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, . 1. Ad~ite-se ocónsentimento pr~sumido de todos
os herdeiros da'classeaptá a requerer o registro
marcáriü dos ;inais' identificadores da r pessoa
humana. _

, \ ...
~I. . A presunçã~ é elidida no, "moplento . da.. -' ,
oposIção. ; \ .. ' .
IH.. Herdeiro apto a requerer o· registro marcário
também o é para\apresentar oposição .. .

I

SenhorProc~ador-Ch~fe ·da 'PFE-'INPI,
. \

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

I,

.\

, .

2. ,'A consulta compreende a forma pela qual se reveste o cons'entimento do titular,
. " . \'

previsto nos incisos XV e XVI do art. 124 d~'LPI.I o. consentimento -do titular, herdeiro ou
sucessores \ precisa se revestir d~ alguma forma ~special para fins d~ registro dos sinais

. identificadores da 'pessoa humana? O consentimento""de todos os he~deiros é necessário para o.
ato de registro da marca? Essas perguntas são objeto das ponderações seguintes._-

I \-
I . 1 /

,.

I Lei nO9.279/96, Art. 124. Não são registráveis como ~arca: .[ ... ] XV~ nome civil ou sua assinatura, nome de
famflia ou patronímico e im~geíri de terceiros, salvo CO)11 consentÍmento dó titular; herdeiros ou sucessores; XVI -
pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico ~ingular ,ou coletivo, salvo com consentimento do
titular, herdeiros ou sucessores; 'i; .. '

- .
"

"
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. ' ....
. 3. Este parecer tem' por finalidade contribuir com a revisão dos Procedimentos e

•• '. ""':<f" '

Diretrizes de Análise dé Marcas, mediante um exame da aplicablIidade do direito sucessório no
registro marcário' dos sinais ide~tificadores. da pessoahúman~.· " . ) .

. " (

...-
.4. ,. No caso qa morte .de ~mindivíduo, os he.rdeiros~ sucessores pósstiem' o direito de ,
registrar como marca os sinais identificadores da pessoa humana, nás ~ermos do art. 124, XV e

I , ~ •••

XVI da LPL Na hipótese de interesse de vários herdeiros e sUcess~res, quem' tem direito de
requerer e obstar o-registromarcário? Essas perguntasconsti,tuem ouorte do presente parecer~

, " ..• t

5. EreliI?1inarmente, vislumq,ram-se duas respostas .. Primeira, resposta: todos os
herdeiros e sucessores possuem l~gitimidadepara pro~idenciaI:o registro. Prevalecerá o primeiro' I

registro, com, fund~ento no princípio da atributiv,idade .... ~ \ \ .
'- . *

'/

6.' Segunda'respo§ta: p direito ao' registrp do sinal identificador dá pessoa humana
.transmite~se d~ntro dá. universalicia?e' de direit9s représ,e,ntada:'pela heranç~:: Nessa hip6tese, o

. direito ao registro da niarca é r.egulado pelodireito.s,ucessório. ( ", .

" .

7. ' As duas alternativas são eXarrlinadas nos,tópico,s li e ÍII ..No tópic-o IV, constam
algumas considerações a respeito' da vocação sucessória' doc§'njuge, sobrévivente. ° tópico V

, . \ ~
cledic~'-seao rég~stro dainarca SIVUCA., relatado na consulta feita pela Dn~MA. , .'

, f ~ ,

8., ,0 tópicoVltece,Ul}1a breve observaç~?'sobre o fundamento legal utilizado pelas
Diretrizes de A1iá~ise de Marcas para deferir o registro deo'm,!rcarequerido por herdeiros e

- ' .. \.
sucessores. Ü tópico VII aborda a manifestação do consentimento. , . \ .

, I, • v

, \

9. 'T~cidas as' considerações'iniciais, passa-se ao exame dOImérito da consultá:

. '
'!;: "

11. TODOS OS HERDEIROS E SUCESSORES'POSSUEM;O DIREITO
". ~ '"

10. Est.e tópico trata da primeira resposta delineada mas considerações iniciais, isto é;, .

todos os herdeir~s e sucessores, em igualdade de condições, possuem' o direito ao registro dos
sinais id,entificadores da pessoa' humana como marca. Nesse :~liapasão, o di,reito de registro da
marca transmitido aos herdeiros e sucessores não 'segue o direito sucessório.

i'

11.
ao regi~tro
sucessório.

