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PROCESSO N° 822195810 . I . "

INTERESSÁDO:CObtdenação-Getal de Recursos e Processos Administrativos de Nulidadé.
f.-SSUNTO: Contratõ' firmacÍó posteriormente aod~pósito do pedido qe registro. Marca. Art
124, XXIII~da LP1.

. , .

, .

,.

..

L Panifins de aplic~ção:do art. 124; XXIII, da
.:CPI, incumbê ao reqúerenÚ~, da nulidade
comprovar com robustá prova docul11entàl que o
requerido 'C9~ecia a marca estraIlgeira em
momento anterior 'àdatado depósito do pedido
de registro. , .
11.' Não se presrurte o conhecimento da marca

. estrangeira pela atuação' do requerido em idêntico \
~setor'mer~adoI6gico do' requerente ,ou pela

I celebração de um contrato posteriormente à data
do registro.

." . - \ ·1 .

Senhor Procurador-Chefe da PFE"WPI, ,,' .

.I .

," ~
I. RELATORIO

/ . ~ ,.

1. ~.<-Coordenação-Geral deRecUrso~ e Processos Administrativos de Nulidade
submete consulta.àProcilladoria'sobte o alcance do art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96 e do art. 6 .

. septíes da Convenção da Uniãdde Paris (CUP). Tràta"se de' tema ab€>fdadonO Parecer N° '0002-
2015-AG;U/PGFlPfE/INPI/COOPI.LBC-1.0, submetidoàavaliaçãb. do Procurador,-Chefe na:

.'~-pr~~ent~,dat&.. '.
. '

"

1

.1

2. Acoiitr~vérsia resume .•se aôsseguintes.termos:
tA' empresà'Frigel. Firenze (italiana) ·fiÍl11~u contrato de parceria com a

~empresaPooling Tráde Comércio Importação e ~xportação Ltda (brasileira) .
• " '. I. ",'. ' - "

O contrato teve vigência no período compreendido entre 15.01.2001 e....
28.01.2002. Posteiionnente, a empresà.Pooling 'frade Comércio Importação
·e Exportação Ltda teve á. sua tazão social alterada para Frigel Brasil Ltda;

..

","



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

(

< i "

"

, I

lI>

UI.

,~~.

'~AS)!1S~~
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SeM1idPred-,

.Aempresa. Pooling írade Comércio, ImporUlç~o e ,Exportação Ltda.'
depositou o pedido de registro da marca rt1i~ta"Ecodrygel", em 28;04.2000.
A,marca Ecodrygel (registro nO822195810) foi concedida' em Oi05.2006,
figurandocoI1?-0,tituláta Frjgel,Brasil Ltda (fls. 19);
Em 07.08.2006, a emptesa 'PtigelFirenzé e a Tecnos Industria, Comércio e

• "" f - .• ,

Représ'entaçõesLtdaprótocoláràm um pedido administrativo de nulidade da'
" . , .. \ '

marca "EcÓdrygel" sób argmp.ento de' yiolaçãodo 124" XXIII, da. Lei
, I ' iI!"- • : , .

9.27,9/96 edoart. 6septiesda Comrenção da U~ãode Paris (CUP).

. .... . ,
3; / o requerimento 'de nulidade mencioiiaa existência de uma ação judiciàl ná 4a

Vara Cível da Comarca de Santo André. Pbr 'se tratar de uma ação na Justiça Estaduàl, o INPI
nãó é parte.. ," t

, ,

4. Oparecertécnico ,daDiretoria ge,Marcas opinóupeloconhecimentodo processo>
'-' a,dIi1inístrativode nuiiçiade e não-provimento em seu 'méritó(fls; '135/136),' Transcreye'-se a

,'fundârnentaçãod~parecer:
, '

\ '

,

,

< ,

;' .

