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REFERÊNCIA: Process'o·N°. 818687592'
I'

1. Es(ou de acordo com a NOTA N~ 0344/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-. , '

2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena, Cunha Neto, Coórdenador nesta
Procuradoria .. \

2. A Goordenação-Geral de Recursos AdministratiVos.
x .' '

, ..
Rio de Janeiro, l}de dezembro de 2012. '
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Nota N°0344-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC~2.1
\: .•..• .' , .. ..', .. .' "0 .' ,.:;.'.' ",' ",' "., ' .' '

'·PROCESSON°81868.75~2'F9~9T .. ' .' .'
INTERESSAQO: Refrigerantes ..J)evitoInG\ústria e "ComérCio,LtcÍa.
AssuNTO: CaracÚ~rização'de má-f~ dos ~ropositoresde processo-administrativode nulidade de
marca.

: ' ' .. "' .. ,.}
~enhorJ?Í'ocura.dor-Çhefe .da PFE- INPI;.

v

<; ,'I \

1. 'Trata-.sêde êOl;lsulta.,rormulàdapêlaCGREC á'respeitodedesistência do processo
' .. ,.':":,:.' ;' ';"'i:::"""_';',,': .' .•_:. ',,"",,",.:,'::'-' _,-"i ,I,"! '" ,' . .',_.'":', ,,(:, .'.~

admin.istr,ati\róde;nulidad~de, l11?I'c~;,Incasu;" alguns •'sócios de. ulÍla. ,empresarngressararil no
'. '. '.',•." .' '~.'•."" ,i'· ','/.' ""; ... ' ". ".'•........ ' '. ,.,"INPY .com~(pro7essmadm~nist~âfh~o~ .pl~iteaD.d() a,..I1ulÍdade. de, umalpatca: .Posteriormente;

outros só.cios gl:!. elUl?resa'J'equereramadesistênciadqprpce.sso de nulidade da.marca.
I, ..... -,.' '," 'i ':- '.' " •

.2 .. 'Estâ riotatécnlca).···tem' por,ifiriâlidade. "respon.der/quatro

!apres~nta4()spM~ C(TRECas~guidranscritos:3 '.'
...... '" ..... ' .' "'. '

}. /

questionamentos

\. ,

....

à).·caracterizaçãb'cie'má:íépbf p~edós: sócíós própositores dó '~rocesso

.~?miIlistr~tivodei1Ulid~~7;, .. ' >i ........•••.•. \~ ..
.'b) válühicleclosatós ,adm,inlstrativos::praticadosdurante toda a fustrução
'~doproceclirnel1tociéJ)ulidade) " .> •..... \ / '

c}possibilidade jurídicade .•hómológaçãôdadesistência indeferida;
,:\:":<,:.,,,'.,.,,';"""'~':',' ..,:,-_"'.,<';"-,Fr,':, ,::::' ,>'<."';,:', .. ,',':",;"',,:>: . ',,-,:,":., .' r,' ',",::' ,.( . ;,/,:;'''',>.: "

. ·.dreven~aLdevoluçãode pr,azocertoJ~ara O titularprorrógar o,presente
r.xgisp'<>:,'emboraom~SD10.esteja~~tintPP0r.expiraçã(r de.sua,:vigência,·. :.
uma vez que o . mesmo.permaneceucOlno'registtoex~into'de .
28109/1999~fé' p/O1l20 1d, por umâ ralha,ad~iriistrativa. Ou até mesmo,
Q()l1sjderarm()so ,'praz() de vigência do registroi suspenso durante o
'.' ' ' .. ". '.. ' " ' ' ,",

. referi~o' perfodo,regressàndo,a sua~.vigência.a partir dapublic~çãd da
f presente ,decisão.

. ' . :,-' #

1 ' .. '.