J
A inaplicabi~idade ,do clireito sucessório. pecoIT9,da compreensão de que o direito

dos sinais identificadores da pessoa humana iinão constitui- objeto .do direito

12.' Distingue-se 'o direito sobre amflrca (transmissíyel como bem im~teria1que é por
herança) e, o. direito' ao 'registro dos, sinais identificadores Aa,pessoa humana como marca
(adquirido pelos herdeiros e sucessores como se fosse um direito próprio destes e que~ão está

. compreendido na herança). '
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13. Nessa linha argtimentativa, ,os"herdeiros .e· sU,cessores possuem igualmente li
oportunidade de efetuar o pedido da marca ju~to ao il;íPI..-N~o se aplica à ordem da vocação,

" hereditári~ qo art. ri. 829 do Cóêli~o CiviL '~.
, .

14. Por exemplo, os descendentes do de cujus podem realizar o registro, em .igualdade'"
.. ,. I.' .

de condições com os ascendentes. Ahipó~ese de cOI).flitoentre os·herdeiros esuc.essores resolve-
se' mediante· o .princípIo da atributi~idad~, .segundo o .qual .prev~le~e o 'primeiro pedido de .
registro. / /

l .

15. ,Abordada a' pnmeIra.; resposta, ,pas;sa:'sr ao exame da segunda I resposta
dim:netra1mente oposta.

,.. ,....

.uI: DIREITO AO REGISTRO COMO OBJETO DÂ HERÁNÇA~ , . \;/ " .•

16. A marca constitui um bem imaterial transmissível por herança. Do mesmo modo,r,- . I' .' '.

Odireito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana como,marca compreende-se na
" ~ !. ~ _- > -, . l' , ,

\ universalidade de direito representada na herança. < .,( •• !

\ -
17. A herança constituiumà ury.iyersalidade de diryitos. 0 'art. 91' do C6digo; Civil
défine universalidade de direito como ,um ','complexo de relações jurídicas dotadas de valor- /
econômico".

I'

\ 'Art.' 91. Constitui universalidade de direito o compl~xo de relações
, . -

jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor eGonômicp.

':;..
)18.• Considerando 9 regis~ro marcário dos; sinais i#entificad,?r~s da pess9a~um~a
como um direito compreendido na heran.ça, compreens!v~l ái aplicação 'da ordem ~a vo~ação
hereditária prevista no art. 1.829 'do CódIgo Civil.

CC, Art..1829. Á sticessãÇ>legítim~de~ere-sena ordem seguinte: .
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
~alvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal,
ou no da s~p~raçãoobrigatória de 'bens (art. 1640, parágrafo único); ou
.se,. no regime da ~omunhão ,parcial, o autor da ht(rança,·não houvér
deixado béns particulares;
Ir - aos ascendente~,em concorrência com,o cônjuge; .

, UI - ao cônjuge sobrevivente; . j

IV -·aos colaterais.

19. Os participantes da' pri~eira ~lasse concorrem éÍn igualdade de opo~unidade para
efetuaro regisÚo' da marca.'No entanto, os participantes da'segunda Classe somente poderão

3
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,efetuar, o registrona 'hipótese de inexistência de participantes da Classe anterior, e' aSSIm por,
diante. \ . ----. '.

20. Isso ocorre por que o art. I:829",do Código Civit',reflete uma ordem de preferênCia "
de, obediênciâ ~ígida, a,qual'não ;admit~ desvios: 'Não se admit~ a chamada' para suce~sãode um,
p~en:te quando há outro\ ~eclasse precédente.2 N~s~e sentidp,os ,àsc~ndent~s não poderiam
requerer o registro deju:ma marca, na hipótese de haverlde~cendentes do de cujus .