,'t

, ,
,"A ~equ,e~ida,'P?r 'súavez,efetuoQ, o depósitd da marGa,àn1.!land~ em •
28/04/2000. Neste sentido, enttmdemos não ser aplicável o art. 6 septies

I \ .da.Cup,vistoque a enipresarequlfrente J?-ãocomprovou ser a' empresa
" tequetída sua representante com~rcial ao tempo do depósito da marca em

'ef(ame. Assim COmO ,também todos os:documentos que demonstram o
liso"da, marc'a ECODRYGEL peia· ~equerente' têm data posterior, ao
depósito. J..,]

, • -6 ~ I ~. ,

Não: constam .dos autos quais~ue.r, doCumentos quedel}lonstrem que a
, ore9uerida" .não poderia ~esconh~cei- a nrarcÍlem razão de sua' atividade,

éonforme estabelecido no art. 124, 'inciso XXIII da LPI.;'

5~ Às, ,,;fls.';' 13}/143;", o parecer técnico da, ',CGREC
I '_ (NOTAlINPIIPRE8IDÊNCIAlCGREC/N°,'1112012) entendeu pelo comportamento parasitário

" _, . '. ', .. v". _ .' _,- '.' . , •.. ' ".:;,,1,:" .' ... ,_' ' ..

adotado pela eJ1lpresa,Frigel?Brasil lLtda e solicita órientação4estàPto~uradotia quanto ao
'alcance d~'MC 124, *Iir~ da fei 9.27~/9(J. ,I 0",

. ,.'
,n~MÉRITO

• I

, "

6'. o art. 124, XXIiI daLei 9.279/96 veda o registro marcáriode sirial q~eimiteou.. , .' " \,.' .

reproduza ·sinal correspondente"á marca concedida n6exÚ~rior Q9nhecida pelo requerente~ O
\ ... ,,' '". " I •..... ( , .

dispo~itivoprevê que ttt~lardaniareá precisa set sediado ou domiciliado em território naCional
ou em país C9Il1o qual o Brasil mantenha acordo ou que aSseguz:ereciprocidadede tratamento..- . .' . ',\ ... ' , '.') ,.

Além.desse requisito, ~a,marca,precisaassinalar produto ou,serviço idêntico, semelhante,ou afIm,
. '! .. ' '_ i I _ ,

apto a'gerar cOIífusa6o~lassodação coni g:'marcaconcedida,noexterio{. '

\.,
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• I

Art. 124.~ão são registráveiscomo~arca: ,
xxlll- sinal que imite ,ou reproduza, no tod6.ou em parte, marca que o

., requetentee:videntemente'não poderia desconhecer ~ril razão de sua
• i ~ti~idade, ~ujotitUlm:,sejasectiadoOU domiciliadodemterritório naCiomtl

, ou em"p~ís com o qUl;l1o Brasil ,manterihaacordo, ou .que assegure
"reciprocidade de 'tratamento.,se a marca se d.estinaradistingi,rir produto
ousel\liço idêntico, semelhante ou llfim, suscetível de causar confusão
ou associação com aquelamarca 'alh(;(ia.:. ' .

\

" " { . - ,

7. Deacordo com. o,parecer;. tI eIl1;presaitalianapbdé invocar p art. 124,XXIII~ posto
, que'ela possui. sede' em país~signatário da CUJ>o Esse r~qui~ito.é abordado no Pa,recer N° 0002:'
20 15-AGU/PGF/PFE/INPI/éOOPI.,LBC-1;0 nest~s tertrios:-;

.'

'i77~ . C?nsidera~do, que aCUP é,'o ac.0rdo. intemacion~lmais
. i~portante: de' propfied~~eíndustr~aI,· parfl~ razoável entender .que o
. titular do registro' marcáriosedÍado ou domiciliado em país sigilatário
invoque oait., 124,'XxIll, ·dãi,PI, perante o INPI, para ~ns de.impugnar
o pedido de ri1arca~"

\

.,-'

~ ~.
. \' .• , _ r

'8. Àsf1s. 129 e $., ae~presa·reqyer~ntedanúlidadepro"aodepÓsito do pedjdode
, registro, nos termosdo.~.f58,§2o, da L~L '....• -

Le.i ,·9.279/96,~." 158. Protocolizado, o~pedido. será publicado para
• .'1~presentaç~6de oposiçãono 'prlizode 60 (se~sellta).dil!S.

