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1. ,O signo,-ofiéial çónst!tUi um bem, iniate~ial do
Estado:

, ,lI. O. princípio "da' indisponibi)id.ade., d~s bens,
públicos. compreende os signos oficiais .. "

" \ , ,. \."
, , lIL 9s signos oficiais são, indisponíveis, salvo .

nos estritos termosdalei. '
IV. O 'art. 1241 IV qa LPI não enseja
int~ipretaç~o_ampliativa, põrquantõ.ele resguarda"
bem' públ~co. MatérÜ~s ,pertinentes, ao bem

"público atraem ij1terpretação restritiva.
V" Impossibilidade de empresa priv~dà ,req'l!erer r I

O registro de signo, oficial- como 'marca, ainda
, quando autorizada pelo énte estataL',..

,~
Senho~ Procurador-Chefe do INPI,'~

.'

I

I. RELATÓRIO

/ - ,(

1. Trata-se de ,consulta formulada pela Divisão de Rectirsos Administrativos'sobre;'a
possibilidade de uma empresa privada reg,is(r~' desigtlação ou sigla de entidade oti órgão pú~lico
como marca, quando ~utorizada pelo ente éstatal.-.

"

2~' O caso concréto diz respeito a um pedido de 'registro da marca 'mista ','Swiss
./ "

Àirforce" (Força Aérea da Suíça), depositado pela empr~sa L.D.M. Enginneiing S.A. O pedido \
foi acompallhado de autorização da Força Aérea Suíça., ' "

3. A Diretoria de Marcas indeferiu o pedido da marca ,"Swiss Airforce", sob O· "

argumento de que 'a autorização ,da Forç'a Aér~a Suíça não legitima a empresa privada para
figurar como' parte requerente rio pedido, de registro.' De ~cordo com a, decisão de primeira
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instânCia, o art. 124, IV da L~i'no 9.279/96 não' ÍJrévê-~ cónsenti~ento emanado.de órgã~ pÚblico
. " : " .

, como hipóte.se aut6rizadora dê pedido de registro por parte,de uma empresa privada .. '
I
\

4. A decisão administrativ~foi obj~to qe r~curso irppetradqpela empresa L.B~M.
Enginnéring S.A. ,ACOTREMA suge:iu a refQrma da decisão 'àn~erior e'pron~nciou~.se pela

, validade daaut~rização ~oórgão púplicoipara fins de registro de.design.aç~o como m~ca~"
~ I' .. - .. I , . ' '. '.', l' .. "•. ,' ,

, ~ I ," ,

5. , Á 'DIRAD efetuou a instrução jurídica 'do recurso interposto e encàminhou às
autos para a~JCONS .para,maq.ifestaç,ão, e,m decOrrêri,cia dos entendimen~ós diyergentes sobre à

.matéria.

6.
(,

.\
.r

É o reÍatório ..

." I'

IÍ~ ÇABIMENTO D~-PA~CER ,', .v

7.· A présente' consulta, preench~ os' dQis 'reqUl~l~os estabelecidos pelo
PARECER/PROC/CJCONS/N°, 06/07 para a Coordenação\ ,Jurídica de Consultoda emitir, .

,I ~

pareceres, a saber:
, \

/'

, \

I11.'DO DIREITO

, .

, '

. ,~)' a questão' a ser dirimida possua repercussão' geral, ou seja; a
orientação jurídica produzida poderá' ser aplicada noqtros casos pu"
- "'1.:'., , ' .•

poderá' ser adotada comO. orientação geral ciá,Procuradoria Federal -
INPlpelos set~res dO'INPI;- '

b) não exista orientação da Co'ordenaçãô Jurídica de Cons~ltoriasobre a
, .. , . /.

-questão, apro.vada pela Chefiada Procunidofia Federal- INPI; mesmo'
se'm efeito' 'no~ativ9. ',' "',." ,

, ..

, , ,

,9. AIi~es de aborâar a legislação nacional'sobre a mátéria, :cabe um 'breve intróito da -
matéria,'tendo como ponto de' partida a éonvenção da União de Paris (doravapte, CClnvenção de, ..
Paris ).P6steriorrnente; apresenta~se uma vis,ão:panorâmica -90 t~ma no - ânibito -do Direito'

,Comunitário Europeu e da .Lei Espanhola de Marcas: '

, ,

10., Posteriormente, recorre-se ao direito administrâtivo, porquanto a matéria envolve
, , ,

a possibilidade ou não do Estado 'dispor de um -bem público. Os signos oficiais' constituem bem
, "

\, I.
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11. Considerando os ,signos ófidais -como um bem- imaterial do Estado; cahe -refletir
sobre ~ subt?issãodeste ao, r~gim'ê jurídico ~dmini~trativo ~ºs bensrri~teiiai~.· Esse 'tema é
tratado no tópico IIlA ..

