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. Instauracao de Processo Administrativo de Nulidade (PAN).

. Vicio ensejador da nulidade superveniente.

. O prazo previsto no artigo 169 da Lei n® 9.279/96 inicia-se com a expedigao do certificado
de registro marcario, ndo importando que o vicio gerador da nulidade seja conhecido
somente apds o seu decurso.

4. Possivel propositura da acdo de nulidade do registro pelo INPI, nos termos do artigo 173

da LPI.

WN =

1. A Coordenacao-Geral de Contencioso submete a CGPI consulta relativa a Nota Técnica n.
00002/2021/DCONT/PFE-INPI/PGF/AGU, que trata do cumprimento de decisao proferida pelo _IUIZO da 32
Vara Civel de Franca em acdo falimentar, através da qual foi decretada a nulidade das cessdes de
direitos referentes ao registro de marca "Pé de Ferro".

2. A Diretoria de Marcas havia formulado as seguintes indagacées a CGCONT a respeito do
cumprimento da decisao judicial:

“A) Como deve ser realizado o cumprimento da determinacao judicial, que infelizmente ndo
se pronunciou sobre todos os aspectos técnicos envolvidos - dado o teor genérico da determinacdo
constante do Oficio; B) Quais medidas devem ser tomadas em relacdo a titularidade/vigéncia/higidez dos
Registros de Marca que foram depositados e concedidos para terceiros, apds a transferéncia de
titularidade das anterioridades pertencentes a ora Massa Falida de PE DE FERRO CALCADOS E
ARTEFATOS DE COURO LTDA”.

3. A CGCONT manifestou-se a respeito nos seguintes termos:

“Com relagdo ao questionamento A, deve ser imediatamente cumprida a decisédo judicial de
forma a adotar a providéncia constante na certiddo da COGED, anotando-se "a declaracao de nulidade
da cessdo de direitos da marca 'PE DE FERRO' com a anulacdo dos despachos de deferimento das
peticdes de transferéncia n° 810080105646, de 28/03/2008, n° 018080047466, de 28/07/2008, n?
018080047465, de 28/07/2008, n° 850190188541, de 17/06/2019, e n°? 850200295635, de 04/09/2020,
e retornar a titularidade dos processos n? 814970532 e n? 819067253 para PE DE FERRO CALCADOS E
ARTEFATOS DE COURO LTDA., CNPJ 59.083.774/0001-76." Quanto aos questionamento B, parece-me
que o enfrentamento da existéncia da situacdo de colidéncia entre os trés conjuntos de registros
apontados acima é prejudicial a sua andlise, de forma que entendo que o processo deve ser
encaminhado para que a DIRMA aponte quais registros podem conviver e quais sdo colidentes, a fim de
avaliar as providéncias juridicas cabiveis”.

4, Em resposta, a Diretoria de Marcas informou que foi “providenciada a anulacdo do
deferimento das peticées de transferéncia n® 810080105646, de 28/03/2008, n° 018080047466, de
28/07/2008, n? 018080047465, de 28/07/2008, n® 850190188541, de 17/06/2019, e n? 850200295635,
de 04/09/2020, em relacdo aos processos n° 814970532 e n° 819067253, com o retorno a titularidade
destes para PE DE FERRO CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA".

5. A DIRMA alerta, entretanto, que a anulacdo do deferimento das peticdes de transferéncia
gerou uma situacao de colidéncia do registro n? 917.552.652 com os registros de n? 814.970.532 e n?®
819.067.253, uma vez que o primeiro passou a pertencer a titular diverso dos demais, em violagao ao
disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei n2 9.279/96.

6. A CGCONT, através da Nota Técnica n. 00002/2021/DCONT/PFE-INPI/PGF/AGU, aventa
considerar que o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias para a instauracdao do procedimento
administrativo de nulidade possa ser contado a partir do conhecimento, pelo INPI, do motivo ensejador
da nulidade do registro.

7. De acordo com a tese, “o prazo decadencial do artigo 169 da LP/ somente se iniciou no
momento em que ocorreu a anulacdo da decisdo que deferiu a transferéncia dos registros e, como
consequéncia, surgiu a situacdo de colidéncia relatada pela DIRMA, pois antes disto ndo havia nulidade



e, tdo pouco, inércia por parte da Administracdo”.

8. Nesse sentido, a CGCONT indaga a CGPI, para fins de padronizar o entendimento para
enfrentamento de casos futuros idénticos ou semelhantes:

"1) Quando se inicia o prazo de decadéncia no artigo 169 da LPI quando o vicio gerador da
nulidade surja apos a expedicdo do certificado do registro?

2) No caso concreto é possivel instaurar PAN para anular o registro apontado como
colidente?