§ 2°'~ão se conheêerÍi cla,oposição, nulidadeadnlinistrativa ou de ação
de nulidade se,'fundamentadano inciso xxliI do art. 1240u.11Oart. 126,
não se cQmprovár;,no' prazo'de 60 (sessentá) dias após a jllterposição,~o
depósito do pedido de registro da rp~rcana formadestaLeL'

íI.~ CQ.NlIECIMENTO])O' REGISTRO 'M1RcÁRIQ,' ESTRANGEIRO PELO
'REQUERENTE NACIONAL

, '

9. :A empresa. requerida: (Fr~gel B'rasilLtda) conhecia a .marcade titularidade da
.. ,.. _ r "

'Frigel Firenzê? .L

, ".. ,

10.. Os documentos acostados aos autos demonstram que as duas empreSas firmaram
contrato~,que teve"igêncÜ(nb,~períodb 'cofnpreendido, éntr~ 15.01.200'1 e 28.01.200LNa

, ,ocasião, aemptesa FrigelBrasil'ttd~possui'otÚrOn()mê eIripresârial (poolii}g Trade Çomércio
," ",' -. ' ": ) ,., '_ ,_ ., - .' 1 .• ,: - •

Impdrtação e Expottação Ltda)~',' '
\ ' .

c.

/
,.'
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\. 12. '. A princípio, assiste. razão à' Diretoria de Marcas quando opinou pelo não-
.. 'proyiI.ne~to>dÓIl1eritodoproêesso adm:inistrativo·de'nlilidade,postoque a empresarequerehte

(Frígelfirenze) não demonstrou que a empresa pacion~l conheciaâ marc~a'estrangeira antes' do
pacto contratual...'

13: Entretanto, 'mostra-se razoável-'il1laginar que a einpre.sabrasileira conhecia a
~arca ,estrangeira, posto que ,antes' da \assinatura 'de um contrato', ~xistem tratativas que

'costumàmdurar :meses.Se a-empresa i(aliima tive~'seapresentfldodocumentos indicando essas
". ' .. ' ( .'. ' .. ' .. '., . , .. 'tratativas com:datá anterior àquela do depósito do pedido de r~gistro'jmpugnado,' razoável seria

Concluirpelo Preenchimento do requisito relativo ao' conhecimento da marca.pelo requerente do
,. ,': ',' ,,', I ,- •.... "", .. '., , , " •

registro." '.

14. Ocorre~no entanto, que essa cpmprovaçãonão foLefetuada pela empreSaitaliana.,
N~bsépodéanuIar ~mardappr úl11;âm~raptes.unçãode existência Ide tratatiyas meses' antes da
assinatuTa,do contrato. Essa é iuna ci!lestão para ser ptovada jJéla,empresa .requerente da .
nulidade.

l . " _'..•

,f5~, O"Par~cérN°0002'-?015-AGU/PGF/PFE/INPIJCOOpr;'LBC-LOdiscorreu' sobre o
'~ônüs.da prova nos proces'so~'no,squais se invoc~ o art. 12.4,xxpr, da Lpr,mediante à seguinte

~xposição:
~, .

.11

\,

'.

p •• !

.'

.' -"

lBARBOSA, Denis Borges, 200Q,pô 57.

\
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es~angeira, ',Não ~,bàsta a" mera alegàção, mas sim a
documental."