• . I ''o •••

12.. Frise-se que o cuidado com os signós oficiais brasileiros é estehdiqo·aosde Qutr,os ','
. ~ '.

países. Admitir.o·,pedido de registro d~_urp.,signo oficial estrangeiro formulado por uma empresa
, . ' ~ -, .. ' , . ./ \

, . privada, acompanhado de uma autorização 'estatal, implica' ádotar o mesmo, regime de registro, , •... '\ .
qlgmdo a designação ou sig1a'for pertenéent~ à República Federativa'do Brasil. Nesse particv.lar,

.' .. \ . ! ~ -- <' • ,.

pão é possível~~aver tratamento distinto. " . -

• 1, •• _. \ ," ,

13. , ' Uma interpretação extensivàdoJart. 124, IV da LPLenseja,a possibilidade deum~.
empresa' privada '~equerefo' registro de signo oficial, quando autoriiado pelo, ente estatal.' O
regime' jurídico' a~ministr~tivo 'conc'ebe ....essa' p'os~ibi1idade? Essa IquestãÓ ê obj~to das
'ponderações t:n~tadasnos próximos 'tópicos. '

'. ê ~

j ,

lU.! CONVENÇÃO DA UNIÃO DE' PARIS .." .~... . . ' \ , . ; ~ .

I

14.;' r O.art. 6·(ter) dã C~nveIição de Paris prevê la proteção dos signos pertencentes às.. " .. \

. entid~des públicaS. O'}rf. 6.1,( a) es~abelece, o compromisso 'dos Estad~s de não registrar, ou .
inval~dar após ó registro; como marca ele~ento,s próprios de paíse~ signatários, inyerbis:'

l.. Art. 6.1 '(a) Os' países da' UnÚío acordam em reê~sar o~ invalidar o
registro e em impedir,_ através de medidas' adequadas, à uso; sem
autorização das 'autorida'des competentes, 'quer como·. marcas de
fábrica ou de comercio, quer como elementos' dessas marcas; de ârmas,

.' , , ... \

bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais.e·
timbres 'oficiais de fiscalizaçã~ e de ',gàrantia por elé ~dotado~, ·b~m.como .'
qualquer imitação do ponto de vista heráldico.: (grifo nosso) ,

J

15. Da ·leitura do.àrt. 6.1(a) da.,.Co'nverição de Paris,' percebe-se qúea' vedação dei
registro dos' signos dos entes públicos como marcas permite uma flexibilidade. O dispositivo
convencional -utiliza a e~pressão' '''sem .autorização / das autoridades c;o~petente~." Nesse
contexto, depreende-se que' a autorização 'do, ente' público' toma 'apto o pedido 'de, registro de·.. ~ .. ~...
sig~o de Estado ,como 'marca. - \ .'0 . ,

, .(

/16. A in'orma em tela não ~sp'ecifica·se,. essa aGtorização pode ,ser 'concedida a um
terce,iro; por .exemplo, a uma emp~esa privada para·fins de'pedido de registr?'de uma marca. A

. leitura dos dispo;;itivos seguintes da C<:mvençãod~ Paris elucidaessa questão. , . J •••• ' :

f /
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17. , ,O, art. '6.1 (b) dai Convenção de Paris. amplia o rol ~xemplificativo dos sIgnos,
prót~gi~()s pela proibição de registro 'de marcas'. I

, "

\ " t ...-
, \

A.rt. 6.1 (b) As, disposições do subp,arágrafo" a) '~ciIÍ1a, aplicam-se,
igualmente :às armas,,' bandeiras, e!, outros/emblemas, :' siglas ou"'

" ~enominações de-'o'rganisriIos 'intern~ci~n~is intergqv:rna,inén~ais de que"
u!ll ou vários países da União ~ejarr,tm.~rnbros, com exceçã~ ele armas,'
bandeiras e dutros emblemas, siglas ou denominações que játe'nharn :sido
objeto' de acordos internaéionais 'vigentes, desti~adàs a assegurara sua
pr~~~ção. ,

18. , 'o objetivo da próteção dos signos do~ entes' públipos l a proteção da. p-opulação,
,ou mesmo,\ do: consumidor. Por i;so, o art. ~.l (c) daéonvenção de Paris p'~evê. a iriaplicabilid ...ad~ ':