3) O entendimento fixado no item 1 pode ser estendido para outras hipdteses em que ndo
reste configurada inércia da administracdo, como nos casos em que seja vedado ao INPI conhecer de
eventual vicio de oficio, como na hipdtese do item 5.11.4 do Manual de Marcas, que dispbe: 5.11.4
Marca de terceiro que o requerente ndo poderia desconhecer:(...)A norma legal contida no inciso XX/l do
art. 124 da LPI ndo é aplicada de oficio, devendo ser invocada pela parte interessada por meio de
impugnacdo tempestiva, acompanhada de provas capazes de caracterizar a infringéncia da referida
proibicdo legal. Sua aplicagdo esta condicionada a ocorréncia de imitagdo ou reproducdo de marca
registrada para assinalar produtos ou servicos idénticos, semelhantes ou afins e ao atendimento dos
requisitos abaixo detalhados. Vale observar que é dispensdvel que o impugnado saiba quem é o titular
da marca alheia para efeito de aplicacdo do dispositivo legal em questéo.

4) O entendimento fixado com relacdo ao item 1 pode ser estendido para
outras propriedades industriais, como a patente e o desenho industrial, de maneira que o prazo de
decadéncia do direito de exercer a autotutela, através da instauracdo de PAN, por vicio surgido ou cujo
conhecimento do INPI surja apds a constituicdo da propriedade industrial, somente comece a correr da
data do vicio ensejador da nulidade ou de seu conhecimento pelo INPI, quando o vicio ou seu
conhecimento pelo INPI surja apos a constituicdo da propriedade industrial?”

E o breve relato do necessario.

9. A Lei n? 9.279/96 regula, nos artigos 168 a 172, o procedimento para declaragdo
administrativa de nulidade do registro de marca, quando a concessao tiver sido feita com infringéncia ao
disposto na Lei:

"Art. 168. A nulidade do registro serd declarada administrativamente quando tiver sido
concedida com infringéncia do disposto nesta Lei."

10. Compreende-se, portanto, o processo administrativo de nulidade como um instrumento
para o exercicio do principio da autotutela, que estabelece que a Administracdo deve anular seus atos,
quando eivados de ilegalidade. Tal prerrogativa, decorréncia do principio da legalidade, ao qual a
Administracdo Publica estd adstrita, pelo artigo 37 da Constituicdo Federal, ja foi, como se sabe, objeto
de entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos das SUmulas 346 e 473[1].

11. Posteriormente a edicdo da Lei n® 9.279/96, a Lei n? 9784/99, ao regular o processo
administrativo federal, também tratou, nos artigos 53 e 54, da anulacdo dos atos administrativos
eivados de vicios de ilegalidade. A nulidade quanto aos registros marcérios, entretanto, permanece

disciplinada pela LPI, dado o seu carater especial em relacdo a Lei n2. 9784/99, nos termos do § 22 do
artigo 22 do Decreto-Lei n? 4.657/42, a Lei de Introducdo as Normas do Direito Brasileiro[2].

12. Vale ressaltar que o sistema instituido para a declaracdo de nulidade dos registros
marcérios previsto na LPI apresenta singela alteracdo em relacdo a disciplina do Cédigo de Propriedade
Industrial de 1971.

13. A Lei anterior previa a existéncia de uma terceira instancia administrativa, com a
possibilidade de recurso contra a decisao proferida no processo administrativo de nulidade para o
Ministro de Estado ao qual o INPI encontrava-se submetido:

"Art. 101. A concessdo do registro podera ser revista administrativamente quando tenha
infringido o disposto nos artigos 62, 64, 65, 66 e 76.

§1° O processo de revisdo somente podera ser iniciado dentro do prazo de seis meses,
contado da concesséo do registro.

$§2° Da notificacdo do inicio do processo de revisdo correrd o prazo de sessenta dias para a
contestacdo, devendo a decisdo ser proferida em igual prazo.

32 Da decisdo caberd recurso no prazo de sessenta dias."”

14. Atualmente, nos termos da Lei n2 9.279/96, a decisao do Sr. Presidente do INPI, nos
processos administrativos de nulidade, encerra a instancia administrativa, de acordo com o artigo 171
da Lei:

"Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que ndo apresentada a
manifestacdo, o processo serd decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instdncia
administrativa.”

15. Tal mudanca proposital da Lei teve como objetivo prestigiar o principio da seguranca
juridica e da presuncéao de legitimidade dos atos administrativos. Assim explica a doutrina especializada,
apontando ainda que tal regime coaduna-se com os sistemas dos paises nos quais o sistema de registro
é mais célere:

“O processo administrativo de nulidade, que substitui o procedimento de Revisdo
Administrativa contemplado pelo art. 101 do revogado Cdédigo de Propriedade Industrial é remédio



juridico pelo qual a propria autoridade competente revé decisées concessdrias de registro de marca
proferidas em desacordo com o disposto na Lei da Propriedade Industrial, podendo anuld-las e,
consequentemente, determinar o cancelamento do registro concedido.

