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PROCESSO N° 52400.077455-2013

INTERESSADO: CGREC

ASSUNTO: Transferéncia de marca apds a extin¢do da inscri¢do de empresario individual.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

. RELATORIO

1. A Coordenacdo-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade
(CGREC) submete consulta a Procuradoria sobre a cessdo de uma marca ocorrida apds a
extin¢do da inscricdo de empresario individual.

2. No caso em tela, a inscricdo de empresario individual Juliano Okamoto Antunes
ME foi extinta, em 12.09.2006. Em 28.11.2006, o Sr. Juliano Okamoto Antunes firmou recibo de
cessdo e transferéncia da marca mista “E ENGAP” a empresa Engap Manutengao Industrial Ltda
(fls. 06).

3. A anotacdo da transferéncia da marca foi publicada na RP1 1997, de 14.04.2009.
Em face da decisdo que reconheceu a transferéncia da marca, a empresa Spirax Sarco Ind. e
Com. Ltda interpds recurso.

4. O fundamento do recurso pode ser resumido em poucas palavras: a transferéncia
da marca ndo é valida, porquanto a inscri¢do do empresario individual havia sido extinta antes da
data do recibo de transferéncia da marca. Segundo o recorrente, o cedente nao detinha os direitos
sobre a marca, no momento da cessdo. Vale transcrever alguns trechos de sua argumentacao:

“7 — Com a extingdo de sua inscrigio JULIANO OKAMOTO
ANTUNES deixou de ser empresario individual, por interpretacdo do
artigo 967 do Cadigo Civil, abaixo transcrito, e ndo pdde mais exercer 0s
direitos sobre sua marca:

Art. 967 — E obrigatéria a inscricio do empreséario no Registro Publico
de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do inicio de sua
atividade.”



8 — A titulo exemplificativo, a baixa da inscricdo do empresario
individual equivale ao falecimento da pessoa fisica e a dissolu¢do da
pessoa juridica (apds o arquivamento do distrato na Junta Comercial).
Por acaso seria admissivel que um morto cedesse os direitos sobre seus
bens?

9 — Um dos requisitos de validade de todo e qualquer negdcio juridico,
assim como uma cessao de marcas, € a capacidade do agente, conforme
expresso no artigo 104, inciso 1, do Cédigo Civil. Como cessionario néo
mais existia, ndo tinha capacidade para exercer os direitos sobre a marca,
o que tornou invéalida a transferéncia.”

5. Por meio da presente nota técnica, cumpre responder se o cedente possuia
capacidade juridica para ceder e transferir o registro da marca “E ENGAP” a um terceiro.

Il. MERITO
11.1. CAPACIDADE JURIDICA

6. Antes de entrar no mérito da consulta, cumpre tecer breves consideracfes sobre 0
instituto juridico conhecido como capacidade.

7. A capacidade da pessoa juridica é considerada limitada as atividades para as
quais foi criada, enquanto que a capacidade da pessoa natural € denominada de ilimitada, por ndo
existir restricdes ao seu exercicio. Nesse sentido, cabe verificar como a doutrina se pronuncia
sobre a matéria:

“Confrontando, ainda, a capacidade da pessoa juridica com a da pessoa
natural, os autores mostram que a desta é ilimitada, enquanto que
daquela é restrita, em razdo de sua personalidade ser reconhecida na
medida dos fins perseguidos pela entidade. E, sendo assim, a pessoa
juridica deve ter sua capacidade limitada a 6rbita de sua atividade
propria, ficando-lhe interdito atuar fora do campo de seus fins
especificos.”

8. A lei reconhece os atributos da pessoa juridica e condiciona 0 gozo de direitos
aos respectivos 6rgdos de deliberacdo e representacdo. Os 6rgaos de deliberacdo e representacdo
sdo constituidos por pessoas naturais. A atividade deliberativa das pessoas naturais nesses 0rgaos
possui uma natureza juridica com um viés duplo, na terminologia utilizada por Caio Mério. Essa
terminologia justifica-se pelo fato que os 6rgdos da pessoa juridica atuam como pessoas naturais
e como pessoas juridicas.

! PEREIRA, Caio Mério da Silva. Instituicdes de Direito Civil. Vol. I. 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 266,
267.



