MANIFESTAGAO A REQUERIMENTO DE CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA

Este documento contém instrugGes para auxiliar e facilitar o protocolo de manifestacdo ao
requerimento de caducidade do registro de marca pelos usuarios dos servigos do INPI.

Aqui ndo se tenta impor um modelo engessado, mas sim tracar guias do que se espera receber
do usuario, com o auxilio de exemplos para uma prdatica que possa vir a ajudar o trabalho do
usudrio e do examinador. Uma peticdo de manifestacdo a caducidade mais préxima dos moldes
apresentados abaixo exporia de maneira mais clara, para todas as partes envolvidas —
principalmente para o examinador do processo —, quais sdo as alega¢cdes e documentos
apresentados que comprovam o uso ou justificam o desuso da marca registrada. Dessa maneira,
o exame da caducidade poderia dar-se de maneira mais célere e mais seguro contra erros.

Vale lembrar que, por falta de previsdao legal e em conformidade com as normas vigentes,
qualquer réplica a manifestagdo da requerida ndo serd levada em consideracgdo.

1. INTRODUGAO E TEMPESTIVIDADE

O(A) Requerido(a), com base no § 29 do art. 143 da Lei da Propriedade Industrial,
tempestivamente, vém apresentar contestacGo a instauracdo de processo de caducidade do
registro referenciado, apresentado pela empresa Family Insurance Consultoria e Corretagem de
Seguros Ltda.

Observacao- Exemplo para o caso em que exista devolucdo de prazo:

A publicagdo para a oposi¢do ocorreu em 04/05/2021, sendo a data final para apresentacdo da
manifestacéo em 04/07/2021. No entanto, a data do fim do prazo, os sistemas encontraram-se
indisponiveis durante todo o hordrio comercial, como prova a documentacéo em anexo. (Em
processos que ndo envolvam devolugdo de prazo, este pardagrafo é dispensadvel).

2. AMANIFESTANTE

Na primeira secdo, a manifestante pode se identificar apresentando seus dados legais. No
entanto, detalhes sobre a cria¢do, a histdria e atuacdo da Parte ndo sdo argumentos levados em
consideracdo na analise do uso da marca sendo, portanto, dispensaveis para o exame
administrativo da peticdo de caducidade.

Exemplo:

MODELO S.A., pessoa juridica direito privado inscrita no CNPJ n2 0123456789-001 com sede em
Rua Bonita, 123, CEP-00000-000, representada por seus advogados, procuragdo em anexo,
representantes da sociedade de advogados PROCURADORES S.A., regularmente inscrita na
OAB/PR sob o n.2 123456, localizada na Rua Bela, 321, CEP-99999-999.

3. LEGITIMO INTERESSE DA REQUERENTE

O(A) Requerido(a) pode contestar o legitimo interesse da peticionaria da caducidade. Para tal, é
preciso observar se a peticdo de requerimento de caducidade declara para caracterizacdo do
legitimo interesse alguma das condicBes a seguir:



e Registro ou pedido de registro de marca idéntica ou semelhante para assinalar produtos
idénticos, semelhantes ou afins;

e Registro ou pedido de registro de indicagdo geografica, marca de alto renome ou desenho
industrial reproduzido pela marca caducanda;

e Direito de personalidade;
e Direitos autorais;

e Qutros direitos que caracterizem o interesse ou a atuagdo do requerente em segmento
mercadoldgico idéntico ou afim aos produtos e servicos assinalados pela marca
caducanda.

Caso o(a) Requerido(a) ndo identifique nenhuma condicdo para caracterizagcdo do legitimo
interesse, é suficiente alegar na manifestacdo que a requerente ndao apresentou nenhum direito
ou expectativa de direito que se configure como legitimo interesse para requerer caducidade do
registro de marca.

Exemplo: A requerente ndo apresentou nenhum direito ou expectativa de direito que
caracterizasse o legitimo interesse para requerer a caducidade deste registro de marca.