Desta forma, a Lei nova mantém o poder do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
orgdo responsavel pela constituicdo de direitos relativos a propriedade industrial, rever, em instancia
administrativa, seus proprios atos concessivos praticados em violacdo a legislacdo em vigor.

No entanto, ha que se ressaltar que a decretacdo da nulidade na esfera administrativa
assume uma importdncia maior na legislacdo em estudo quando comparada a Revisdo Administrativa
prevista no antigo Cédigo da Propriedade Industrial, mais precisamente no art. 101 e seus §§.

Como se depreende do § 32 do art. 101, o interessado poderia, ainda, recorrer da decisdo
proferida em sede de Revisdo Administrativa. Sob a égide da Lei da Propriedade Industrial, a decisdo
sobre o pedido de nulidade encerra a instdncia administrativa, restando ao interessado somente a via
Jjudicial para prosseguir em sua postulacao.

[..]

Uma vez suprimida a possibilidade de interposicdo de recurso da decisdo que acolheu ou
negou provimento ao pedido de nulidade administrativa, o exame de registrabilidade, isto € a sua
tramitacao, foi consideravelmente reduzido.

Essa supressdo deve ser considerada como um aprimoramento introduzido em nossa
legislacdo, na medida em que tornou mais célere o procedimento administrativo e proporcionou maior
seguranca juridica.

Na sistematica anterior, ainda que Revisdo Administrativa tivesse efeito apenas devolutivo,
a situacdo de incerteza prolongava-se por mais tempo, em face, mesmo, da possibilidade de
interposicdo de recurso ao Ministro da Industria e Comércio.

[...]

A supressdo de etapas no procedimento administrativo para que lhe fosse dada mais
celeridade, resultou de um especial cuidado quando da elaboracdo da Lei de Propriedade Industrial. O
abreviamento do processo administrativo fazia-se necessario ndo apenas em prol dos usudrios do
sistema de registro de marcas. Buscava-se, ainda, equiparar a nossa legislacdo a de outros paises em
que o exame de registrabilidade mostrava-se mais agil”[3].

16. Como visto, o procedimento especial previsto na LPI tem como base os principios da
legalidade e da seguranca juridica, podendo ser instaurado de oficio, como dever da Administracdo, em
decorréncia do principio da legalidade, mas a ser exercido em prazo especifico, previsto no artigo 169,
garantindo seguranca juridica ao sistema:

"Art. 169. O processo de nulidade poderd ser instaurado de oficio ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data da expedicdo do certificado de registro.”

17. A teor da expressa previsao da Lei, o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias inicia-se a
partir da expedicao do certificado do registro de marca. Nesse sentido, entende-se que o vicio ensejador
da nulidade, de acordo com a norma, tanto pode ser contemporaneo a concessdo do registro quanto
superveniente.

18. Quando o procedimento administrativo de nulidade é instaurado por terceiro, em razao de
violacdo ao inciso XIX do artigo 124 da Lei, por exemplo, o vicio é origindrio (ou contemporaneo a
concessao do registro), considerando a sua preexisténcia:

"Art, 124. Ndo sdo registrdveis como marca:

(...)

XIX - reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel
de causar confusdo ou associacdo com marca alheia;"”

19. Todavia, o requerimento administrativo de nulidade pode estar fundado no inciso V do
artigo 124 da Lei n® 9.279/96, ou seja, em razao da reproducdo de nome empresarial ou titulo de
estabelecimento ("V - reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com
estes sinais distintivos;").

20. Nesse caso, o titular do nome empresarial pode ndo ter apresentado oposicao
administrativa ao pedido de registro, insurgindo-se diretamente pela interposicao de PAN. Nessa
hipétese, embora o INPI ndo tivesse meios para conhecer o impedimento a época da concessao do
registro - o que afasta a existéncia de erro administrativo - podera ser declarada administrativamente a
nulidade do registro, em razao do disposto no inciso V do artigo 124 da Lei.

21. Acrescente-se, ainda, que tal entendimento do INPI também é utilizado em sede judicial.
Ajuizada a acao em face do INPI e de terceiro, em razao de violagdao ao inciso V do artigo 124 da Lei n®
9.279/96, a autarquia muitas vezes manifesta-se pela anulagdo do registro, mesmo nao tendo havido
impugnacado administrativa do interessado, constatando-se, em Juizo, que houve, de fato, reproducao de
nome empresarial de terceiro, ainda que o INPI ndo tivesse conhecimento de tal fato a época do exame.