“E por isso que se diz se a pessoa juridica representada ativa e
passivamente nos atos judiciais como nos extrajudiciais. Seus contratos
com o mundo real exigem a presenca de 6rgdos que os estabelecam. Seu
querer, gque é resultante das vontades individuais de seus membros, exige
a presenca de um representante pra que seja manifestado externamente.
E, como estes drgaos sdo pessoas naturais, tém uma existéncia juridica
sob certo aspecto dupla, pois que agem como individuos e como drgéos
da entidade de raz&o.”

9. As decisdes das pessoas juridicas sdo emitidas por seus orgaos deliberativos, de
acordo com o dispostos nos seus estatutos ou contratos. No caso das pessoas juridicas
unipessoais, a deliberagdo esta a cargo do dirigente.

10. Em uma perspectiva civil-constitucional, diferencia-se capacidade de direito e
capacidade de fato. A capacidade de direito compreende um critério quantitativo. A moderna
doutrina civilista assim trata da matéria:

“3. Capacidade de direito e capacidade de fato. Capacidade de direito,
também chamada de capacidade de gozo ou capacidade de aquisicdo, é
a ‘faculdade abstrata de gozar os seus direitos’. Cuida-se de critério
guantitativo, que se opde ao critério qualitativo de subjetividade. A
subjetividade, como se viu, indica uma qualidade, a aptiddo para ser
sujeito de direito. A capacidade, ao revés, é a intensidade do seu
conteldo, e por isso mesmo € considerada comumente a medida da
subjetividade.”

I1.2 EMPRESARIO INDIVIDUAL

11. No caso em tela, o Sr. Juliano Okamoto Antunes constitui-se como empresario
individual. Essa constituicdo é necessaria para que haja o exercicio de atividade empresarial,
conforme estabelece o art. 967 do Cdédigo Civil.

Art. 967. E obrigatoria a inscrigio do empresério no Registro Publico de
Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do inicio de sua atividade.

12. As Instrugdes Normativas do Departamento Nacional do Registro do Comércio —
DNRC disciplinam a inscricdo e outros aspectos relativos ao empresério individual. Cabe uma
breve mengéo a essas normas.

2 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituicdes de Direito Civil. Vol. I. 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 268.
(sem grifo no original)

3 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin et al. Codigo Civil
Interpretado conforme a Constitui¢do da Republica. vVol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 5.



13. A Instrucdo Normativa n°® 95, de 22 de dezembro de 2003, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC estabelece o modelo de “requerimento de
empresario”.

13. A Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece que o empresario
individual pode assumir a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte.*

15. A Instrucdo Normativa DNRC n° 95, de 22 de dezembro de 2003, estabelece o
modelo de requerimento de empresario. A Instru¢cdo Normativa n°® 97, de 23 de dezembro de
2003, do CNRC aprova o Manual de Atos de Registro do Empresario.

16. A Instrucdo Normativa DNRC n° 103, de 30 de abril de 2007, versa sobre o
enguadramento de microempresa e empresa de pequeno porte. O art. 2° da Instrucdo Normativa
reconhece ao empresario individual o enquadramento na condicdo de microempresa de pequeno
porte.

17. A Instrugdo Normativa DNRC n° 104, de 30 de abril de 2007, dispde sobre o
nome empresarial. O art. 1° reconhece a denominacao utilizada pelo empresario para o exercicio
de suas atividades como nome empresarial.

18. A Instrucdo Normativa DNRC n° 107, de 23 de maio de 2008, disciplina os
procedimentos para a validade e eficacia dos instrumentos dos empresarios, bem como das
sociedades empresarias. A Instrucdo Normativa DNRC, de 12 de abril de 2010, trata da
transformacéo de empresario individual em sociedade empresaria.

19. Antes da vigéncia do Cddigo Civil de 2002, o empresério individual era
denominado de firma individual. Trata-se da pessoa fisica que exerce pessoalmente atividade
empresarial. A pessoa fisica responde de forma ilimitada e responde com seus bens pessoais
pelas dividas.

20. A ementa abaixo extraida de um acérddo do Superior Tribunal de Justica afirma
com clareza que a pessoa fisica responde ilimitadamente e pessoalmente com seus bens pelas
obrigacOes assumidas pelo empresario individual. Essa assertiva indica a auséncia de diferenca
entre o patrimdnio da empresa individual e da pessoa fisica.