3.A nota técnfcâ,'testringe-se a examínar-a.légítimídade dospropOsitores do
•.. ' '- ',' .. ' :'~. ' ":o, .. '" ''', - ", ,- " ". ,~' " -,' - ::; '. ' ... , .. ',

process'o admiI1istr~tivo)d'ehu!idade. O~méritodoproc.ess()admínistrativode nulidade! não éo .•.~ . -., ,. \ ... ,., ... -'

objeto'destas pondeia~()es; .. ,. ( .

. /
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4. Primeiramente, caoe relatar os~fatos constantes dos autos para qualificàr a corÍduta
dos sócios propositores do processo administrativo de nulidade. A d~scriçãO dos fatos indicará o

, animus dos ag~ntes. Essa é. uma questão precedente aos 'outros questionamentos, porquanto' os
efeitos de um atojurídic~ divergem se a ,sua prática foi 1;IlOtivadapor boa ou má-fé ..

I. nos FATOS'

5.\, O p'edido de registro da marca ':REFRIGERANTE DEVITO" foi depositado em
15.08:1995 (RPI nO 1297), pela empresa~efrigeran:tes Devito Indlístria 'e Comércio Ltda. A
marca foi concedida em,HtH.1997 (publicaç,ãoRPI n° ,1407)., .

6. , Alguns,meseSapos a publicaçãbllaRPI, e~ r1.03 .1998', a soCiedade Jndústria de.
Bebida~ PedrODevitÔLtda}~grés~OUic6mpr.Oce~so'administrativo denulidadetla m~ca supra
menêionada. Às~s.32, constaáprocmação outorgada pelo ;~t. Abílio de Vitto ao Sr .. L~is
,Mário BaÚlussi dé Vi~o parapropositura'de'processo de nulida(:Lede registro. -

7. r A empresa\~tfrigerâhtes DevitoIndústria e Com~fcioLida, detentora,·damarca,
':.",':':-"'>:":.<"<:-, "~. ',' ",",,',:, " , " :' ',: ,-,':-' :,' .,' . ',' ' , ' ,','" >, "

manifestou2se ','àsfls,;64771.~sth, alego,ti faltciçie lf:gitimidadeda ..'empresa,' proponente do'> ," , I, ':" ,', " ' ,,';". " , "
procêfso de nulidqde,:porqp.antoeste foiprpposto por ;umam.inorit;qoci~tária sem p0c!eres para
,a prática do ato. ' -

9., ""Causa estràI1heza que 'U111 tema relevánte comõ, o invocado pelos sócios
':,~, ':; '" . ",., ,,_'': -'::,'.";,:': __,,::,:':,,'':, _,,' :" ",,' ,,' c-,':_,- ,', .. ',' ' o,' o,' •

nlélj()ritáriosàsifls~ 71/75.tYP1,1a/sidoe~posfo'd~ifol111atão suçinta~A,pétiçã() não especificojl, por
":'-. ,i,.:. _. ,',/ ..•. 0:: -::,>:-,i -,.'., ..." '.. ( . I' : .... :' .. '" ' ... " . " .. :•..< ..... -,>-, / .

exerriplo, as norm.as legaiseascontratuaisacerca?e tolTIada dasdecisões~, .

10. \O~ Srs. Abílio de Vitto· e LuisM~rio Baldussi pevito .ratificaram o pedido de

nulidade da marca (fls. J 13).

. ,', ",'
11., ' Ojulgarríentodp 'p:ocessoreconhe;ceu,~ .nulidadç dan1~ca~ com fundamentç nos,

arts. 124,V, e 129, §ed~T.JPI (fls. 123/130).

'.
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12.. " Em m0n1ento -p~s:eriorao }ulgainento, a s~ciedad~ "indú,stria de ,~ebidas, P~~ro
Devlto Ltda apresenta uma petlçao denommada de esclareCImento (fls. ,I,341l44). Nessa ocaSlao,
a sóciedadeé I r~presentada pelossóci()sDovílio Devi.to, João Waldemarde Vitto, Antonio

.' ..