. \ • I .• " I" .. ,

/

"Trat,a-se de uma ordem de,preferência; qué tem, de ser ,rigidamente'
obedecida, não' se admitindo desvios ou,saltos. Um parente jamais será
ch<!-madoà sucessão se existe outró de class~ precedente (cf. BGB, art .

. 1.930). 'Os descendentes são chamados em primeiro' Íugé!r; em -
, G.oi1cor~ênciacom,o cônjug~ sobrevivente, observad6 o illciso I do' ~rt..
1,829. 'Não havendo' rienhum"descendente, ,são convocados' o~

T _

ascendentes, em concorrência com' cônjuge (inciso 11 do art. 1.829).
'I ". -' - _

Não existindo parentes em linha reta, isto ,é, não deixando o falecido
'descendentes, nem ascendentes, o ,cônjuge sobrevivente herda sozinho.
Finalmente, senão houver parentes. na )inha .reta, nem cônjuge
sobrevivente, são chamados à herahça os 'colaterais, até o quarto grau
I' •

( ~1839) ,,3· ~'.. -.'art ... ' ,~,,

21. Quanto à ordem' da ~ocação heieçiitá~iâ, óbserva~se tarvbé~ qÚe não há limite de
grau na linh~ reta (descendente ou ,asceridente). Ainda; -os\parente~ de grau mais afa~tados são
excluídos-por aqueles de grau máis próximo, dentro de uma classe.

"Dentro de cada classe - descendentes, ascendentes, colaterais -, os
\ ' ..

parentes de grau mais próximo excluem os de grau mais afastado, salvo'
,o direito de representação, quando, es'te é possíve'l (art. 1',851 e s.).',4 ,. -

22. Note-se, entretanto, que um, parente de, grau IÍ1ais afastado (neto do de cujús)
-afasta um parente de grau mais 'próximo '(mãe, do de cujus), '~m r~ão da diferença de classes.
Essa questão é assim esclarecida pela 'doutrina:' " ,

,·1

"Pode ocorrer de um parente ,de grau, mais afastado, ser chamado à
sucessão antes d~ outro' parente, ,de ,grau mais próximo. Se, por,
exemplo, o de cujus deixou' a mãe (parente do primeiro grau) e ,um.neto
(parente do segundo grau), querp tem a p~eferênciaé o neto, porque este
é descendente (art. 1.829, I), 'integrando a primeira classe dos

2 "A repre~entação não se 'qá per ,saltum et omf~so medip, isto é, com. om{~são de uma ~eração~ Nãq pode alguém
suceder saltando a pessoa do.intermediário. [.:01 não é possível ocupar o grau de,um herdeiro, a nao ser que estegr~u
esteja vago.;' PEREIRA" Caio Mãrio da ,Silva. Instituições de Direito Civil: Direito das Sllcéssões. VaI. VI. 17 ed.
Rio de Janeiro: Forense, 20io, p. 84. I "

3 FIUZA, Ricardo et a!. Novo Código CivilPomentado: São Paulo: Saraiva', 2003. p. ,1.647.
4 FIUZA, Ricardo et aI. Novo Código Civil Comentado. São PmIlo: Saraiva, 2003. p. 1.647. '

\
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sucessíveis, enqu,!ntó a mãe do falecido, embora.pàrente do primeiro
.grau, pertencei! segunda classe - ascendente (art. ,i.829, 11).,,5

• "l: .> • ,

I

I

, \

, \

..
/

;

I. I

,23. Reconhece-se a procedência da oposição qUànd9iurn,'ou mais herdc~ros de idêntÍca "
'classe manifestam-se contrários ao r,egistro marcário do sinal "identificador' da pessoa J;lUmami.
Ne~se sentido" o consentimento \éxp~esso não é necessário'pbr parte de tod?s ?s'herdeiros no atd '
de requerimento do registro da marca, ainda que existám vários participantes.em idêntica'classe.

