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INTERESsADO: Diretoria deMarcas.,

, \

. A~SUNTO: Perda de legitimidade a posterioride quem apresentou regularmente a defesa no
curso do processo de caducidade.

\ .. '. \

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I '

" .'

I. CONSIDERAÇÕES ;INICIAIS

, "

1. Às fk,143, a DIRMA pergunta qual o procedirriento'a ser adotado em relação àI , ,

p'etição ,de contestação ao, ,pedido ,de caducidade quando houve a 'perda a post~riori de
. legitimidade para figurar'no feito ..

, 2. , ../~•.. i ..I

A consultafoi formulada nos seguintes termos (fls. 143):

" .

" ,

\

"SoliCitamos informar qUal·procedimento deverá ser adotado em relação
a petição de contestação ao pedido de caducidad~ (fls. 106),.pois esta foi

'. I ••.

,.protocolada em n?me da ces.sionáda, sendo que, foi homologad~ a
desistência do pedido de transferêncÜi (fls. 134), conseqüentemente a
titu,lar dksta passa a ser, distinta da.relação processual."

3... A contestação ao pedido de caducidade f~i protocolada pela empresa cessionária
da marca.' Posteri~rmente; a,cessionária pediu a' desistência do pedido de transferência da marca,
o que foi ,homologado pela ~ut'!rq!lia.

. .

4. A,consulta foi realizad~no ano de 2003 e não.foi respondida até o momento,por
I razões conhecidas, as' quais envolvem o 'falecimeritt>' da Procur~,d~ra Federal para qu'em havia.

"sido distribuído o presente processo. OPr~cutadqr Feder<j.lInfra assinado examina esta consulta,
na presente dat~;JPosto que priorizou a análise das minutas de atos normativos, os projetos de lei
e,outràs processos (}dministrativos que assumem' a ?"atureza de urgentes. 'Encontra~se, aSSIm,
justificado o atraso na respos"tá:

..,



. Art.·143 [...] . ,
I § I°Não ocorrerá câducidáde se o titular justificar o desuso da marca por

razões' legítimas .. ,
§ 2° O titular será intimado para se manifestar no prazo de~60 (sessenta)
dias, cabendo-lhe .o ônus de provar o uso da mar<?a ou justificar seu
desuso por razões legítfmas .

. '" ~ I 11 I "I,

5. Provavelmente'; o decurso do tempo promoveÚ aperda do objeto do processo de
éaducidade. É. bem 'possível que a marca já. teriha sido extinta por outras razões,' além da
caducidade. De toda forina, cumpre consignar a compreensão sobre a matéria para fins de futuras

, -.situações semelhantes, sem prejuízo de uma análise mais acurada' em um momento próprio.

11.DEFESA APRESENTADA EM SEDE DE PROCESSO DE CADUCIDADE

6. A caduddade é uma das.formas de extinção do registromarcário, de acordo com o
art. 142 da Lei 9.279/96. De acordo com o ,art. 143 ,da LPI, somente quem possui legítimo
interesse pode requerer a caducidade do registro, in verbis:

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer p;ssoa com
legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data
do requerimento: '. \

.1-- o uso da marca não' tiver sido iniciado no Brasil; 'ou '
li -o uso- da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos

.consecutivos, ou se, no mesmo pr!lzo, a' marca tiver sido usada com'
rIlOdificação que iinpIiqu~ aJteração de seu caráter distintivo original, tal

'como cons.tante do certififad.o.de registro ..

7. Os §§ l° e 2° do art. 143 da Lei 9.279/96 prevêem' a defesa conçementeà
manutenção do registro marcário p~lotitulatda marca~'

, .. - .

8.. Parte-se da premissa q~e o titular da marca é a parte/legítima para defender o seu'
. bem. No entanto, há situações nas quais outras pessoas também são legítimas na defesa do uso

I ' .. ' ..

da marca, ainda que 'nãO sejam os titulares do registro. Essa assertiya é confirmada no seguinte
exemplo, inspirado no caso concreto dos autos em epígrafe:

(i) "A" é titular da marca XPTO;

'(ii) "A" e "B" efetuam um contrato de cessão. damarca XPTO. O contrato. de
cessão não foi apresentado ao INPI, naÚeimos·do art. l3q da LPI, o que não'.
'significa ausência de efeitos entre. as partes,' posto que o art. 137 prevê a

,publicação dà ces'são ,como marco inicial dos efeitos em relação' a terceiros; ;
(iii) "C" requer a éaduCidade da marca XPTO, em consonância com o art. l43.da

LPI; ,

(iv) "B" apresenta:o contrato d~ cessão. ,da j marca XpTO e apedido
administrativo de.anotação respectivo, perante oINPL