4 Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar,
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei n 210.406, de 10
de janeiro de 2002 (Codigo Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso, desde que:[...]”



“[...] Empresério individual € a propria pessoa fisica ou natural,
respondendo os seus bens pelas obrigacdes que assumiu, quer civis quer
comerciais.

- Indispensavel a outorga uxoria para efeitos de doagdo, considerando
gue o patrimdnio da empresa individual e da pessoa fisica, nada mais sao
que a mesma realidade.”™

21. Nao ha de se falar de personalidade juridica de empresario individual, ainda
que haja o registro no CNPJ. Nesse sentido, cumpre transcrever o entendimento jurisprudencial a
sequir:

“A observagdo ganha relevancia quando se percebe que, em que pese a
sociedade empresaria seja dotada de personalidade juridica prépria, a
firma individual ndo é capaz de criar uma nova pessoa. Assim, a pessoa
natural que constituiu uma empresa individual ndo tem a sua
personalidade cindida entre uma pessoa fisica e outra pessoa
juridica. Na realidade, ndo ha falar em desdobramento da personalidade,
sendo na existéncia de uma Unica pessoa, responsavel pelo pagamento
dos débitos em questdo. Desta forma, em se cuidando de firma
individual, ndo existe a figura da limitagdo da responsabilidade do sdcio,
gue devera responder, portanto, com todo o seu patriménio. Em verdade,
ajuizada a execucdo fiscal em desfavor de firma individual, revela-se
possivel, face a inexisténcia de limitacdo da responsabilidade por
dividas, a imediata constricdo de bens titularizados pela pessoa fisica
empresaria. Neste caso, o0 patriménio de ambos se confunde,
respondendo, desse modo, pelas dividas assumidas pela firma individual

[.]7*

“[...] No regime juridico aplicado aos empresarios individuais (arts. 966
e ss. do Codigo Civil) ndo ha separacdo entre patrimonio pessoal e
patrim6nio da empresa, de modo que o titular da firma, o empresario
individual, ndo é terceiro na execucdo fiscal, respondendo com a
integralidade de seu patrimonio.””

22. Os empresarios individuais ndo sdo pessoas juridicas, nos termos do art. 44 do
Cadigo Civil. Por isso, afirma-se que os empresarios individuais sdo destituidos de personalidade
distinta em relacdo a pessoa natural. Qualquer duvida nesse sentido, resolve-se pela leitura dos
incisos do art. 44, os quais ndo incluem o empresario individual.

> REsp 594.832/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ
01/08/2005, p. 443.

6 TRF4, AG 0006841-08.2013.404.0000, Primeira Turma, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 22/11/2013.

" TRF4, AG 5013414-74.2013.404.0000, Segunda Turma, Relator p/ Acérddo Rdmulo Pizzolatti, D.E. 14/08/2013.



111.3 CESSAO DE MARCA NAO CONSTITUI ATIVIDADE EMPRESARIA

23. Uma pessoa somente pode exercer atividade empresarial como empresario se
existe prévia inscricdo no Registro Publico. Uma vez extinta essa inscri¢do, ndo se concebe o
exercicio de atividade empresarial, sob pena de violacéo ao art. 967 do Codigo Civil.

24. Compreendida essa questao, € preciso dar um passo adiante e tratar do conceito de
atividade empresarial. O conceito de atividade empresarial se depreende do art. 966 do Codigo
Civil,

Cddigo Civil, art. 966. Considera-se empresario quem exerce
profissionalmente atividade econdmica organizada para a produgéo ou a
circulagéo de bens ou de servicos.

Paragrafo Unico. Ndo se considera empresario quem exerce profissdo
intelectual, de natureza cientifica, literaria ou artistica, ainda com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercicio da
profissdo constituir elemento da empresa.

25. A cessdo e a transferéncia de uma marca constitui uma atividade empresarial? Se
a resposta for positiva, o contrato firmado no dia 28 de novembro de 2006 talvez contenha um
vicio, porquanto apds a extin¢do da inscricdo como empresario individual, a pessoa nao pode
exercer atividade empresarial.