22. Tal posicionamento do INPI justifica-se porque o objeto da acdo de nulidade nao é um bem
pertencente a Autarquia. A nulidade de uma marca importa ao Instituto de maneira diversa do interesse
privado do titular. Em uma acdo de nulidade de registro de marca, o INPI atua, na verdade, para



preservar o interesse publico, impessoal, representado na adequada interpretacdo, execucao,
fiscalizacao e regulacao da lei da propriedade industrial.

23. Nesse sentido, cabe destacar importante decisao do Superior Tribunal de Justica:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCARIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSAO DE NULIDADE
DE REGISTRO DE MARCA. ATUACAO OBRIGATORIA DO INPI. ART. 175 DA LEl 9.279/96. POSICAO
PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENCAO. CAUSA DE PEDIR DA ACAO. LITISCONSORTE PASSIVO OU
ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENCAO SUI GENERIS). HONORARIOS ADVOCATICIOS INDEVIDOS PELA
ATUACAO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.

1. Oart 175 da Lei n. 9.279/96 prevé que, na acdo de nulidade do registro de marca, o
INPI, quando ndo for autor, intervird obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a
definicdo da qualidade dessa intervencdo perpassa pela andlise da causa de pedir da acdo de nulidade.

2. O intuito da norma, ao prever a intervencdo da autarquia, foi, para além do interesse dos
particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse publico, impessoal, representado pelo
INPI na execucgao, fiscalizagao e requlacao da propriedade industrial.

3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razdo de vicio inerente ao préprio
registro, a autarquia federal deve ser citada na condicdo de litisconsdrcio passivo necessario.

4. Se a causa de pedir da anulatoria for a desconstituicdo da propria marca, algum
defeito intrinseco do bem incorpdreo, ndo havendo questionamento sobre o vicio do processo
administrativo de registro propriamente dito, o INPIl intervira como assistente especial, numa
intervencdo sui generis, em atuacdo muito similar ao amicus curiae, com presuncdo absoluta de
interesse na causa.

5. No tocante aos honorarios, ndo sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na
condicdo da intervencdo sui generis, ndo deverd o INPI responder pelos honordrios advocaticios, assim
como ocorre com o assistente simples.

6. Recurso especial provido"[4].

24. Nesse sentido, a prépria a Lei faculta ao INPI a possibilidade de promocdo da acao de
nulidade do registro, no prazo de 5 (cinco) anos a contar da sua concessao, garantindo-lhe autonomia
frente a questdo discutida no feito:

"Art. 173. A acdo de nulidade poderd ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com
legitimo interesse.

Paragrafo unico. O juiz poderd, nos autos da acdo de nulidade, determinar liminarmente a
suspenséo dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais proprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a acdao para declarar a nulidade do registro, contados
da data da sua concesséo.”

25. De todo o exposto, ressalta-se a existéncia de sistema préprio e especifico para a
declaracdo de nulidade de registro marcario, concedido em desacordo com as disposicdes legais, tendo
em vista os principios da legalidade e da seguranca juridica.

26. Nos termos do artigo 169 da Lei n? 9.279/96, o processo administrativo de nulidade (PAN)
pode ser instaurado, de oficio ou mediante requerimento de terceiro com legitimo interesse no prazo de
180 (cento e oitenta) dias a contar da expedicao do registro. O vicio ensejador da nulidade pode ser
contemporaneo ou ndo a concessao do registro, desde que o procedimento seja instaurado dentro do
prazo legal.

27. Transcorrido o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, poderd o INPI promover a acdo de
nulidade do registro, na forma do artigo 173 da Lei n? 9279/96, no prazo de 5 (cinco) anos contados da
sua concessao, a vista da sua funcao de representante do interesse publico na adequada interpretacao,
execucao, fiscalizacao e regulacao da lei da propriedade industrial.

28. Em relacdo aos demais direitos de propriedade industrial, entende-se que, de igual forma, a
Lei n? 9279/96 estabelece prazos especificos para a instauracdo do procedimento administrativo de
nulidade, nos artigos 51 e 113, também contados a partir da concessao do direito.

Conclusoes

29. Diante do exposto, manifesta-se a CGPI no sentido de que o prazo previsto no artigo 169 da
Lei n® 9.279/96 para a instauracdao do procedimento administrativo de nulidade inicia-se com a
expedicao do certificado do registro, ndo importando que o vicio gerador da nulidade tenha surgido apés
o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, cabendo, nesse caso, apenas a possivel propositura de
acao de nulidade, nos termos do artigo 173 da LPI, independentemente da ocorréncia de inércia por
parte da Administracdao no momento do exame e da concessao do registro.

30. Quanto a patentes e desenhos industriais, a interposicao de PAN encontra limite nos prazos
previstos nos artigos 51 e 113, sendo defesa a sua instauracao apés o seu decurso.

31. E o Parecer.

32. A considerac&o superior.



Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL
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