, .. ' .. ' ., ". " <- . \,'

/ . ' ~
~ 24. O registro marcmo de sinal identificador da pessoa humana é uma' exceção na Lei

11° 9.279/~6, não é a, regra. A possi,bilidade' ~esse Tegistro éonstit~i-se, como uma ressalva no
comando legal, o qual veda o registro marcário de sinalidentificàdor da pessoa humana. O'capu..t
dO,art. 124 dá LPI proíbe o registr6 como m~rca dossináis'listados nos ~eus incisos'. A ressalva
\.. ' • \ _. , -. I ••

contida nos inciso~ XV e 'XVI pos,sibilita.iiegistrarcomo marcaum sinfll identific~dor da,pessoa
humana .. ' ' ",

<,' "

25. ,A regra na matéria é a inviabilidade do regist,ro marcário de sinal identificador da l .
. \,"- ',, t

pessoa humana. Com essa compreensão, impõe-se li exigência de' consentimento dé todos os
•. ti' , •

herdeiros e sucessores, dentro da,classe a qllal um indivíduo est(apto a requerer,o registro. ~o
ato do registro, o~o~sentimento-âe todos os herdeiros e sucessores' é presumido~ Por isso, o INPI'

. '.. ";" l' . y

não precisa exigir comprovação de consentimento de todos os ~er~eiros, no ato do registro. I

, '

26. Essa presunção é elidida no momento da oposição por parte de um dos herdeiros
pertencentes à idêntica 'classe. i\meramanifestaçãode vontade por p,arte de um dbs'herdeiros de

, idêntica classe desfavorável ao registro do simil identificador da pessoa humana obsta o registro
. r\ I I

marcário.
\ '

27. P~icularmente~ esta Procur~doria entende que' a,procedência da oposição 'precisa
. i I ,\ ~. ~.' '.' , ~. ~" , .,' ••.

advir de um herdeiro1pertencente de uma clas,se apta a'~fetuàr o,registro marcário.
/ "

28., Cabe verificar essas assertivas mediante' um exemplo; u~ artista, faleceu,
possuindo herdeiros em duas classes previstas no art. 1.829 do. CÓdigo Civil:' a) filhos: A e B I

(classe I); e b) pais (classe n). Na hipótese de o filho A requerer o registro do nome artístico do
, ' .. I

pai, cabe ao INPI concedê-lo sem exi~ir a anuência do filho B. .

,
29.' • Na hipótese de o Vlho B manifestar discordância com o registro marcário, em
sede de opo~ição, ca~e ao INPI reconhecer a procedência'- da alegação, com ,fundamento na
ausência de consentimento.

30. Outra'hipótese: o filho A,pede o registrado sinal I1)arcário, mas quem se opõe são
os pàis dó falecido, isto é, osav6s dô~requ~rente, pertencentes à clas~e n. A op~sição há dé ser
julgada improc~dente . .o consentimento necessário ao registro' marcáriode si~al identificador da

5 ' , -. FIUZA, RIcardo, p, 1647, 1648,

, \

,"
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pessoa humana, não é de todos os herdeiros e sucessores d9 de cujus, ~as dos membros. da classe
apta a efetuar o registro.

31. Os documentos comprobatórios para requerer' o registro da marca oriunda dos
sinaisidentificadore~ da:pess~a humana são ~queles capa~es de demo'nstrar a ordem de vocação.
hereditári~, P?r exemplo, a certidão de óbito e te~mo de inveI:1tário.AlguÍnas Vezes, a certidão de "
óbito especifica' quais são os herdeiros. Nesse caso, seria dispensável r'equerer.a apresentação do. (' . ',,,,' ' .. '.-
termo de inventário. " .

, .J.

32. A certidão' de ',óbito' costum~ mencioIlar' os' p~icipantes da primeira classe' da
ordem de vocação hereditária. Se o requerente do registro da marca figura nessa primeira classe,

T ' ••• ,

a certidão de óbito' é documento hábil para' o trâmite perilllté o INPI. .

33.0 termo de inventádo toma-se necessário, particularmente,. quando o requerente 1.. / ..

da marca for das ,classes lI, lIfe IV d.a vocação hereditária éspedficadJi no' art. L829 do Có~igo
Civil. ' . ( , , , .