. , \,

da vedação ,de, registro:da marca quando d uso,'ou ,registro requerido não induzir a: população a
; ',errb s~bre a'relação entre 'o énte público eo 'requerente do pedido. " " ,

,Art. 6.1 (c) Nenhum país da União terá'de aplicar as disposições do', '
, subparágrafo-b) adma em detriment?"dos titulares de direitos adquiridos

de boa fé; antes da entrada em vigor nesse paí~ da.presente Conyenção. ' ,
- .' ~

Os países da Uniãonãb sãooqri~adosl a aplicar asr:eferidas disposições
quando o uso ou o registro mencionado no subparágrafo 'a), não for de

/. , ,

, .natureza' a, sugerir, no espír.ito ',do, ,público, :uma ligação, eótre a
orgll;nização em 'apreço e as armas, bandeiras, emblemas, siglas~u

~ denominações, ou se este uso ou registro, não for. cl~ramen!e de natureza'
a induÚr .o,'púbqco er.n erro ,so~re ,a existência, de ,ligação entre o

" utilizador e a organização.

19. A proteção do si~n9 do ente públic'O:te~ s;ntido para evitar confusão por'parte do,
• ~, " I .•. '", '.

,público a respeito do caráter estataJ ou privado da marca. A conce~são dâ autorização estatal do
. '" , . , ..

reg~stro, deumamàrca a ,um -particular'Rressupõe' uma 'avaliação sobre a il1fpossibÜidade de~ , •.... '- ..
induzir a população, a erro sobre ô ví~ct!lo.entre 0e.nte' púb~ico e o agente privado. A avaliação

I •. '" , \ ~ ,_. t

compete ao ente público titular do direito de registro do signo oficial. ' .. '.. ,
. I . ",. ~ .. J" '. ~,'.'.

20. Para' encerrar o exa~~ ,da Convenção de Paris, "o art. 6.8 ,prevê a utilização dos
signos'de Estados cOmo'marcas,por "nacionais de yada país" quando autorizados. A expressão
"nacionais de cada país" refere-se a pessoa~ físicas ou jurídicas de natureza privada: A leit,ura
conjunta do art. 6.8 como art. 6.1 (a) indica a'possibilid.ade de um Estado a~torizar um~ empresa
privada a, r~gistrar ou usar um signo distin1i~o de uni'ent~ públicocorrlü marca ..

,. - I

'1\rt.6.'1 Os' nacionais: de cada país que forem autorizados' a .usar
'~mblemas de Estádo, sinai.s e timbres d~ seu país poderão utilizá-los"
ainda que sejam semelhantes aos de outro país ... ,, '

',I

, 21.
registro de

, . -.

Conclui-se, prelimi~arment~, à legitimidade de ':u~a, empresa privada de pedir o
uma marca, a qual reproduz. designação ou· signo de um· ente público, quan40

, '1
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'auto~iz~do por este, nos termos dá Con~enção da Paris.Ocor~e, tódavi~, que a Convenção de
Paris não esclarece éomo OCOITr ess~oautorização, questão ~xaminada nos próximos tópicqs. -/

.. \ -' ~ .. ~.

f ~ ., •.1

111.2DIREITO COMUNIT ARIO EUROPEU
.! • \

22. ,/ Verificado'q teor da 'Convenção da Paris, vale verificar a matéria sob os auspícios
da Diretiva' 2008/9:5/CE do Parla:me~to Europeu e ào Conselho, 'de 22 de outtibro de 2008

- - I ••

(dorayante'- Diretiva Européia), dedicada à' harmo.nizáção das l~gislações' sobre marcas dos
Estadps Membros das Comunidades Europé}as.

, -., ,
, .. . ',\ ..

23. O art ..3° da Diretiva Eur.opéia traz os motlvos de recusa ou de nulidade do registro
de marca: Entre esses motfvos,' encontram-se os signos\oficiais não régistráveis co~o marcas~ ,.~. ' ..
menc,ion,ad~sna Convenção de Paris. " , . , ',' é ' '

, , I

Art, 3.;1,'Será rec4sado: o 'regi~troou ficarão sujeitos a decÍaração de
nulidade, 'uma vez efectuados, os registros' relativos: '

\. r·" •
h) As, marcás que, não tendo sÍdo autorizapas pêlas autoridades

• ' competentes, sejam ae recusar'ou in\ralidar' por"-força do artigo 6° ~B da
'Convenção ,de Pa}is para a protec'ção da: Próprledade Industrial, adiante

~, .. /' . - "

designada' ConvençãoâeParis'. o,," ,

. ~
24. O art. 3.1 (h) da OiretivaEuropéia concebe a autorização erilitiqa porurri Estado

