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1. Andlise de minuta de Resolucao dispondo sobre a divisdo de registros e pedidos de
registro de marca em sistema multiclasse.

. Andlise dos requisitos de juridicidade para a edicao do ato normativo.

. Nao se identifica dbice juridico a publicacdo da Resolucdo, opinando-se, entretanto, no
sentido de que o tema seja disciplinado pela Resolucao que vier a tratar do registro de
marca em sistema multiclasse.

4. Necessidade de revisao dos motivos da pratica do ato, a vista da iminente adesao do Pais

ao Protocolo de Madri, e sugestao de alteracao de dispositivos.
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1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 12 de marco de 2019,
submete a apreciacdo da Procuradoria proposta de minuta de Resolucao sobre a divisdo de registros e
pedidos de registro de marca em sistema multiclasse.

2. A referida minuta havia sido anteriormente encaminhada a Procuradoria, sendo objeto de
reuniao no dia 11 de fevereiro com a DIRMA, retornando na oportunidade para apreciagao,
acompanhada de notas sobre os seus dispositivos para fins de contextualizagao.

E o necessdrio a relatar.

3. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a andlise da minuta de Resolucao que dispde sobre
o registro de marca em sistema multiclasse foi realizada pelo érgao consulente através do Parecer N.
00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

4, A referida andlise concluiu pela admissdo do registro de marca em
sistema multiclasse perante o ordenamento legal vigente, por inexisténcia de vedacdo legal por parte
da Lei n29.279/96 (LPI).

5. A divisao de ped|dos e de registros de marca é tema intimamente ligado ao sistema
multiclasse, permitindo ao usuério solicitad-la, por exemplo, quando houver sobrestamento na analise
do pedido, sendo possivel proferir decisdo final sobre a registrabilidade do sinal marcdrio apenas em
algumas das classes de produtos ou servicos reivindicados.

6. Trata-se de instituto que, ao lado do regime de cotitularidade e do sistema multiclasse,
possui previsao expressa nos atos normativos referentes ao Protocolo de Madri (Regra 23 do
Regulamento Comum), razdo pela qual objetiva o INPI aplicd-lo ndo somente a via internacional, a ser
inaugurada a partir do ingresso formal do Brasil como Estado aderente ao referido acordo internacional,
mas também ao sistema de registro de marcas nacional.

7. Ndo ha na Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96) qualquer referéncia a divisao de
pedidos ou de registros de marca. E parece que nao deveria mesmo haver pois, apesar de nao estar
vedada a possibilidade de adocao do sistema multiclasse, tal como analisado no Parecer N.
00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a légica empregada até entdo no Brasil sempre foi a admitir, na
pratica da atividade registral, apenas a possibilidade de que o requerente indicasse somente uma classe
de produtos ou servigos para designar seu signo.

8. Assim, considerando a viabilidade de adocdo do sistema multiclasse no ordenamento
juridico patrio, ante a inexisténcia de ébice legal, entende-se que a possibilidade de divisdo de pedidos

ou registros de marca operacionaliza, de forma eficiente, o tramite administrativo nos casos em que
houver a indicacdo de mais de uma classe de produtos ou servicos, permitindo que o usudrio solicite:
a) a divisao do pedido de registro quando houver sobrestamento do exame, mas seja possivel proferir
decisao final sobre a registrabilidade do sinal marcario em ao menos uma das classes reivindicadas; ou
b) a divisao do pedido ou do registro para fins de transferéncia de titularidade.



9. Passa-se a andlise dos elementos do ato administrativo: a edicdo da Resolucdo pela
Autarquia.

10. O motivo, o qual compreende as razdes de fato e de direito, constitui o primeiro elemento
do ato administrativo a ser analisado, justificando a sua prética.

11. In casu, os motivos que ensejam a realizacdo do ato referem-se a necessidade de assegurar
maior qualidade, transparéncia e uniformidade no processamento de registros e pedidos de registros de
marca e o desenvolvimento dos meios que viabilizam o tratamento, pelo INPI, dos mesmos, conforme
justificativas trazidas pela prépria Resolucdo.