. (

/ 34 .. Cm}lo afirmado acim~, a certidãó. de ,óbito \.costu~a ,trazer' os participantes da
primeira classe,. mas ignora a existência das demais classes. 'Além do.riÚlis: o termo de
inventário, ~m regra, rep~oduz com ma~s fidedignidade a ordem' de ,vocação su~essória do que a
certidão de óbito. Isso o'corre por uma razão simples: constada' certidão de óbito os d,!-dos,. ,

declarados por apenas um interessado (o declarante). No termo·de inventário, os dados são
fixados após a man~festação de t~dos os interessados., .

35. Não raras' vézes a cert~dão de óbito é incompletal..noto.c~te '~os participantes da
classe.I da vocação hereditária~ .

,36: Sugere-se a ,apresentação d? termo de inventário simplesme~te para o INPI
verificar as classes na ordem de vocação ~ereditár~~ e não· o teor da partilha, nome do
inventarjànte etc. Não é razoável esperar a inclusãó do, direito aô registro dos sinais
iden,tificadores aa pes'soá humana no' formal de partilha.

37. Reconhecido o entendimento supra exposto, percebe-se a existência de outras.
questões as quais extrapolam o caráter jurídico e dizem respeito à normativa interna·da autarquia
sobre o exame de pedidos de registro,de marca a sére~ definidas em momento próprio. ~

, ! •

IV. VOCAÇÃO SUCESSÓRIA DO ÇÔNJUGE

\ '

, '-

I

38:' ., A leitura do art. 1.829 do Código Civil suscita dúvidas em relação. à sucessão do
.cônjuge, po~to que ele é referido em três momentos di~.!intosno dispositivo legâ1.Por isso, ~egue

• r • \

alguns esclarecl!ventos a esse respeIto.' ..
/

\
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39. A vocaçãó sucessória do cônjuge sobrevivente está condicionada ao art. 1.830 do
. - ~ .

Código Civil. Isto 'é, na data do óbito, Q cônjuge sobrevivente não pode estar separado
Judicialmente do falecido e tampouco separado de fato há mais de dois anos.

J;

CC, Art. 1.830, Somente é reconhecido direito sucessório'ao cônjuge
sobrevivente se, ao tempo da morte do 'outro;não ,estavaI11separados
judicialment~, nem separados de fato há mais de.dois,anos, salvo prova,
neste c~so, de qué essa conviv,ência se tornara impossível sem culpa do
sobrevivente.

•
-".

"Requisitos àvocáção suçessória do cônjuge sobrevivente - De acordo
com o art. 1.830 do novo Código'Civil, o chamamento do cônjuge está
.. - /
condicionado a que, ·na data do óbito, 'não estivesse separado

•• -- .' lo ,"

, judiciálmentê' do de cuius, pem d~ste separado 'de fato há mais de dois
J anos, 'salvo prova, neste caso, de que essa convivência se 'tornara

impossível sem culpa do sobrevivente.' .,,6 .
. I. ,/

;

40. ' O regime de bens do casal influi na sucessão do cônjuge" particularmente, na
definição da fração que lhe compete. Assim a doutrina esclarec~ a matéria:

, I

o cônjuge "[ ...] passa a concorrer com uns e outros; fazendo-se
, '

presente, desde logo, nas ,duas primeiras classes de herd~iros, e com
, .

direito, em ,cada caso, a uma' detenninada fração, variável segundo as
circunstâncias que o novo diploma descrev~ (arts. 1.829, nOI, 1.832 e '
1.837).
Em três hipótese's, todavia, a lei deixa de reconhecer vocação ao

..

cônjuge, atribuindo,a herança, em sua totalidade, aos descendentes:
(a) se o,'regime de bens' do casal' era o dá comunhão ,universal (novo
Código Civil, arts. 1.667 a 1.671);
(b)'se o regime de ben~ era o da separação obrigatória (novo Código.
Civil, art. 1.641);
(c) por fim se o regime de bens era o' da comunhão pàrcial,' sem que o
falecido tenha d~ixad~ bens particulares."?

41.