Marcos d~ VittoçNaYrPe~ez DeVittb~ A petição aeta1~à o percentual de cotas pertetÍcentesaos
sócios mediante as 'seguintes palavras:

<I

~'7..À época da .instauração do' Proéesso Administrativo de Nulidade do
registro' nO 818.687.592, pela Indústria .de Bebidas;Pedro Devito Ltda;
atrávés,de seus sócios minoritários AB~IO e ~UIZMAR10, vigorava á
Alteração ContratllalfiUllada ,em 17,04.96, que outorgara poderes
SOMENTE aos sócios ANTONIO' MARCOS e DOVILIO; para

" _ . ,,' .. ,', .,,', ,'. ,," " .. ~.. ,' .. ' .,' < '. ':igerenciarelllessa empresa, .praticando .todos?s atos necessáriOs ao seu

re~larfuncioóamento (doc. 14), ..•0' .•• ' ••• , •. ',,'

'8; Cientes de.qu~ não 'deÚrihàmpoderes para representar a INDÚSTR:rA '
,:' .' . !. , ',' ~. , .. ',' . -. :.'., I'

:DE<éBF:BIDÀS'PEDRO,DEVITO,&s Srs.,' ABÍLIQe,LUIZMÁRIO ,
ludibriaram, o examinador· do INPI, apresentando-lhe cópia da. antiga
alteráção~~ntratual'firmiclaem'04.12.95(doc. 12), que previa a todos os

, -- ... - .. - ,-',_.~ "I -

I :,sóCiósexerceretna.gerênciadessíl'empresa." ,

13. ' Os quatro sóCios Doyílio pevito, João Wald~mar de V:itto, Antonio Marcos de
, , .. ' ' '... , .. , . ,,' ... ' .. ~' .. , ' ',.'Vitto e Nayr, PerezDeWittorepresentatna'ma,!orparte do capitaL social da Indústria'de Bebidas

Pedro Deyito Ltda
"

nos J~rmos.da alteração contratuàl vigente.ino, período da apresentação do '

pedido de nulida~edama'rca. ;'
, .

/

14. "Verifica.closlbs/princip~i,s Ja~osd)ll~tarltes:~osa~tos,",passa-seao exame, sobre as
a1teraçÕescol1t~atuâis\da sociedadç Ind1Ísttia eleBebidas PedroJ:)evito Ltda.

11. AL T~RAÇÕES PQNiERATlJAIS I)A SOÇfIEPADE

15.

16.
(fls. 19);

. ,.>",:',., "'·:"<'i;:>:i":;>,." .,' <:'\"'~,"; <I,>.,;,'" ',,---, ,,,o ~

Há duas álteraçõescontratu~ds pertinentes' ao exameda,controvérsÜi:
, . - .... " .. , ..

a)alteráção'corttratuahfirinàdaem 17 deabril,de 1996 (fls.187II~8,gerência
•.. :' ,',' - ,:'- .••.•• ",- \ "o .: - .' . -",:,' .,1 , •. ':.• , ...•

exercida pelos sócios Do:vilio pevitoe ,AntonioM.aI'ços Devitto);
b) alteração"c;ontratualfirm&daem 04.12.1995 (ris. '!54157,ger~nêia exe~cida por

todos os SÓ,ciçs)e apresentada ao INPI por ócasiã~ do proposiçãO do processo

administrativo de ,nulidade da marca.

II
, " . ',', ..o proto~oloda petição de nulidade dàniárca é datado de fI de março de 1998

.,

, J



/ 17., .. 'Em Ú de'março 'de 1998, era y,igente a alteração contratual firmada em 17 de
· abril de 1996,pessa forrna, mister reçonhecer que os sócios Sr., Abílió.'de yitto e Sr. Luis
Mário Baldussi de Vitto não possuíam .legitimidade para a propor o processo administrativo de .•

nulidade da marca.