26. Ocorre que o registro de uma marca ndo constitui uma atividade empresarial,
posto que qualquer pessoa natural pode requeré-lo junto ao INPI.

217. Uma pessoa natural pode perfeitamente registrar uma marca e transferi-la a
outrem, sem precisar demonstrar perante a autarquia qualquer vinculo com pessoa juridica. O
mesmo ocorre com patentes e registro de desenho industrial.

28. E ndo ha como ser diferente. O caput do art. 128 da Lei 9.279/96 prevé que o
registro de marca pode ser realizado por pessoa fisica ou juridica. Se o registro de uma marca
pode ser realizado por pessoa fisica, a cessdo e a transferéncia também podem ocorrer por
idéntica forma.

Lei 9.279/96, art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas
fisicas ou juridicas de direito publico ou de direito privado.

29. N&o existe restricdo expressa na lei para uma pessoa fisica registrar marca em
nenhuma classe. Por outro lado, existe restricio para as pessoas juridicas efetuarem
determinados registros marcarios.

30. A regra geral é que uma pessoa fisica pode pedir o registro de uma marca em
qualquer classe. Ha excecdes a essa regra.



31. Uma pessoa juridica somente pode registrar uma marca cuja classe corresponde as
suas atividades empresariais. Ha fundamento legal para sustentar essa assertiva, a saber, 0 81° do
art. 128 da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, art. 128, § 1° As pessoas de direito privado sé podem
requerer registro de marca relativo a atividade que exergam efetiva e
licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta
ou indiretamente, declarando, no préprio requerimento, esta condicao,
sob as penas da lei.

32. E se a Lei 9.279/96 fosse alterada para estabelecer que somente as pessoas
juridicas podem registrar marca, partindo da premissa (equivocada) de que tal ato encontra-se
abrangido no conceito de atividade empresaria? Tal alteracdo legislativa afrontaria o art. 5°,
XXIX da Constituicdo da Republica, o qual prevé a propriedades das marcas aos autores. Impor
0 registro das marcas somente as pessoas juridicas seria uma restricdo ao que determina a norma
constitucional.

Constituicdo da Republica, art. 5°, XXIX — a lei assegurara aos autores
de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem
como protecdo as criagbes industriais, bem como protegdo as criagdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econémico do Pais;

33. Ou seja, 0 registro e a cessdo de uma marca ndo se compreende no conceito de
atividade empresarial.

34. O recorrente argumenta que a marca “E ENGAP” encontra-se registrada em uma
classe, a qual somente cabe o registro, e a respectiva cessdo, por uma pessoa juridica. Cabe
transcrever esse argumento da empresa recorrente (fls. 11):

“11 — Néo ha& que se cogitar que uma vez extinta a inscrigdo de
empresario individual a pessoa pudesse continuar a exercer sua atividade
ou a exercer os direitos sobre sua marca como pessoa fisica. 1sso porque
uma pessoa fisica ndo pode deter marca para servigos de ‘comércio
atacadista de acessorios industriais’ (objeto do presente pedido de
registro), atividades que é eminentemente empresarial e cujo exercicio
somente pode haver por meio de uma atividade economicamente
organizada.”

35. A marca objeto da disputa encontra-se registrada na classe NCL(8) 35, cuja
descricdo € a seguinte: Propaganda; gestdo de negdcios; administracdo de negdcios; funcdes de



escritorio. A especificacdo de produtos e servigos é a de Comércio Atacadista de Acessorios
Industriais.

36. Para o registro da classe NCL(8) 35, a autarquia possui 0 entendimento que é
necessario que a pessoa comprove o oferecimento do servico.

37. E verdade que na data da assinatura do contrato, a inscricio de empresario
individual estava extinta. No entanto, ha indicios nos autos para afirmar que o Juliano Okamoto
Antunes exercia a atividade empresarial mediante uma sociedade a qual foi constituida para
substituir a sua inscricdo como empresario individual.

38. No recibo de cessédo e transferéncia de marca (fls. 06), o Juliano Okamoto
Antunes figura como parte cedente e como representante da parte cessionaria. Esse recibo
aproxima-se do conceito de autocontrato.