Caso o(a) Requerido(a) pretenda contestar o legitimo interesse declarado pela requerente, ele(a)
deve justificar porque o direito apontado ndo corresponde as condi¢cbes apresentadas
anteriormente.

Observacado: sera declarada a caducidade do registro, nos casos em que o titular simplesmente
contesta, sem éxito, o legitimo interesse do requerente, sem complementar suas razdes com
prova efetiva de uso ou justificativa para o desuso da marca.

4. COMPROVACAQ DE USO DE MARCA
Comprovacdo de uso da marca registrada

Na contestacdo ao requerimento de caducidade do registro de marca, os documentos
apresentados como meios de prova de uso de marca devem cumprir os seguintes requisitos
obrigatérios:

e |dentificar o titular do registro, o licenciado ou o terceiro autorizado;

e Estar datados dentro do periodo de investigacdo (cinco anos contados preteritamente da
data de interposicdo da peticdo de caducidade); e

e Fazer referéncia a marca conforme concedida no certificado de registro e aos
produtos/servicos por ela assinalados.

E ainda:

e Os documentos em lingua estrangeira deverdo ser acompanhados de traducdo simples,
dispensada a legalizacdo consular; e

e Ndo terd valor de prova habil a documentacdo ilegivel, rasurada ou desprovida de data.

Recomenda-se que a requerida, quando possivel:

e Apresente documentos comprobatdrios que demonstrem o uso de marca no mercado de
produtos e servicos, destinando-se a clientes ou consumidores em potencial. O uso da
marca numa esfera privada do titular do registro ou a um nivel estritamente interno no



seio de uma empresa ou de um grupo de empresas ndo é considerado como uso de marca
para assinalar produtos e servicos. Documentos como contrato social, cartdo CNPJ,
documentos trabalhistas, contas de luz, dgua e aluguel, certificados, alvards de
funcionamento, entre outros, ndo sdo documentos habeis a comprovar o uso da marca
registrada em um processo de caducidade;

e Aponte com cores, circulos ou seta onde estdo localizados, no documento de
comprovacdo de uso apresentado, os requisitos obrigatorios: data do documento, nome
do titular, licenciado ou autorizado, marca registrada e os produtos ou servicos por ela
assinalados; e

e Apresente explicagdes referentes as correlagGes entre os documentos apresentados,
guando for usado um documento em complementacdo a outro, a fim de que o conjunto
probatério cumpra todos os requisitos obrigatorios.

5. ALEGAGOES PARA DESUSO DE MARCA

Para fins de apreciacdo da legitimidade das razdes apresentadas pelo titular do direito para
comprovar o desuso da marca ou a interrupcdo do seu uso no Brasil, deverdo ser observadas as
seguintes diretrizes:

e Se as alegacGes apresentadas pelo titular do direito constituem razées legitimas para
justificar o desuso da marca ou a interrupc¢do do seu uso no Brasil; e

e Se as provas produzidas pelo titular do direito comprovam, de fato e de direito, as
alegacGes apresentadas para justificar o desuso da marca ou a interrupg¢do do seu uso no
Brasil.

Dentre as razbes legitimas para o desuso da marca, destacam-se impedimentos legais, como a
suspensdo de importacdo de insumos por decisdo governamental, e a existéncia de Acdo Judicial
de Nulidade de Registro ou de Processo Administrativo de Nulidade, considerando a inseguranca
do titular quanto a manutencédo do registro.

Observacao: serad declarada a caducidade do registro, nos casos em que o titular simplesmente
informa que ndo esta utilizando a marca e ndo apresenta motivos justificados para o desuso.

6. ANEXOS

Ainda que ndo haja limitacdo alguma da quantidade de paginas de uma peticdo de manifestacao,
sendo garantido o direito ao livre peticionamento, a pratica administrativa demostra que uma
contestacdo ao requerimento de caducidade bem fundamentada e documentada apresenta no
maximo 100 paginas.




