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INTERESSADO: CGREC

ASSUNTO: Cisdo de empresas. Colidéncia entre marca e nome empresarial.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Os autos em epigrafe trazem um conflito entre duas empresas interessadas no
registro da marca “Francine”. A sociedade Francine Relogios e Presentes Ltda EPP (doravante,
requerida) foi constituida em 1996 (fls. 06/10). Em 29.09.2000, ela depositou o pedido de
registro da marca mista “Francine”.

2. Em 9.11.2009, a empresa Francine Joias Ltda apresentou pedido de nulidade da
marca “Francine” (doravante, requerente). Os argumentos expedidos pela requerente sao
resumidos a seguir (fls. 23/30):
a) a empresa Francine Joias Ltda foi constituida em 14.09.1970, tendo a expressdo
“Francine” como nucleo do seu nome empresarial. Originalmente, a sociedade
possuia a denominacao “Francine Novidades Ltda” (fls. 33/35);
b) “[...] a prioridade de registro incide no elemento distintivo e caracterizado da
denominacao social [...]"”;
c) arequerente depositou o pedido de registro da marca Francine, em 17.11.2000.

3. A empresa requerida manifestou-se as fls. 55/61. As partes possuem origem em
uma sé empresa, a qual foi objeto de cisdo no ano de 1996. A requerida defendeu a prioridade do
depdsito, posto que o seu pedido de registro marcario (29.09.2000) foi apresentado antes da
requerente.

4. A CGREC emitiu parecer técnico as fls. 66/67.

5. A Procuradoria examinou a colidéncia entre marca e nome empresarial no parecer
ora juntado aos autos. De acordo com o entendimento da Procuradoria, ndo importa a data de
constituicdo da pessoa juridica quando duas sociedades pretendem o registro de idéntico sinal
marcario. No caso em tela, o0 que importa é a data do primeiro depdsito de pedido de registro de



marca junto ao INPI, ressalvada a hipdtese da empresa impugnada demonstrar o pré-uso do sinal
também como marca de produto.

6. Na hipdtese das duas empresas demonstrarem o pré-uso do sinal marcério, nos
termos do art. 129 81° da LPI, prevalece o primeiro depdsito do pedido de registro de marca.

7. Os autos sugerem que as duas empresas utilizavam o sinal marcario ha pelo
menos seis anteriores aos depositos dos pedidos de marca. Confirmada essa hipétese, prevalece o
primeiro depdsito do registro marcario, junto ao INPI, independentemente da data da
constituicdo da pessoa juridica.

8. Por coeréncia com o direito marcario, ndo se investiga qual das duas empresas
iniciou antes o uso do sinal marcario. Isso seria deturpar o sentido do art. 129 §1°da LPI.

A considerago superior.

Rio de Janeiro, 7 de junho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