18. Os sócios Sr. Abílio de Vitto é Sr. Luis Mário ~aldussi de Vitto ao proporem b

· processo administrativo de nuiidade, em norneda sociedade Inaústri~ de Bebidas' Pedro Devito
" .. " "

Ltda, aprestmtaramuma alteração côntratuallfão vigente :na.o~~sião, a.quallhes favoreciam em
· detrimento dos demais sócios. Esse fato 'suger~ a prática de má-fépor parte dos p'roponente~ do
processo administrativo de nulidade cia marça.

\
-; \ ," _i

. 19. ," 'A alteração contratuarfirmacla'em 1Tde ~bril de 1996 tomou ilegítirriós os sócios
Sr. AbíliÓ de Vittoe Sr',tuisMário13ald?ssi de Vitto para<propor9 processo, administrativo de
.nulidade. Essa ileg~timiaadeserá confirm~da.caso verificadaatlegalidade' dã referida alteração ,
contratual. Nesse diap~são, cumpre tecer algumasconsideraçêe$ a "respeito do di~eitocomercial
vigentd na dat~ da proposição d0.processo' adminístrativQ de nulidade:

' . ...•.

. llI.:DIREITO COMERCÍALVIG~'N'f.E NA.DA1'A nA PR~POSIÇÁO
, .. .'

- 20. Valé observar a legislação corneréial vigente no ano de 1998, .anterior ao
regrarnento tnizidó pelo CódigpCivil de 2002. A. Indústtia dé B'ebidas' P.edro·Devito Ltdaé uma
sociedadepç,r quotas de resppnsabilidade li,mitada, regida, na oC;:tsião~nq Decreto n° 3}08/19 .. I '\' -. - -. ,,'.' ",': -. --- - -',' -'.' - . -- ~" -- :") ': . , ..

'. ·1
21. pe acordo· com o.Decreto. N>3.708/19, as' de~i.b~açges dos s.ócios na 'sociedade
limita?a,dependj~de.sJru,?les ..decisão dos sóoios. Na. (Jcasiã9,' havia um sistema di.stinto do
novo Código Civil, no qual hádiferentes'quoruns de deliberaçÕ~spata ca~a matéria. No Código
Civil vigente, particularmente nos' arts. 1'071 e 'seguintes, o I me,canismo de', deliberação da

. -' - ~
sociedade limitada éinais complexo do que o previsto no revogado Decreto n° 3.708/19.\ •. ',' ,!. " '.

22.1r Pertinente ao caso em exame é 6 art. 13 doDecr~to nO3.078/19, o qual atribuía o.,~.
uso da firma aos só~ios gerentes, in.verbis:

'.". \

\

I

Art 13. O uso da:t}.rma cab'eaos,,'~ociosgêrentes; si, porém, forem
·omisso o' contracto, todos os soc\o~'deIla poderão usar. É licito aos
.gerentes delegar o úsoda firma sóme1te quando o contractonão c~ntiver
clausula que se· opponha a .·essa.?elegaQão. Tal' delegaç~o,. contra

'disposição do contracto, dá 'aoso.cio que a ·flzer pessoahnente a, ~, ,,' .. ; r: .'~.t
responsabilidade ,das obrigações' con'trahid~s pelo substituto, sem que'

, . ,
i,' '

\. 4-
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-'

/

23. DesS,emodo, a alteração>contràtualde 17 de'abril de 19~6 está em conformidade
'com oDecreto n° 3.078/19:

~
,24. O reconhecimento da ilegitimidade dos sÓcios Sr. Abílio de Vitto e Sr. 'Luis

• ~tvr.~iôf3aI~ussi de Vittopara prol11óver,e'11;1nome da 'sociedade Indú.stria deBebid~s Pedr.ó
Devito Ltda, o proces;sode'nulidade da rn~ca,demanda'uína pOlfderaçãosobre a má-fé expressa
na conduta.