16~, As.. empresas requ,ere:rrte,e' requerida atuam em umsygmento empresarial
'. especializado, a saber, produção de maquinarios para refrigeração., De acordo cóm o ParecerN°

0002-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-l.O, tias controvérsias envolvendo, atividades
empresariais,' especializadas, m~st~rumolhar 'acuradoqa Achninjstração, posto que lí~ sitUações'
nas quais não prospera 'a alegação'de desconheciinénto do registro 'estrangeiro. , '

, ,

p. ,No precitado pârece,r; foi of~recido o' exemplo 4e um registro. para assinalar
turbinasáe avião. Urna emp~esa,}que fabrica t'lÍrbinade avião, n~Brasildesconhece as marcas
estrangeiras que assinalarnturbinas de avião? Époucoprovavel queh~.ja'esse deSconhecimento

, das marcas estrai1g~ir~s, em urnsetor tão especializado~ " '

18. Nãd basta' alegàrqu~ à atividade empresârial é-espe~íflca.' O, requerente da
nulidad~, ou Ó' opoente, precisa demonstrar, documentalmente\que ~'me~cado desse produto ou

~ .....• l, ',I •

serviço 'é espeda1i~ad~. Isso não foi feito nos 'autos. '
.. ' ,,'- ~." ., ,

. - .. ' . -- ..... ,
19. E~ mnaprimeira anaJ.ísedos, autos, parece que o' produto' assinaladopelamarc~
anulanda é um "bem: produzido' por' poucas, empresas, o que indica tratar-se de um mercado

, específi,co" esp,e,'cializ,a,40. Nes,se diapasão, mostra-se razoavel súpãr que,' a empresa requerida
.....• ,'o _.',' :" • ' ' I ...

conhecia a marca\ estrahgeira.' Ocorre, no entanto, que os autos ·carécem oe prova nesse sentido.

20. ,OsdoCUIl1ent6s juntados pelatequerente demonstram tão-somente, que houve,um
contrato entre as duas empresàs;e que 'a matéria é objeto de discussão em Juízo. ~A requ~rel)te
comprova tàm15émque a retJ.lieridà efe~ou' urna série';de notificaç9é~ em, facé da requerente, as
quais tiverámporfinalidade a abstenção de'l.l;so,da mar9a .

.,',
,

21. Dentre esses do,cumentos, ha urna guia de illlPortação de produtos' com â. marca
o "- ," '.'

anu!anda para a empresa brasileira 'Planmar Indus!rial e Com; dy Plãstiéos,~e 3O.12.1996. ,Esse \
documento de.caraterfiscal, localizado nasfls, 11)/119, .demonstra que os compressores com a

... marca Frigelja eramcomérciálizados no l3rasif,~m 1996~Se essa~mpresabrasileirapossuit: em
, ", " ,<", ,~ '. ' "

seuquadro societario <;js sócios ,dael1lpresa requerida, ou apenas um deles, a situação é de facil
" .• ' . "", ," ' ,_'" ,'", _,_ •• 1 _"

resolução, porquanto eSsa seria urna prova convincenÚ~ de que a 'empresa requerida conhecia ,a .
• • ' { •• > - ','

'marca estrangeira.'. ",. '

, ,

, .
I • , •

22., ' Se a requerente demonstrar que um dos sócios da emprésa requerida trabalh~va ou
comercializava o,produto, coma marca assinalada: em razão do. contrato firmado com aPlbmar

", . , ', ~"."
Industrial, havêráo preenchimento do requisito em discusssão,disposto no art. 124, XXIII, da. ~ ' .' - . ~
LPI ' (",marcaqlle' o requerente evidentemente não poderia desconhecer (,em razão de sua
,atividade").

5
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23. Afirmou-se nos ,autos que o contrato de distribuição, celebrado;.entreas' empresas
.r,equerentee.,iequerida, teve:vigênci~entre 15.01.2001 a 28.Q1.2002:Todavia,nâose identifica,
i data na qual ele fói celebràdoo.Na versão em inglês do contrato; há Umcarimbo com á data de .
16,dejulhode2QD;1(fls. 53) .. j

"

24. - '. Não parece razoáv,elacreditar-que essa datà (16;07.2001) foi adacelebração do'
contrato, posto que a cláusUla 19 (fls. 58) estipula (, início dos efeitos contratuais como' 15 de
janeiro,de2001!Na fls. 58;nã9;se identifica o'ano·dÓcontnito, poi~ que o·carimbo com adata
,encontra-se com atinta fraca..