12. Ocorre que, tal como salientado no Parecer N. 00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, em que
se analisou a minuta de Resolucdao que dispbe sobre o registro de marca em sistema
multiclasse, constata-se que a eminente adesdo do Pais ao Protocolo de Madri (o que criard uma rota
para pedidos internacionais de registro de marca) parece ser o motivo principal para a edicdo da
presente Resolucdo. Isso porque sera garantida, com a sua edicao, paridade de procedimentos entre os
pedidos nacionais e os internacionais, permitindo-se aos primeiros também a adocdo do sistema
multiclasse.

13. Assim, ante a existéncia de vicio, recomenda-se a inclusdo de tal motivo nas razodes
constantes do texto da minuta de Resolucdo.

14. Quanto a competéncia da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuicdo do
Presidente do INPI para expedir a presente Resolucao encontra-se prevista no artigo 17, inciso Xl, da
Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto n? 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII
do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC n2 11, de 27 de janeiro de 2017.

15. A Resolucao também serd assinada pelo Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e
Indicagbes Geogréaficas, que possui competéncia para propor a edicdo de atos administrativos
necessarios a normatizacdo dos procedimentos nessas matérias, conforme disposto no artigo 19 da
Estrutura Regimental da Autarquia, bem como no inciso Xlll do art. 156 do referido Regimento Interno.

16. Quanto a forma do ato administrativo, cabe mencionar que a espécie normativa eleita
mostra-se em conformidade com a Instrucdao Normativa INPI/PR n? 02, de 2013, que dispde sobre a
expedicao de atos normativos pelas unidades do INPI.

17. Analisados os aspectos de motivo, competéncia e forma do ato administrativo normativo,
passa-se ao exame do conteldo.

18. O artigo 12 da presente minuta delimita o objeto do ato normativo, expondo que a
Resolucao visa a disciplina da divisao de registros e pedidos de registro de marca em sistema
multiclasse.

19. Aqui, contudo, deve ser feita observacdo. O tema tratado estd intimamente ligado a
disciplina do registro de marca em sistema multiclasse, como ja salientado, objeto de outra Resolucdo a
ser editada pelo INPI.

20. Em atencao ao disposto no artigo 72, incisos | e IV da Lei Complementar n2 95/98, opina-se
no sentido de que o tema aqui disciplinado seja incluido no ambito daquela Resolucdo, com a previsao
de dispositivos especificos relacionados com o seu artigo 49, que trata da possibilidade de
sobrestamento de pedido de registro em funcédo da existéncia de anterioridade ainda ndo decidida em
carater definitivo e com o artigo 11, que dispde sobre a transferéncia de titularidade referente a parte
dos produtos e servigos especificados.

21. A referida Lei Complementar assim dispde:

"Art. 79 O primeiro artigo do texto indicard o objeto da lei e o respectivo dmbito de
aplicagcdo, observados os seguintes principios:

| - excetuadas as codificacbes, cada lei tratara de um unico objeto;

Il - a lei ndo conterd matéria estranha a seu objeto ou a este ndo vinculada por afinidade,
pertinéncia ou conexédo;

/Il - o dmbito de aplicacdo da lei serd estabelecido de forma tdo especifica quanto o
possibilite o conhecimento técnico ou cientifico da area respectiva;

IV - 0o mesmo assunto ndo poderd ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a
subseqiiente se destine a complementar lei considerada basica, vinculando-se a esta por remissdo
expressa. " (grifei)

22. A nota técnica (anexo) informa que o ato normativo aqui apreciado dispde sobre a
possibilidade de divisdo de pedidos ou de registros de marca e determina como a mesma serd
processada. Parece, portanto, que o tema comportaria acomodacao na Resolugcao que vier a tratar
do registro de marca em sistema multiclasse, a ser publicada proximamente, razao pela qual sugere-se
seja avaliada pela Administracao tal possibilidade, em atencdo ao disposto nos comandos legais acima
referidos.



