II da Lei nO9.279/96?
\ ' . \>' ~ ,

, '

19. .o pedido de desistência parcial, o qual retirou o elemento figurativo da marca,
, I ,I . _ .•• ~

CANAL, não a altf!rou substancialmentt;. Assim, não pare~e admissível equiparar o pedido de
") .

.desistência parcial dopedido de registro de marca a um pedido de alteração da marca .
. " . , .'

20._ ' À desistência parcial do pedido de registrá de marca pode equivaler a um pedid~
I ", .•. ' I . '-

de alteração quando ocorre uma modíficáção su~stancial do registro. Nessa h!pótese, cabível o
i~deferimento do pédido, em 'razão de ine~istência de pre~isão legal, em observância ao·

/ . '. I . I. /> •

precedente exàradona NOTAlINPIIPROCIDICONS/N° 354/2Ô04 (fls. 169).
) , )~ .

/ I .- "

De fato, não existe previs~o normativa, para se. admitir o· pedido de desistência~ .. ' ..
parcial. Entretanto" razoável a aplicação analógica do art. 142, II da Lei 9.279/96, cujor
dispositivo é ttanscrito a seguir: _

I

"

Art. 142. O registro da marca extingue-se: ,
II ~pela renúncia, que' poderá ser total ou parcial em relação aos'prbdutos '

\ .
ou serviços assinalados pela marca;

,.

. 4



, "~~'iS\.~'r/" r ' \f8 ns,::lL_ . ~ I/ :óui).
(, '

. 22. Se a r~quer~nte 'da. registra da marca pade ,renunciar tatalmente aupa,t:cialmente a
registro da, patent~, quanda este já fai cance?ida, nãó ;aréce p.a~er ób!cepar8:, que e~sarenúncia
acarra na cursa de um procedimenta de apasição, coma no presente caso ..

. J, _( ). '.' •
.;r

/ ' •

)

, ,

, ..
23. Ajnda, nas.temias ~9 parágrafa única da art. 165 da Lei nO9.279{~6: érpassível a
nulidade parCial da registra"'de uma marca .. Nesse diâpasãa, seria' admissível ó pedida de, -
,desistêncIa parcial de 'uma marca. Vale r~pr~duzir a dispasit~~a le~àl ein camenta.

, \ .

\
Art. 165. /

.' " I '
Pará~àfo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo
-"', . -'\ ~ I

cpndição para !l'nulidade pa~cia] o fato de'a parte subsi~tente poder ser
. considerada registrável. ..

,I..
24. Canclui..:se, prelirilinarmente,,,pela passibilidade de desistência parcial da pedida

, I

de registra demarca, qli'anda este.nãa implica amadificaçãa(substanciaH~a marca. Na· caso em,~. -.-....: . -,' .~ .
tela,nãa hauve alteraçãa substancial da marca.". ,;,

, ,.
25.' 'Uma'vez'admitida~ desist~ncia: pa~cial,da,pe~iida d~ re'gistra demarca, cumpre
abardar a prócediment~ administrativa a ser ad~tada. "I.' '

)t'
I I

, .
. E. PROCEBIMENTO ADMINISTRATIVG

"'_f- ,

26. Cama a pedida de .desistência parciál' da -pedida' de ~égistra' da marca nãa 'diz
•. ~ . ie J" "\"

, respeita.ao' abjeta da apasiçãa,apresent~da às fls ..6/147, desneéessáriaqualquer'camuni,caçãa à
parte .opoente. A ,apasiçffiiaapresentada pela detentara da marCia,ÇANALI permanece na íntegra, j /

, ' .. ' '. '. \ \

cabenda Q.exame da matéria, nas termas da art. 159 da Lei nO9.279/~6. ' . '
• I •• ..•..

27. Também desnecessária repetir a pracedimenta prevista na art. 15,8 da Lei nO.
9.279/96 pelas seguintes mativas: a) ele já fai cumprida; b) nã,a existe vícia na p'rocedimenta
adatada, inclusive,. nenhuma das~partes da processa administrativa cagitou alga ~esse sentida:
Ainda, repetir a procedimenta da art. '158 en~ejará a .oportunidade para uma nava apasiçãa a

, -.' I • I,

respeit<?,da parcela naminativa da marca. ' '

, ,~ I
28. Nesse entendimenta, uma empresa quenãa apresentôu apasiçãa, na' mamento
apartuna, p~deria, agara, apresentá! apa~içãa, pasta' que a abertura deipr~za~da art. 158 da LPI

'seria para tadas ~s'i~teressadas. Nesse sent,ida, tarna-se, di~pensáyel a repetiçãq da procedimep.ta,
". , : .

..prevista da art. 158. /
,

, I

CONCLUSÃO
1\' !
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29.: Diante 'do exposto, o pedido de desistência de parcela figurativa da marca não, '.. ~ ~
copstitui uma violação da -Lei nO9.729/96., O ~ilêncio normativo sobre, esse tema não enseja o seu,
indeferimento liminar, ql.iando não ocorre a modificação' substancial da marca.

" • .,. \, I

. , '30. ' Súgere~'se ,à Diretoria 'de Marcas' o exame de mé~ito do pedido de ,desistêQ.cia de...
parcela figurativa, bem\comp prosseguir no ex'ame da oposição, confo~e'os )arts. 159 e) 60 da
Lei nO9.729/96, sem deteririinar a repetição do 'procedimento previsto no art. 158.

o \

"

, ?

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 9'âe agosto de 2012.

I·

"

,I

/;:..6~----
Loris Baena Cunha Neto

, \,

Procurâdor' Federal
Coordenador
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. ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCU.RADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, Zzo andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep ZO.090·050

Tel.: (Zl) 3037-3731/3037-3Z08 - Fax.: (Zl) 3037·3Z06

Despacho N° 0457/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 821854755

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0286/20 12-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-
2.1, elaborada pelo Procurador Federal, pr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta
Procuradoria.

2. À DIRMf\.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012 .

. ~\/r--~cr-Mauro Sod~aia .
Procurador-Chefe
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