\. ~" .....
25.. Se a vigê1ici~.·do contrato entre as empresas requerente e requeridá teve,início em '

",,', , , ~. , ", ' . I", .. '" '" " . ,', ":, ~ ,,' •

/15.0L20~1, érazoáyel a existênCiade, negociações 'meses antes. Causa estranheza o fato da
~mpresa/tequerente nãocbnseguircomprovar.docUIi1énta1mep.te asttatativas'antes do depósito/ .
do pedido de regí~tro damarcal3?ulM.da. Essas'eri~ uma prova: contundente ,que a requerida
conheciaá marca estrangeira.' .

26. Jlarticularmente,. Ó Procutador infra..;as~inado,está convencido· que a empresa
requerida con4ecia amarGa estniJ1geira.NoentiuitQ, aopiÍli~<?particular do subscrevente não
prevalece sobre· a aus~ncia de ',prova.dos ..autos; sob. pena .'de desvirtUai' o devido processo
administrativo.

~moCONCLUSÃO
\.

27. \ Dianted~expósto, resta exaininadaamatéria objeto da consulta. A compreensão
.aqui ex.aradanão,vinculaaAdministração,possuindoesta pod~t discricionário-para,fundamentar
asua decisão recUrsalem sentido divê~so.. -

. 28..

/

. s- "

29. Diante cl,?sindícios descritos nos Últimos parágrafos ,do.mérito da presente
manifestação, Isugere~se.â CGRECque dê ciência deste paréç~r à requerente e lhe ofereça a
,oportunidadepara apresentar novos dqcunientos..

. . ~ '

30. Observa-se que a requerida nao se manifestou nos 'autos.provavélrnente, não
houve interesse quando houve a publicação correspondentehà RPI.:Oe toqa forma, se for

•.



•••. ,i ~ .•.••.

oferecidaopo~nidaâe. para a requerente: se manifestar nos autos, o mesmo précisca ocorrer em
~ l. ' ' •

relação àrequerida. ' \ I

, ' .

' .. 131., Aprovada a presente ma'ni,festação pelo Proc,urador-Chefe, sugere-se a 'devolução
dos autos à CGREC e encaminhamento d~ cópia' da notatécclca ~ Direto~i~ de 'Ma;cas.:

A consideràçãb superior.

Rio de Janeiro, 9 de março de 2015.
;/~/ ~))Y;C? .

/ ._" / l..... ,:.,> ' .. / ...'/ ;.. "",' . ,
.• ,pJ',~,,'/'>c:.c..--~.. ~ ., ~"'?<.'~~~_! •.••••

,Loris Baena Cunha Neto
'PrÓéúradorF'ederal

'Coordenador
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PROCURADORIA fEpERAL ESPECIALIZADA JUNTO Ko INPI
Rua Mayrink'Veiga, 09, 22° ,andar- Centro - Rio de Janeiro - Cep 26,090-050

' TeJ.: (21) 3037-3731/3037c3208 - fax.: (~1) 3037~3206"

Despacho' N°'(J233/2015-AGti/PGF/PFEIINP~/CdoPí:rMSM -3.2:3

REFERÊNCIA: Processo N°. 822195810

1. Aprovo ,o" 'PARECER N°' 0005/2015-AG:O/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC_1.0,
, elaboraçlópelÓProc~rador Federal Lori~ Baena Cunha Neto, '~ootdenador da COOPldesta,

Procuradoria .. ' '

·2: 'À':DiretorÜi deMarcas.

, ,

'I

" "Rio de Janeiro, 17 pe abril de 20 15~

( ,

" .

I'"~ •

~,

. I
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, ,oA:uroSO'Maia ..
ProcUfa,dor-Chefe,
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