. l-I . - ,'o •••

como a.pta para promover o registro de uma ?esignação ou signo p~ópriq de um país~ O
dispositivo rião restringe os legitimados para requerer o registro de um signo ofiCial como marca
aos entes púbÍi~~s. ~ pi,retivaEuropéiata~pouco especifica como o'Correessa autorização. '

( ,
,25. Pela letra do di~positivo em anMis~, um particÚlar, quando autori~aqo pelo ente
"público, possui'legitimid~de para requerer o registro do signo oficial'coino marcã;' Nesse sentido;
o art. 3.1 (h) da.'Diretiva Européia coaduna-se com o disposto na Convenção deJparis. Passa::'se
agora ao exame d~' Lei .Espanhola ·de Maréàs para: \v-erificà~ a' confo~idadé desta com' a",

o' 'Convenção de Paris e com a Diretiva Européia.

"111.3LEI ESPANHQLA DE,MARCAS

-26. , A Lei Espanhola nO 17/2001, de 7 de. dezemqro de 2001, ptevê, no art. 5 as '
proibições' absolutas 'pata registro de signos como marcas.' No art .. 5. 1.(i), há a previs~o da

! .• - ••. , ••

autorização concedida pela àutoridade competent~ yara requerer' o registro ~e sIgnos ,do E.~tado _
:como marca, ipsis litteris: '

'I •
Artículo 5. Prohibiciones absolutas.
1. No podrãn registrarse como marca. los signos siguientes:,

/

5



. I

\

}.

i) . Los que repro.duzcan o imiten el. escudo, la bandera, las, ' ,
condecoraciones y ..otros : embleI?as de Espana, sus Comunidades
Autónomas,sus municipios, provinci~s .u otras entidades locales, a,
menos que medie la debida autorizaêión. (grifo nosso)
... ; .

..'....•

'" ,· k) Los que:indhiyan insignias; emblemas o escudo~ distintos de .los
contempl~do.s.ep elartícul,o 6 te,r deI Convenio de París,y.q~e 'sean,de',

· interés público, salvo' que, SU, registro"sea autorizado. por la autoridad.;
competente, .

. i,. \ .

/

27. Ve;ifica-se; portan,to,'qu~ ~ Lei Espa~ola,de Marcas-permite o registro de um
signo oficial' como ,marca quando há a autorização doeIite pú~licp> consoante a Convenção· de
Paris e a Diretiva Européia. ,/

/' • \ "I •

28. Sobre o teor da: vedação1
1prevista no art. 5~1(i). da'LelEspànhola de Marcas, ,

.(.", ." '" •.• ".. i

femández-Nóvoa tece uma reflexão que remete 'à natureza:'teleológica da norma, ·similar à da '
Convenção de paris: I' '" .•

I :..
.I •

'-
·"Piénsese, ;'en efecto, que .enfa may.orí~ de los ~asoS una, marca' ei1I~:que
se incluyese la denominación' de Espana, de una de sus CorÍlUnidades
Autónomas,etc., podría suscitarfacilmenteen el públjco la 'creericiá de- . ,",', .. ,

que existiria mp v.ínculO entre la titular detalmarca y.el Estad~ espanol,-
. - la cQrr~spondiente Comunidad Autônoma; etc . .Y es' indudable que este

. hip?tético 'vinculo car6Geria de base, en los casós en que no med,ias ela
debirla autorización -dei Estado espanol o de mia de sus'CoIÍlUnictades'

#, I _'." \ "\ .

Autónomas, etc. Así las/cosas, hayq'tieJlegar a la conclúsión ,de que en
los casos en los que la titUlar de la denomihación -Oficial incluída en una
marc~ no h~biese otOrgad~ la debida autorizaci6n; la correspondient~'
marca deberá conside~arse ~n'ganosa y, p~r lo ~ism'o, incursa '~n la '
prohibición absolúta decretada-,por lá letral g) dei art. ,5,'I de la Ley de
2001.,,1. ' . '

I.

I.

"

29. A obs~~ação do doutrinadorespanho'l é rel~vante,.p6rquanto ela'considera a:ratio
da nomia, consiste!lte no cuidado para '~vitar, a- transmissão de uma idéia errônea sobre. um

\ vínculo entre o ~suáiio da marca e o ente' ~statal. Essa,. ponderação. sugere cautela com a '\
possibilidade 'de uma empresa privada registrar um signo oficial como marca, ainda quando
autorizada pel? ente ,estatal. 7

.\

, I

.. ' , .
30. Qu~stão pr~cedente para. admitir a al}torização estatal 'para registro de UJ)1 signo
oficial é - compreender como ocorre essaautor:ização .. As normas supra/mencionadas não
esclarecem como ocorre a autoriza:ç~o estatal.. /'

I FÉRNÁNDEZ-NÓVOA Carlos. Tratado sobnDerecho de Marcas. 2 ed.l adrid: !y1arcial Pon~, 2004~ p. 238 .
. - ,. , , ..