"

.,..,1

-IV.CARACTERIZAÇAQDEMÁ-FÉJ ,-

~ . k

,. 25. , 80brea má-fé·,dos s?cios'os9.~a.is instauraram 'o,p!ocessode nulida~e demarca,;
cumpre destacar que ,elesaptesentarãm aalteraçã'O contratual da sociedade a qua1-1hesfavorecia
(datada de 4de dezernbró-d~ 1995;fJs. 54/57)..Por/q~ê ,nã~aptesentaram',a alJeraçãoc;ntratual

. vig~nte ,naocasião (datada de 17 de abril de 1996; fls. 187/188)2 Aomissãoern apresentar a I
" '-... '

'alteração contratual vig~nteconstituijndíqio~de má-fé..
, , '. - I' " ,

2'6. áutro indíc~od()climentaldemá-fé é a ratificação deyontade expressa.na peça de
: ' " ,. "_ .. .í, - ' .. ',,'

fls. 113. Nesse ato,.os sócios Sr. Abílio de Vitto~' Sr.Luis Mário Baldusside Vitto comunicam a
, '

ciência da p~tição,dedesistê!1cia do Pfocessode ,nulidade 'de:marca (fls. 78/79) ~ re~teram o
, pedido de miHda~e damarc,a.Ora,seos referidos,sertÍlOtes'tí,vessemapenasse equivocado no
:uso da firma, cabia,;nessa ocasião, -retificaro pedido, e não ratificá-lo; ,... ~ ... "

27.' Dessa -[oima,' a:' Proeuradorja filia-se' ao ,.entendinient,o exposto, na
~. _,_'_,' " ,', ,',_ " "".~_,' " • ,'. " '" • ;',,' • o,' ,I"", , .

I NOT:A/INPI/PRESIDENCIAlÇGREC/N°t5/2011 (fls. 378/382) no tQcaIltyAmá-fé'.dos sócios·
.. ,-'" ' ...

Sr. Abílio Devittó eSr. Luiz MarioBaldussÍDevito.
,',' ,':, , /..

"

·Iy.VALIJ)~DE n~~ATOS ADMINI~l'RATIYºS,
- \

i-f

28. 'CaracterizacÍa\arná-:fé. dos ~Óciospropõsitores:, dq preces,sl)
• : ~ ',o ",:' 0".:\ ' •... ' .<> " :.' " " ,,"

nulidade, responde~se o qu~stionamento seguihte" ?a ",OGREC sobre a
admiriistrativospraticados d),lfante toda ',,,,instrução do procedimento de nulidade.

" . ! .

ádministrativo de,
validade,' dos atos

r "

29. IÍ1vál~dossão os atos . administrátivos' quando! praticados 'contrariament~c (lO'
'ordertamento jurídico.' RécOlté,;seà· definição de Celso Antônib:aandeír(l dê Mello, a seguIr '
transcrita, para verificar a validadê dos atos adrninistrativospraticados nos autos:

\ " A ••. . '~ ,

s



,,

"

, ~'

"Os" ateis administrativos praticac!()s' em, desconformidade com as
prescrições jurídica; são inválidos. "~, /' .

,,- ...

30. lnquire,..se quál' atoadministyaÚvo, P!aticadp nos autos ocorreu em,
" • I ••

desconformidade com' as prescrições jw;'ídicas. A CGREC não' apontou nenhum desses' atos: E
, ' •••• '.' •• _, J

tampouco a Procuradoria visl~braato.administratiYo.com algum vício capaz de invalidá-lo.'
,,\,

.,' , _.
31. De fato, a manutençãq 4a decisã9 de primeira instância fldministrativaenseja um~

.. I

'situação injusta, principalmente por que foi influenciada por uma conduta de má-fé dos
- prop~Q..entesdo processo de n~lidade 'da marca. Isso nã~ quer dizer· qjle a decisão,' ou outro ato

adrp.inisírativo praticado durante ~ instrução, seja inválido .. ' . i

I -
,\' .;

, I \ I

32.' Tampouco se pçde atribuir à decisão de primeira i stância administrativa o
. _eq~ívoco no'n~o~reconhecime~t({da il~gitirrlÍdade dos propori~ntes. \ s argumentos' ~xpedidos
'peIaparteÍnteressadano intleferimentodo pedido do processo(~e riuli ade e na manifestação dei,
desi~tência foram '-sumamente, simplórios, 'incapazes de' proporcio ar o· convencimento da

- - ' . .' .':, ,',' _!. J

Administração. Aargumentaç.ão Clara e completa veioposteriq~eIlt à ~ecisão a~inistrativa .'

de pritneira ~nstância.