" 2 '



9. '''B''somente será titular da marca perante o INPI, após a publicação da RPI do
processo de transferência do registro. Ainda assi~, não há óbice para'o INPI r~ceber a defesa no
processo administrativo de caducidade, nos termos do art. 143, §§ 1° e 2°, da LPI. "B" não é
titular da marca, mas existe 'uma expectatIva de direito de que venha a sê-lo, o que justifica, a sua,)
atuação como titular do registrô no processo administrativo de caducidadé .. I

1O.Nocaso;corre em paralelo dois pro~esso's administrativos diferentes, posto que os \
objetos,a serem apreciados são distintos:

(i) processo de caducidade;
(U) transferência do registro marcário. '

11.' ,O quê acont~ce,'se n?curso do processo de transferência do registro marcário ~e
"B" desiste do pedido de cessão? Int~rrompê-se o andamento do processo de transferência e
segue no~almente o curso do processo de c~ducidade, u~ nã~ prejudica o outro.,

, .
"- 12. - - Não há inotivo para o INPI prejudicar a defesa do uso da marca no processo de

caducidade sob o a;gumento. segundo o ql1al "B" ~ornou-seilegítimo para figurar no process~de
caducidade.' "B" tornou-se-parte ilegítima para figurar no processo de caducidade 'em"um
momento posteriqr ~ apresentação.da defesa.

13., Na hipÓteSe do INPI considerar prejudicada a .defesa nÇ>processo de caducidade,
. formulada por "B",~ooorreriauma:situação rião des~jável: o processo de caducidade deixaria de
ter' os elementos' de 'defesa. O art. '143pievê a def~sa de 'Uso da marca, em umpr,oces~o de
caducidade, porque entende~ciue o contraditório precisa ser observado. O princípio admiriistrativo

... ,. I

de contraditório possui um valor superior as normas' que regem a legitimidade das partes. _,..

14. A marca XPTO voltaria à ser de plena titularidade de "A". No entanto, "A" não
poderia defendê-la, em'razãó do decurso do prazo previsto no §2° dq art. 143 daLPI. Essa é uma
sjtuação não desejável; posto que é pr~cis~sempre pri,vilegiar o princípio do contraditório, o qual
restari~ prejudicado nopro~esso de cá.duéidad~. " "

15:, .Considerar a defesa da marca: XPT~} como prejudicada, pr~vavelmente 'acarretaria
a seguinte situação: acolhimento das alegações 90 reql,1erirriento de' caducidade, sem o
contraditório.

16.. Havendo dúvid~ se "A" tem interesse na defesa do uso da 'marca XPTO, a
'autarquia poderia' fomiular uma· eXigência simplesmente para ,que aparte qitifique a· defesa
apresentada por "B",' não .abrindo oportunidade para uma n,ova apresentação de defesa, sob pena
de violação ao prazo fixado no art. 143, §2°, da LPI. I'

, \
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111.CONCLUSÃO

17. As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria a respeito do
caso sub examine:'

r. No curso do processo de caducidadé, a alteração da titularidade. da màrca
investIgada não prejudica a defesa apresentada pelo ~tigo titular, nos termos

.doart.143,'§2°,daLPI;, '

11. O priqoípio do contraditório orienta a. seguinte, assertiva: os argumentos
apresentados ria defesa, pelo. antigo titular, encontram-se' hígidos, no
momento do exame d~ caducidade da marca, não obstante a alteração da
titularidade do registro;

UI. 'A defesa apresentada pela titular da marca, em pr~cessó de caducidade, não
resta prejudicada' em de~orrência de perda a posteriori de legitimiçlade,
po~quanton9 inomento da apresentação dos argumentos; nos termos do art.
143, §2°, da tPI, a p~rte era legítima para figurar no feito.'

Â c<;!nsideraçãosuperio!"..
>'.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2014.
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Loris Baena Cunha Neto
.Procurador Feder.al

Coordenador
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Despacho N° 074112o.14-AGUIPGFIPFEIINPI/COOPI_MSM_3.2.3..

REFERÊNCIA: Processo,N°. 816932670 'i

..
I: .' Estou de acor~o c0I1.1a }JOTA N°·0292/20 14-AGU/PGFIPFE/INPI/COOPI-LBC_ .
2.1, elaboradâ pelo Procurador'Federal Lóris Baeha Cunha Neto, Coord.enadbr daCOOPI desta

' .Procuradoria .. ' . ,

..
2. À DIRMA.

" .
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2014.

. I

/ .

. /

I

.~
"

......0Mauro1L~.~.
.d. .'Procurador-Chefe
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