(

'-
O cônjuge concorre com os descendentes nas seguintes situações:

• ~ • f ,,' ,

"(a) se o regime'de bens do casai ~ra o da separação ,conve'ncional, jstQ
é,. aquele livremente adotado pelos cônjuges mediante pacto ~mtenup~ial .
v~lido (novo Código Civil, art. 1.687);
(b).se o regime de bens era o da comu~hão parcial, e o,de cu~us tinha
bens particulares '(caso em que o cônjuge será, ao mesmo tempo,
herdeiro e meeiro, incidindo a meação, obviamente, apenas sobre o
patri~ônio ,comum); .' \

6 PEREIRA, Caio Mário da Silva, p. 130.
7 PEREIRA, Caio Mário da Silva, p. 131, 132.
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(c) se o regime de bens era o da participação final nos aqüestos (novo
Código Civil, .art. 1.672).,,8 ,

, ,
42. ,Ou seja, nem sempre o conJuge sob~evivente concorre com os descendentes,
conforme esclarece a doutrina civilista,no'trecho transcrito a seguir: /

I '

"No i entanto, ,o conJuge sohrevive~te não concorre com os
,descendentes, se .foi casado com 'o falecido n~ regime da comunhão
universal (art. 1.667 e s.) ou no da se'páração obrigatória de bens (art.
1.641). Tampéril não çoncorrerá;, càso o regime tenha sido o da (.

'comunhão parciál (art. 1-.658 e s.); ,se'o autor dahérança não houver
,deixado bens,particulares.,,9 , .

43. O regime de bens do' casamento çlefine a aptidão do cônjuge para figurar ou na
primeira classe da ordem, de ~ocação hereditária, in verbis:.

':A concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes do de
cuj~s vai depender, portanto, do regime de bens .do casamento. ,Na

' .. \

concorrência' com os ascendentes, todavia (art. 1.829, lI), não há essas
ressalvas. O cônjuge cOl}correrá' com os ascendentes, em qualquer
'caso.")O ", '

, '.
44. Por fim, observa-se a irrelevância do regime de bens no tocante à concorrência
entre cônjuge e ascendentes, com6. assinala a doutrina:' "Quando o 'cônjuge -concorrer com
ascendentes, será irréIevante o regime:de béns(art. 1.829, nOlI)". 11

V. MARCA SIVUCA

45. ' A controvérsIa entre os interessados no registro da marca SIvucA, citada pela
I . " - _ " ,,'

Diretoria de Marcas, é objeto de algumas considerações a título' de mera sugestão, tratadas 'em
conformidade com' a posição abordada no tópico m. ) ,, \ '

46. Cumpre verificar se as alegações da, opoente Sra. Maria da Glória Pordeus
Gadelha procede a respeito do roínpi~ento dó vínculo-conjugal entre o artista Sr. Severino Dias
de Oliveira e Sra. TerezinhaMendes de Oliveira. Na hipótese~e co~provação da separação de
fato há mais de dois a~os, ou da separação judicial,' mister o r.econhecimento da inexistência de

. ~ ' , .
direito sucessório em causa,' nos termos do art. 1.830 do Código Civil. '

47. No âmbito do processo administrativo, o INPI possui a atribuição de requerer.
provas de manutenção do vínculo conjugal entre a primeira requerente do registro (Sra. '

," lIi. _,

8 PEREIRA, Caio' Mário da Silva, p. 132, 133.
9 FIUZA, Ricardo, p. 1648.
10 FIUZA, Ricardo, p.,1648.

, llpEREIR'A, Caio M~rio da Silva, p. 133. ,
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48. Na hipótese de entender como inexistente o vínculo conjugál entre o artista e, a
Sra. Terezinha Mendes de Oliveira, o direito ao registro cabe aos descendentes. A opoente Sra.
Maria da Gloria Pordeus Gadelha não alega ser a cônjuge sobrevivente. Logo, os descendentes
são as pessoas legítimas para requerer o registro (e pqra obstar o registro);" ,

49. No caso, a Sra. Flávia de Oliveira Barreto, filha do artista, é pessoa legítima para
requerer o registro, bem como demais filhos porventura existentes.