33. Orecb$ec~ni~i1to .da vàlidadedos',atQsadh1ini~ttatiYos, praticaqos,' durante toda a"
instrução do procedimento de nulidaa'ecoadun:a~se com Ó art.220daL i 9279/96, ~qua1.orienta
o aproveitamento dos atospraticaqospelàspartes quandopossív~1.

.' - f',"'.' """ ";. . I

I i,. ,

.. Art. 220. O INPI aproveitará os atos das
fazendo a$exigências cabíveis. ,'\ '

. ,,'" '[ .... ', , .'

V~HOMQ.LOGAÇ~U I?ADESISTÊ~CIA

es; sempre que possível,

34. " ,', A CGREC questiohà.a,possibilidadejurídica' de- ho ologação da desistência
iIldeferida:~O pedido de desistência em comento refere-se à t'etiç~6me ciona4a n.o,item8 supra. ,

I'

~ _ ,,' ,,_:' ,,' , \ --"F.-, • ",' .',.' ,'j,.;, L, ' ,,- .," .. ,

35. '. Desse<9.uestionamento, infere"sea inten,Çãp de i~valid ' a decisão adlTIinis~rativa
de primeira instância, reconhecendo válidds os' atos' praticados: duran e a instrução" processual.
Ne~se'contexto, o. proc~esso,ailministrativo ,ge nulidade 'reto aria . seu .curso ao período

1 MELLO Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26e . Rio d Janeiro: Malheiros, 20Q9',p.
, , •. ' i ' .',.. ' . '.' , ' ~

4.54 ..

"
I'
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, .
i~ediatamente posterior ao fim da iI1struç~o'processual. A decisão administrativa a ser proferida
poderia homologl:\.fo pedidó.áedesistência do processo.

VI. DEVOLU,ÇÃO DE PRAZO PARAP~OJlROGAR () REGISTRO

. ,,\

36. 0_ quarto íquestionalnento formulado pela CGREC refere-se à possibilidade de
'devolução de prazo certo para' o titl;llar prorrogar o registro da marca, não obstante a sua

" /

extinção.

I •

37. Se nâo houver a devolução do prazo paraprorrogaro registro, careceria de efeito
! .. 1

~prático ~ presente revisão do proéesso administrativo de nuli~adé. ° princípio da finalidade
administrativÇlnãoser~ alcariçadonahipótesede entel)der pelá,)mpossibiIidad~de devolução do

-.' i I. ! : .~

prazo para prorrogar oreg~s4'o...

38. °prazo de prorrogação do registro de;.marcásnão é absoluto, '~os termos da Lei
n° 9..279/96. ? ~. 221 da' LPI 'prevê'af devolu9~odos prazos j qúando houver a prova da não
realização do ato, em razão de justa causa, in verbis: " . : , '.

~ .' ' •. \o'. \ •

I

( ,

, . ' I '

Att/22L Os prazo~ estabelécido.s ~n~sta Lei são contínuos,.extinguindo-.
se automàticamente o direito de pr~ticar o ato, apÓs seu decurso, salvo
se a parte provar que não o reàlizóupotJusta causa.

" . ,_, " I. "

§ J~Repl:1ta-se justa, ca\lsa o evento imprevisto, alheio à. vontade da
par.te e que a impediu de praticat; o·ato.

, §•.2Q Reconhefida a justa causa, '11; •• p~rt:e:praticará o ,ato no prazo qlie lhe
. for concedidopel6 INPI.

Art: 222. No cõmputo..dos prazos, e~clui-se 'o dia do começo e inclui-se
t ' .

odov,encil1J.entQ.