6
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31. A, autorização, emitida pelo Estado para ~um pa~icular ~egistrar' um' signo oficial
remet~ áo t~~a do regi~e jurídico ~dÍninistrativo dos bens P\úbic~s. ' '" , I

, ' .

IIIA REGIME JuRíDICO'ADMINISTRATIVO DOS BENS PÚB~IC0S IMATEiuÁIS

I. '.

32. A definição de bens públiCos compre,ende a de beris' incorpóreos. A 'doutrina
.. ' '. ~" . I " .

administrativisia é uníssona quanto à inclusão dos bens' incorpóreo.s no conjunto de bens
públicos. As dêfÚiições de 'Carvâlho Filho e de HeIy'LopesMeirelles, ~bai~o transcritas;

, , " '\ "', '

demonstr!illl essa afirmação: '

"

.. "

'I .

, "

./

, "Com base no 'vigente, ~ispositivo'do novo Código, podemos, então,
"conceituar ;bens públicos com~; tbdos aqueles 'que, ,de I qualquer
n,atureza é a qualquer título~,'pertençam às pessoas jurídicas de' direit~·'
piíblico\ sejamelasfederati~as, co!,Oo..,a{jnião; o's,Estados, o Distrito,
Federeil ,e os Muniéípios, sejam' da', Administração desc~ntralizada, ,

. como as autarquias, nest~s incluindo-se as fundações. de direito público'
e as associações publ~cas. ' .
[...]

, .
Referimo-ÍlOs abeus de qualqu~r natureza, porque ná categoria se

.inserem os ben~ cofp6reos e', i~corpó~eos, móveis, imóveis,
'semoventes,- crédi~os, dÚeitos e.ações.',2 (grifo nosso) , ...

• •• ' ' ••. J .•.
"i3ens' público's ,'em sentido'amplo, sâb .Jodas' as' coisas, ,corpóreas ou
incor}lóreas,iníóveis, imóveis~ ni.6ve~s e serilo,verites, créditos,direitos I

, " , ,I

'e ações,. que R~rtençalm, áql,Üllquer, título, as entiqades estatais,
autárquicas, fundacionais e empresas, goyernamentais.:,3 ,(grifonossó)

.... ' .

33.Ç)s signos oficiais com,o be~s'inç:oI]Jóre6s que sãosujeitam'-se:ao regime jurídico
. administrativo. A partir'dessa premissa, questiona-se se os bens públicos 'imateriáis possuem um

regime jurídico distinto dosbens'públicos materiais .. "
,. , j

. 34 .. No tocante' aos bens pertencentes a 'particulares, ~erifi~a-se que os. regimes ,
jurídic~s dos ,bens materiais e imateriais são' distintos .. Por e.kemplo,: um' particular não aliena'
,uma marca 'da mesma forina que um im?vel: '

, .
. •..

35. Em relação aos bens da Âdministração Pública;' ~s regimes jurídicos dos bens
materiais'e'imateriais também aPr:esent~ dife~nças. Não'se pode imag~~~'que 9 'Estado pode
dispor de uma marca com o mesmo tr~ite da:alienaçã()de.umimóvel:, ~. '

. "
,,'

I' ,. i ~ ....•..•

2 CARVALHO FILHO,.José·dos Santos. Manualde DireitoAdministrativo.!9 ed. Rio de Janeiro:, Lumen JUrIS, ;,
2007, p. 999. ' , . I, ", ' • ' "

3 MElRELLES, Hely Lopes. 'Direito Administrativo Brasileiro, 35 ed. São Paulo: :vralheiros,2009, p. 525.
f, _
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J ~

. 36. O~ 'princípios regentes do regime .jurídico ad~inistra~ivo dos bens 'públicos'
•• j" ... ·1, ,., \

materiais são aplicáveis, no que couber, aos bens públicos,imateriais. Nesse sentido, o princípio'
da indisponibilidade do b~m públicÓ.,aplica-se às marcas d~ um Estado, em decorrêncÍa do '

,princípio da s!lpremacia do interesse público: ,\

"-

37 .. Sobr~ ,o principIO da i~dispo~ibilidadé do. interesse' público, recorre-se: à
explanação da doutrina; reproduzida abaixo:... ';.' .