50. A Procuradoria possui o mesmo entendimento da Diretoria e Marcas quanto à
inviabilidade de contrato de uso de direito autoral para fins de registro de marca.

51 .. O fato de existirem outros filhos não impede que a Sra. Flávia de Oliveira Barreto
requeIra o registro. Ela pertence à primeira .classe' da ,or~em de vocação hereditária e não
depende da concordância expressa 'dos demais herdeiros de idêntica categoria. Estes não
manifestaram discordância com o registro, pelo relato dos autos.

52. A Procuradoria não vislumbra' motivo para desconsiderar a validade de
autorização, emitida pela Sra. Flávia de Oliveira Barreto, para o registro do pseudônimo/nome
artístico do pai como marca.

,
53. Para que se efetive o registro da marca SIVUCA no nome da Sra. Flávia de
Oliveira Barreto, reconhece-se a existência de uma questão precedente, isto é, a manutenção ou
não do vínculo conjugal entre a Sra. Terezinha Mendes de Oliveira e o artista, na época do óbito.

54. Ainda que se reconheça o vínculo conjugal entre a Sra. Terezinha Mendes de
Oliveira e o SI. Severino Dias de Oliveira, o registro marcário pode ser obstado pelos
descendentes do de cujus.

VI. DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

55. De acordo com o memorando nOt42/2012-INPI/DIRMA, as Diretrizes de Análise
de Marcas fazem referência ao art. 12 do Código Civil como fundamento para admitir o registro
de uma marca pelo' cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o
quarto grau.

56. O art. 12 do Código Civil, transcrito a seguir, di;~respéto às ofensas ao direito da
personalidade.

9



,
Art. 12. Pode~se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a. direito da
personalidade, e reclamar perdas e danos, ~em prejuízo de outras,
sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em ,se tratando de morto,. terá legitimação para
requerer a' medida prevista neste artigo' o cônjuge sobrevivente, ou
qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

57. Não há que se falar da aplicação do art. 12 do Código Civil no tocante ao registro
de signo distintivo como marca, ,efetuado por herdeiros e sucessores. Os inCisos XV e XVI do

. art. 124 da LPI não remetem à ameaça ou lesão a direito da personalidade.

58. Sugere-se uma revisão do dispositivo das Diretrizes de Análise de Marcas, o qual
menciona o art. 12 do Código Civil.

VII. ~ANIFEST AÇÃO DO CONSENTIMENTO

59. O' art. 124, XV e XVI da Lei nO9.279/96 prevê o consentimento do titular como
requisito para o registro de marca oriunda de sinais 'identificadores da pessoa humana. A Lei não
especifica como o consentimento precisa se manifestar para se tomar admissível no pedido de
registro marcário perante o INPI,

60. O consentimento em tela constitui 'um ato jurídico lícito. O art. 185 do Código
Civil remete os atos jurídicos lícitos aos dispositivos sobre negócios jurídicos.12 Cabe à parte
interessada observar as normas pertinentes à valida?e do negócio jurídico.

61. Em especial, o consentimento de registro marcário de sinal identificador da pessoa
humana depende do preenchimento dos requisitos de validade do ato negociai, previstos no art.
104 do Código Civil, a saber: "I -, agente cápaz; II - Objeto lícito, possível, determinado ou
determinável; UI - Forma prescrita ou não defesa em lei."

62. Os dispositivos civilistas referentes aos defeitos dos negócios jurídicos também
são pertinentes na matéria: Assim, o consentimento sujeita-se às normas do Código Civil' as
quais tratam da anulabilidade e nulidade do negócio juríaico. Por exemplo, o çonsentimento
toma-se suscetível de anulação quando se compr-ovar a coação apta a viciar a declaração de
vontade, conforme o art. 151 do Código Civil.