23. O artigo 2¢ dispbde que, em registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse
serd permitida a sua divisao para especificacao de produtos ou servicos especificados em novos pedidos
ou registros, de acordo com as situacdes previstas nos artigos 32 e 42 da Resolucao.

24, Opina-se no sentido da revisdo do texto, a fim de torna-lo mais claro ao usuario. Isso
porque o que é objeto da divisdo é o pedido ou o registro e ndo os produtos ou servicos. E importante
também dispor a respeito da possibilidade de divisdo do pedido ou do registro para designar apenas
uma parte dos produtos ou servicos referentes a uma classe. Entende-se, por fim, ser desnecesséria a
mencao aos artigos seguintes da Resolucdo.

25. Sugere-se a seguinte redacao:

"Art. 2° O requerente poderd solicitar a divisdo de registros e pedidos de registro de marca
em sistema multiclasse.

Pardgrafo Unico. A divisdo originarad registro ou pedido de registro diverso, relativo a uma ou
mais classes, ou ainda a apenas parte de uma classe, especificando determinados produtos ou
servi¢cos."

26. O artigo 39, nos termos da nota técnica, " prevé a possibilidade de divisdo de processos de
marcas quando o exame destes processos € sobrestado e determina como sera processada esta divisao.
A divisdo do processo em caso de sobrestamento do exame visa dar ao requerente a oportunidade de
solicitar o prosseguimento, em um novo pedido, do exame das classes para as quais ja € possivel
proferir decisdo final. O INPI realizard a divisdo de processos sobrestados também nos casos em que o
requerente apontar, por meio da peticdo de divisdo, o fim do impedimento a decisdo em uma ou mais
classes.”

27. Aqui propde-se também um acerto na redacdo, a fim de tornar a norma mais coesa e clara
a0 usudrio. Sugere-se o seguinte texto:

"Art. 32 Havendo sobrestamento do exame em pedido de registro de marca em sistema
multiclasse, podera o requerente solicitar a sua divisao.

Paragrafo unico. A divisdo originara pedido de registro diverso, relativo as classes nas quais
seja possivel proferir decisdo final sobre a registrabilidade do sinal marcario.”

28. O artigo 49, também nos termos da nota técnica, "define a possibilidade de que o
requerente solicite a transferéncia de titularidade referente a parte dos produtos e servicos
especificados no processo. O §1° do artigo 42 informa que serd possivel transferir parte dos produtos ou
servicos constante de uma mesma classe. O §3° do artigo 4° determina que a transferéncia devera
compreender os produtos ou servigos idénticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou
arquivamento de oficio do processo original.”

29. O signatédrio da presente manifestacdo, ao proferir o Parecer N. 00005/2019/CGPI/PFE-
INPI/PGF/AGU, acima citado, ja havia apontado que a Resolucdo que disciplina o sistema
multiclasse deveria prever, de forma clara, a possibilidade de transferéncia parcial do registro ou do
pedido de registro, referente a uma parte dos produtos ou servigos para os quais foi requerida a
protecao.

30. A redacdo do artigo 11 daquela minuta encaminhada a Procuradoria pressupunha tal
autorizacao, ainda que de forma implicita, a partir da utilizacdo do sistema multiclasse pelo usudrio.
Contudo, sugeriu-se ali a introducao de regra que explicitasse tal circunstancia, precedendo, de
preferéncia, o citado artigo.

31. Sugeriu-se, portanto, a inclusao de um artigo, naquela Resolugao, que dispusesse sobre a
possibilidade de transferéncia parcial de direitos, em posicao anterior no texto, nos seguintes termos:

"Art. _. A transferéncia de direitos pode referir-se a uma ou mais classes do registro ou
pedido de registro multiclasse."

32. Assim, opina-se no sentido da revisao do artigo 42 da presente minuta, a fim de que se
adeque a sugestdo acima apresentada, incluindo ainda a possibilidade de transferéncia parcial de
direitos, referente a determinados produtos ou servicos constantes de determinada classe, tal como
proposto no §19.