Art. 223, Os prazossom~i1te.começ~m a corrér à partir do primeiro dia
útil' aP9s a intimação~ que será feita mediante publicação no órgão

~. I'

ofidal do INPI. ...
Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei" o prazo para a

\ • í

prática do ato será de' 60 (sess~nta) ;qias,
• I .f L

. 39. Dispensa-se prova, de justa causa para a não-priorrogáção'do TegÜ;troda marca'
"REFRIGERANTE DEVITO"~Anulidadeda marca:constitui 1a justa causa, a qual impedia a

.' Iparte de praticar o ato.

. '

'1



, /

VII. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES
'". ... "I· .. '. ,

40. A decisão administrativa de \primeira instância julg<nl procedente 'o pedi,do de
nu:liçl~deda màtêa. Para isso, a decisão concluiu pelalegitirnidade dos proponentes do processo

... ~, .'

de nulidade. A ~lteração contratual constante dos autQ~, nesse momento, indicava os sócios Srs.
Sr. Abílio de Vitto aoSr. Luis Mário Ba~dus'si de Vitio como sóCios legítiinospara usar a fuma

dasociedàde.

. " /'

41: Essa'conclusão decorre do seguinte fato:. nos autos havià tão-somente à ~lteração
, contratual firmada em 04.12.1~95 (fls':,54/51), ".~qual indicava todos o.s sócios como sócios-

ger~ntes d<;tsocieqade. A alteração contra~ual a.qual. indicava som,ente os sócios Sr .. Dovilio
Dévitoe Sr. Antonio Marcôs Devitto corriogerentes, firmada em 17~de abril de 1996, foi juntada...
·a.osautos somente depoisâadedsãó de·ptimeirainstânda .

. .. . .. ., ' .. ,..
. 42 .. A, alteração contratual apresentada ao INPI pârab julgamento dó' processo de '

••. '. - "-+-,' .,

nulidade da marca não '.era ,mais vigente. Logo, é possível. afirmar que QS motivos que
~onduz~rb ú convencimento· da decisão dé primdrai~stâneia foram fa~sos. Reconhecidos os
motivos .dessa:decisão como f~lsos, mister reconhecer a aplicação, da teoda dó motivo

. ' ..

determinante. Sobre a teoria, assim se pronuncia a doutrina:, .

-·.••..,1

•.....

"[...] De' acordo com' esta teoria, os motivos que determinaram a '
, "vontade do agente,i§toé,osfatos que serviram de suporte à sua .

: .' " I'

decisão, .integram a validade do· ato;· Sendo assim, a invocação de
'motivos de fato'· falsos; inexiste~tes. ou incorretamente qualificados

.' ' '>" ••• ,-

.vicia. o ato mesmo quando,. conform~ já se disse, a. lei não haja
estabelecido,.antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do
:. - . ' .. ', .. /:

.·hto. Uma vez enunciados pé~Oagente os motivos elp. que se calçou,
ainda quando a lehnão' h~ja expressámente. imposto a obrigação de
enunciã-Ios, o ato ·~ó sêrá vÁlido 'Se esses realme~te ocorreram e o
justificavam.',,? . ' . -,' ...

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

43.

2 Ibid, p. 398 .

.Em síntese, conclui-se: ,
a) pelai caracterização da má-fé na conduta de p~àpor o processo administrativo de

nulidade da marca;

\

, . 8 .I



"

/'

'b), oreco,nhecimento' da' validade dos atos adminis~iativo;; praticados durante
'(

toda a ínstrução do procedimento de nulidade" erp.'consopância com b art. 220 da
Lei 9.279/96; ~ ' , "

.,,! ••. ' I '. "~

c) possibilidáde Jurídica de homologação da desis-tênqia indeferida;'
\ .""

d) ,devolução dos.prazos,nostermos do art. 221 dã. LPI.' " ' , "

1'-.

À consideração superior.
, ,

f'
Rio de !aneiro, 14 des~tembro de 2012.

.\
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.••Ir;;:;r .
'~n A=~

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Fedeml

Coordenador •••
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