63. A legislação não especificou uma forma especial para apresentar o consentimento
para fins de registro de marca advinda de sinais identificadores da pessoa humana. O art. 107 do. ,

12 Código Civil, Art. 185. Aos atos jurídicos l(citos, que não sejam negócios jurídicm., aplicam-se, no que couber, as
disposições do'Título anterior ..
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Código Civil prevê a aplicação do princIpIO da forma livre.13 C~m fund,amento no referido
princípio, conclui-se que a validade do consentimento no pedido de registro marcário não se
reveste de forma especial.

64. Desse modo, não. se percebe óbice à admissão pelo INPI do consentimento
presumido de todos os herdeiros da classe 'apta ao registro marcário. O momento adequado para
elidir a presunção é a oposição. Essa conclusão não obsta a Administração de entender cabível
outros procedimentos administrativos para fins de elidir a presunção, tema a ser tratado em outro
momento.

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

65. A LPI e o Código Civil pão estabelecem' qual alternativa a ser adotada nas
situações de conflito entre herdeiros e sucessores, a respeito do direito ao registro de marca
advinda de sinais distintivos da pessoa humana falecida.

66. lJma altemâtiva seria compreender que a matéria somente pode ser regulada por
lei, ou decreto regulamentar. Nesse caso, o art. 124, XV e XVI da LPI não seriam aplicáveis
diante'da ausência de regulamentação. '"

67. Particularmente, esta Procuradoria entende que essa Última alternativa não é a
mais coerente, posto que os referidos dispositivos não remetem direta ou indireta à
regulamentação. Nesse sentido, 'a autarquia, mediante/ ato normativo, é competente para
estabelecer o procedimento mais adequado, nos termos da lei.

68. Na ausência de ato normativo a respeito do assunto, a Administração possui a
discricionariedade de adotar um ou outro entendiJ:nento, nos termos da lei, para execução do art.
124, XV e XVI da LPI. Lembra-se apenas da importância de publicação do posicionamento
adotado pela autar9uia, a respeito do assunto, be!TIcomo da respectiva aplicação u~iforme aos
pedidos de régistro fundamentados no art. 124, XV e XVI da LPI. '

69. As alternativas apresentadas nos tópicos II e III t:ão meras sugestões apresentadas
pela Procuradoria.

70. A primeira resposta, tratada no tópico II da nota técnica, parte da premissa que o
direito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana não é regulado pelo direito
sucessório.

13 Código Civil, Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei
expressamente a exigir.
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71. 'A expressão "herdeiro ou sucessOfes," contida no art. 124, XV e XVI da LPI,
transmite uma idéia de aproximação do direito sucessório nessa matéria. Nesse 'sentido, a
segunda resposta, objeto do tópico lU, apresenta-se de forma mais congruente.

72. Em síntese, sugere-se à Diretoria de Marcas:
a) a adoção da ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código

Civil para fins de aplicação do art. 124, XV e XVI da LPI; ,
b) a observância das regras de vocação hereditária para reger os casos de

concorrência entre herdeiros e sucessores que desejam registrar em nome próprio ou autorizar
terceiros o registro de marca oriunda dos sinais identificadores da pessoa humana;

c) a requisição de certidão de óbito ou termo de inventário para fins de
comprovação da legitimidade do herdeiro ou do sucessor. Outros documentos os quais.indiquem
a relação de parentesco e a ordem de vocação hereditária t~mbém são aptos ao registro marcário;

d) o reconhecimento da desnecessidade do' consentimento expresso de todos os
herdeiros no ato de requerimento do registro da marca;

. , /.

e) a procedência da oposição, na hipótese de um dos herdeiros pertencente à
classe apta a requerer o registro marcário, manifestar-se contrário ao {Ilesmo.

À cOnsideração superior. .

Rio .de Janeiro, 20 de setembro de 20p.

,:: ~)~.,~-- ..éoÂiB~enaCunha Neto,
Procurador Federal

Coordenador
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22' andar - Centro - Rio deJaneiro - Cep 20.090-050

Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 1134/2013-AGUfPGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.062069/2012-60

1. Aprovo o PARECER N° 0008/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0,
elaborado pelo Procurador Feder~l, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta
Procuradoria.

2. À Diretoria de Marcas.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2013 .

. ~r~cF-MauroslMaia
Procurador-Chefe
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