! '

, , ,

\

, ... \ ,

.J "A. indisponibilidade dos interesses, públic~ssignifica, que, isendo.
interesses' qualificados como próprios' da 'coletividade ~ internos ao,
setor público -,.não se-enco~tram'àlivre qisposÍção dé q~em,quer que

'. '. /

. sejá, pór' lnapropriáveis. O própr,io órgão admlnistra~ivo_, que os'.
representa' 'não !em ,disp'Qn,ibilidad~ !!.obr~ eles, no" sentido' que lhe'
incumbe apenas curá-los -: ó que. é também, um .dever - na estrita

'\ .
, conformidade do que predispuser a intenrio legis.

, " I . ' ~

'/
[...]'
Em suma, o necessário .:..parece-n0!l- é encarecer que na administração
,.os bens e '~s interesses não se aciÜl.mentr~gues à ilv;e disp~sição da
, vontade do administrador: Antes, para este, coloca-se a 'obrigáção, o,
deve~ de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos. É a
ordemleg

4

al ~ue 'dispõe sobre ela.',4_ .

, ."

•,

, -
38. ' '" O pri~cípio da indisponibilidade do bem público não impede a ~lienação de um
imóvel da Administração., No entantô, para haver o~espeito ao referido princípio; é preciso haver
o respeito 'estrito à lei para que o Estado aliene' ou ceda o·uso do imóvel para um particúÍar .

. .7 : ,'0 •. '-, I \ J ,?" . ' . .....;,. , .'. ,'. '

r .• '_",
39: " A Procuradoria defende a adoção do mesmo ràcio~Í11ioà àlienélção, ou cessão de'
uma ~arca estataL b Estado pode ced~r ,o ti~o de um signo ofiCial'para~m particular,mas)isso
precisa ocorrer nos estrit~s teÍmos da lei. Não é pÓs~ível adotar uma interpretação exte~sivã da:

, " \ ...
Lei, 9.279/96, 'no tocante ao registro e uso de uÍ}1signo .oficial, em respeito ao prinCípio da
indisponibilidade do bem público. ' '

\ , I ' ".

40. A interpretação ,extensiva de uma lei é pe~itida quanqo não afronta ospríncípios
'constitucion~is. Considerando o,pripcípio da indisponibilidade 'ào bem público; ~ão se adota uma,
interpretáção extensiva do art. 124, IV da LPI. Por Outro lado, outros dispositivos da LPI, quando

•• " __ o 1 •

Q.ãoafetam o interésse publico, 'podem sim ser interpretados de f,OrrrUlextensi~a._..
, 41. ' O regime jurídICO administrativo dos be'ns públicos imateriais é delineádo na Lei

I 9.279/96. É vérdade que alei não esmiúça os trâmites procedimentais para um Estado dispor de
, ' . ,/

. um signo, oficial a lÍm partIcular: Destarte, a lei não prevê- a autorização' estatal para um particular '... ' .

i'egistrar um signo oficial como marca.'
-----------~. ," ....

.4MELLO Celso Antôni~ Bandeira de. Curso de DireÚo Administrativo. 26 ed. são Paulo: Malheiros, 2009, p. 73, ,
. - , ~. ", • ~ "I - ••. /
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42. Gomo o' regime jurídico, administrativo dos 'bens ,públicos imateriais segue
estritame~te os termos da lei, não parece raz~fÍvel ad~tar umajI).terpretação extensiva do art 124,~

, ,~' , " " ' I '

Iy.âa Lei 9.279/96 para"admitiraautorização de registrQde-um~igno,oficialêomomarca. ',~',
\ \ .. 'i I" ,

,- ..... ,

.. ," .•. ~' ~
111;5LEI, DE:PROPRIEDADE INDUSTluÀL'i <

\' , ""'" ' .. .',.' " ;.

~.. ~ '.' .( ... , :\ \:
O art. 124' da, Lei 'n°, 9.2,79/96 ;p~evê hipóteses "d~' designações~não sujeitas ao

'. 1 ir /' - " "':\.-" _j,' ' ..•.••.... , , , ' ,

registro,.'de marcas, \entreas, quais encontr~-se 'a" desigriaç'ãq', (,)ti ,sigla de entÜ:hlde.ou órgã,o
público,' quando requ~ridq por uW tê;c~iro; Diap~ed~ umpedido:d~ reg~s.tr(uequerido por uma
e~tidade' ou órgão pÓbliCo, a ved~ção~do i~gistro, da 'designaçã6 ou sigla de entidade ou órgão