33. Entende-se também que a divisdo é um ato anterior a transferéncia, ou seja, a divisao
ocorre em momento anterior a fim de que seja possivel a transferéncia de parte do direito imaterial do
titular.

34. Por outro lado, o §39, clara referéncia a regra constante do artigo 135 da LPI, merece melhor
redacdo. Pressupondo-se que a transferéncia ocorre em momento posterior a divisdo, forcoso
reconhecer que, dividido o registro ou o pedido, e nao transferidos os registros ou pedidos decorrentes
da divisdo que compreendam produtos ou servicos idénticos, semelhantes ou afins, a melhor solucdo a
ser empregada parece ser o cancelamento ou arquivamento do registro ou pedido que, nessas
condicdes, ndo vier a ser transferido.

35. Por fim, sugere-se também a revisao da redacao do 8§42, no sentido de explicitar que a



solicitacdo de divisdo para fins de alteracao de titularidade sera realizada mediante a apresentacdo de
uma peticdo para cada registro ou pedido de registro, deslocando-se, de forma didatica, o comando
para o primeiro paragrafo do artigo.

36. Assim, diante de todo o exposto, propde-se a seguinte redagao:

"Art. 42 O registro ou pedido de registro multiclasse podera ser dividido para fins de
transferéncia de titularidade.

§1° Para solicitar a divisdo para fins de transferéncia de titularidade, o requerente deverd
apresentar uma peticao para cada registro ou pedido de registro.

$§22 A divisdo originard registro ou pedido de registro diverso, para fins de transferéncia,
relativo a parte das classes especificadas anteriormente, ou ainda a parte de uma classe, referindo-se
apenas a determinados produtos ou servicos.

$32 A transferéncia devera compreender ambos os registros ou pedidos de registro caso
sejam relativos a produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento
do registro ou arquivamento do pedido nao transferido."

37. O artigo 59, por fim, determina a data de entrada em vigor da Resolugao.
Conclusao
38. Cumpre salientar que, admitido o registro de marca em sistema multiclasse perante o

ordenamento legal vigente, presta-se a minuta de Resolucao a ser editada pelo INPI a disciplinar a
divisao de registros e pedidos de registro de marca no referido sistema.

39. Recomenda-se a revisdo dos motivos da préatica do ato, procedendo-se a inclusdo, nas
raz0es constantes da minuta de Resolucdo, da necessidade de harmonizacdo dos procedimentos de
registros de marca entre os pedidos nacionais e os internacionais, a vista da iminente adesao do Pais ao
Protocolo de Madri.

40. A Procuradoria, em juizo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, opina pela
inexisténcia de dbice juridico a aprovacao do ato normativo proposto, sugerindo, entretanto, que o tema
seja disciplinado pela Resolugdo que vier a tratar do registro de marca em sistema multiclasse, medida
a ser avaliada pela Administracdo em funcdo da possibilidade de operacionalizagcao dos institutos por
parte da Autarquia.

41. Sugere-se, outrossim, a revisdo do texto dos artigos 22, 32 e 49, tal como constante da
presente andlise.

A consideracio superior.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atencéo, a consulta ao processo eletrénico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do NUumero Unico de Protocolo (NUP) 52402002738201909 e da chave de
acesso ab97a27e

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os
normativos legais aplicdveis. A conferéncia da autenticidade do documento estd disponivel com o
cédigo 242562679 no endereco eletrénico http://sapiens.agu.gov.br. Informacdes adicionais: Signatario
(a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 15-05-2019 16:11. Nimero de Série:
61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
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Rio de Janeiro, 17 de maio de 2019.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atencdo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 52402002738201909 e da chave de
acesso ab97a27e

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com 0s normativos
legais aplicdveis. A conferéncia da autenticidade do documento esta disponivel com o cdédigo
263725908 no endereco eletrénico http://sapiens.agu.gov.br. Informacdes adicionais: Signatéario (a):
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