"'público n&o subsisté: ' , ' r' ' .,' ~

, '

fi '

• 1

• r ' I ~ •

Art. 124. Não são registráveis como marca:" ,
Iv '- design~çãd' ~u' s'iglá dé entidade o~, órgã~ público; quando ~ão

<' :>.ft . .- •.• ~ .••

,réquerido ó 'registro pela pn?pria ,entidade oü órgão' público; (gfifô
nosso) '. ,

. 1

• I

L

44. Verifica~se, portanto, 'que 'a~eéiaçãoP.Tevista 'no art. ,i24, IV da LPI poskui u~a
• J..-. ) ' •..•.. J" ",' ,

ressalva semelhante, mas não idêntica, a ,das no~as ga' Convenção de Paris, da, Diretiva das
, 'Comunidades Européias 'e:da Lei Espanhola :de Marcas.' A norma brasileira permite o registro do,

'. '- ~. _ . -,', -, '." • ' ." , • "- -' f -

signo 'ofiçial' cOl1}Oniarça quando requerido,pelo prÓprio,ent~, estatal.As normas internacionais
menciomldasprevê'e~ o registro do~ sig4QS,'bficiais coillo'ciá.rc~ quando autorizado's pelôs'entes
estatais. X, " '. ,,", '} , ' ",' " '< .•• ,', '

;"J

,_/" '.,: . --- ' /' I l~\,' .~ \','-

'45 ... De, fato" os.\1erbos~ "requerer" e', "auto~izâ.r" .,não 'se ,confundem. Assim,
'jmpossibilitar'umàelI!-presa"pri.~adadeiequeiero'registro de u~, signo oficiàlcOIpo marca, ainda,

" .. , \. , ','" ' ..

queda porteuiriafiutorização,é mediéiafund~entada nos ,têrrÍ1~Sdo art. 124)IV daLPL .
"( ,

46. ' A título de ,argumentação, inquire-se sobre a possibilid~de de se 'âdota:, uma
interpretação extensiva do art. 124, IV, da·LPI para admitir o requerimento- de registro de lUll-

, '. " ,\ ' ,', ' ,', .,'

signo oficial como marca ,quando' apreseqtadopor uma empr~sa privada autorizada por um ente
estatal. Es~e quest!onamento]â fo!trat~do notÓpicoanteI'ior,' cuja conClllsãofoi' desfavorá,vel ~
interpretaçã~, extensiva. ~o momento, :pas~a-:se ào: eX(lffie q'a q'festão à luz da interpretação
teleológica para investigar o 'alcance dó termo ,irequ~rido", constante da redação do art. 1,24, IV

" '

dá-Lei,no 9.279/96. , '"

:47 . ./ No~ontexto' de um processo·hermenêutico, o qual bu,1?ca'o propósito d~norrp.a, a
configuração dàsent~do do·art. 124, IYda.LPI leva em consideração apro~eçãodoconsum!.dor.
Em'outras pálavras, anohna evita que empresas, induzam ai popúl,ação·a err? a:;respeitode '
vínculo eritre'eles e.o ente público. ", .'.

\ '

~ ~i·

9'
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. / .... ':

48. Por exemplo, uma empresa/privada ao requerer o registro do brasão da República ,
,do Brasil como'uma marca, terá o seu pedido iridefe~ido peio INPI, com fulcro no art. 124, IV da
,LPL A- nomia ea,sua aplicação pel~~autarquia 'federal busc~Í1resguarda; o>uso do brasão da

, . '

RepúbÍica à Administração Pública Federal. ,

,. '

49. Se a Jegislação nacional permitisse que qualquer empresa privada utilizass~ a seu
bem-quer~r o brasã~' da RepÓblic~,a população 'seri~ induzida a pensàf: que ha't~ria uma'

,chanc~laestàt~~ no ~roduto posto em circ~laçã6; b~ no:serviço ,disponibilizado. ' ,
" ' " ,'\ " - " , '. ,l

,50. O tema é maiscompl~xo do que parec~, pois ~emete a~dois interesses IPúblicos .
distintos~ Primeiro" a matéria',em ap~eço "'g,uardai-elação com o 6~m público imaterial
consubstandado rio signo oficial. A autorização do ente 'estatal pI:ecisari~ ocorrer nos terrilOs da
lei, porquanto o bem público é indisponível.

" .. ~'

, ,
. \ ..

Outro interesse público em causa é' a prõteção' do consumidor. Ã 'proteção' ao
, , '",.' \ \. •• I

, corisumidof'(~priricípio, eXp're~so nos arts. 5°, XXXI,r: e'170.V da Constituição Federal, ipsis
litteris:' \.. ,

I j

Art. 5°; XxxÍl - o Estad~ p~o~ov~rá, na fórma da lei, a defesa do
consum~dor; "

, Art., 170. -A ordem ,econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e n~ livre iniciativa, tem por fim .assegurar a todos existência
digna",confo~me os ditames da justiça sodal, observados os seguirites

" princípios:' " '
( - ,

V - defesa ~o consumidor; ,

"52. Em:outros termos, a norma re.stritiva do art. 124, IV da LPI .visa proteger °bem... "

. público imaterial refl~tido no sigIÍooncial e o consumidor. Com essa compreensão, o registro de
"'" ' . j. " .' •. ,'* .' ••

um signo oficial não pode 'ser feito por ,uma empresa' privada mediante, uma ~utorizaçã9 do,
Estado. '

. ,

53. A interpretação teIeológicacontfibui à inadmissão,da registro de ufÍl signo ofi~i~l
como marca, .quando requerido por uma ,e~presa privada, independentemente de autorização do'

, ente público: -

54. O~tro aspecto complicad'or na interpretação ampliativa do ~rt. 124, IV da LPI
reside no ~specto da exclusividade da concessão da m':ITca.Es~e problema pode ser traduzid~ na
seguinte que~tãó in'solúY~I, por óra: 'umávez concedido o registro da marca "Swlss Airforce" a
uma .empre'saprivad~,' como agiri'à a autarquia se anos depois o Estado Suíço requeresse o
registro de idêntica marca?

,;-.

, ,
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55. 'N,"ão cabe aqtii discorrer sob~~ essa hipótese, mas simplesmente 'indicar o aspecto
da exclúsividade da marca. 'I

I

56.' '0 item 3.7:1Cc) das Diretriz'es proyisórias de Análisesde Marcas, instituída pelas
, ,,~ " .. ~ . ".. - . ~ - ..
Resoluções no~051/97 e' n° 083/2001, éexpiesso ao"preverà 'legitimação de uma pesso~. para
... / . "

.requerer o registro de um signo oficial corrio'marca.
I •••.. ' ~ -. J._
.' ,. '.

'f .

3.7.Lc) a proibição não é absoluta, pois'que é permitido 'o rêgistro pela
• ", •• :-} I

pessoa legitimada .. '
/

\.

57,. A pessoa legitimada pela nOnÚativa intema.é-opróprio Estadó.'Nesse/sentido, a
••••• 1" •

proibição do art. 124, IV da LPl, de fato, :não é absoluta. Isso não' indica que uma empresa
, ..

privada poqeser legitimada,pór uma mera, autorização do Estado .
. . . . ~ ~...

IV. CONCLUSÃO
/

58. A título, de conclusão; este parecer sustenta a invi~bilidade de registro de signo
'oficial.quando apresentado por empresa privada, ainda quanqo acompanhaçlo de autorização do .
ente estatal. ' ','

.. . .
\ c ," .••.• , ••••..• " ••••

59 .. O fundamento da inadmissibilidade do repistro' do signo 9ficial por um particular
reside em uma interpre~açãoteleológica art. -124; IV da·Lei 9.279/96,' àqual visa' a proteção do .

• • 1 \ _. / " ••• _ •

bem público imaterial e a 'defesa do consumido~ .. J" " / • ,'. , ..... , o. "

I _.

60. O prinCIpIO da 'indispombilidade' do- bem pÚblico impõe urna interpretação'..... (

restritiva do art. 124, IV daLPI. \

61. Assentipdo, V.S~., cOIIl",o entendimento. exposto, suger~-se que dele\, seja
. 'cientifi~ado aDIRAD.e aDIRMA." ,

"

A consideração supe~ior. '

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2012 .
. .

~

" ..
- -;7

,'. /1'<., --' /< ~,'.'~ .. . ) .

'L::Bae~~~~'
. Procurador Federal

Coordenador

..
\ .

'.
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ADVOCACIA GERALDA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22' andar - Centro ~ Rio de)aneiro - Cep 20,090-050

Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208' - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 113812013-AGUIPGFIPFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°, 819323640

\ .

1. Aprovo o PARECER· N°: 0002/20l2-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0,
. elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta

• Procuradoria.

2. À Coordenaç'ão-Geral\ de Recursós' Administradvos, na qualidade de' órgão
consulente, solicitando fazer dar conhecimento d~ presente manifestação jurídica à Diretoria de
Marcas,

.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2013.

~ d1::a
Procurador-Chefe

/
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