39. O autocontrato é valido, em determinadas hipoteses, de acordo com o art. 117 do
Cadigo Civil, ipsis litteris:

Codigo Civil, art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é
anulavel o negécio juridico que o representante, no seu interesse ou por
conta de outrem, celebrar consigo mesmo.

40. A doutrina assim reconhece a possibilidade do autocontrato:

“2.Excegdes. como excegdes, o dispositivo invoca as duas hipoteses em
gue sra valido o negdécio celebrado pelo representante consigo mesmo:
ou tal permissdo decorre da lei, ou entdo da vontade (permissdo) do
proprio representado, quando estaria afastado, em regra, o conflito de
interesses. Isto porque, emitida a vontade consciente do representado,
restaria demonstrado que sue proprio interesse se conjuga com 0O
interesse do representante na celebracdo do chamado autocontrato. Isto,
porém, ndo exclui a possibilidade de demonstracdo concreta de um
conflito de interesses na celebracdo do autocontrato, ou no que diz
respeito a algum de seus aspectos, sobretudo naquelas hipéteses em que
a relacdo entre as partes nio é paritaria.”®

41. Dessa compreensdo, afirma-se que o Juliano Okamoto Antunes exercia atividade
empresarial, na data do recibo de cessdo da marca, mediante a pessoa juridica Engap
Manutencdo Industrial Ltda.

42. N&o existe nenhuma irregularidade em promover a extingdo da inscrigdo do
empresario individual para utilizar o seu acervo na formagdo de uma nova sociedade. Isso é

8 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin et al. Codigo Civil
Interpretado conforme a Constituicao da Republica. vVol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 117.



previsto, inclusive, no Manual de Atos e Registro de Empresério, elaborado pelo Departamento
Nacional de Registro de Comércio, cujo trecho é transcrito abaixo:

7.3.2- EXTINCAO PARA UTILIZACAO DE ACERVO NA
FORMACAO DE SOCIEDADE NOVA OU JA EXISTENTE

Na utilizacdo do acervo de empresario para formacdo de capital de
sociedade, devera ser promovida a extingdo da Inscri¢cdo de Empresério,
pelo seu titular, concomitantemente com o processo de arquivamento do
ato da sociedade em constituicdo ou da alteracdo do contrato da
sociedade.

43. N&o se percebe, portanto, vicio no ato de cessdo e transferéncia da marca. O art.
142 da Lei 9.279/96 prevé que o registro marcario pode ser cedido, desde que o cessionario
atenda aos requisitos legais para requerer o registro.

Lei 9.279/96, art. 134. O pedido de registro e o registro poderdo ser
cedidos, desde que o cessionario atenda aos requisitos legais para
requerer tal registro.

44, O Juliano Okamoto Antunes atendia 0s requisitos legais para requerer a cessao da
marca.
45, Observa-se também que o INPI ndo teve conhecimento de que a inscricdo do

empresario individual havia sido extinta. A principio, o empresario individual cedente era parte
legitima para o ato de transferéncia da marca. No ato administrativo de anotacdo da
transferéncia, o INPI considerou que o Juliano Okamoto Antunes permanecia com a inscricao
vigente como empresario individual.

46. Aquele que detém regularmente a marca pode transferi-la. O titular da marca néo
deixou de existir com a extin¢do da inscricdo de empresario individual, posto que o patriménio e
a identidade dos dois (pessoa natural e empresario individual) confundem-se, como explicado no
item 111.2 desta nota técnica.

47. Vale acrescentar que a marca ndo se extingue pelo cancelamento da inscricdo de
empresario individual pela Junta Comercial. As hipoteses de extingdo da marca sdo numerus
clausus, de acordo com o que dispde o art. 142 da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, art. 142. O registro da marca extingue-se:

| - pela expiracdo do prazo de vigéncia;

Il - pela renlncia, que poderé ser total ou parcial em relagdo aos produtos
ou servicos assinalados pela marca;

I11 - pela caducidade; ou

IV - pela inobservancia do disposto no art. 217.



48. A0 que parece, o recorrente adota uma premissa equivocada: a marca foi extinta
em razdo do cancelamento da inscricdo do empresério individual. Essa hipotese de extingdo de
registro marcério ndo possui previsdo na Lei 9.279/96.

49. Tampouco a dissolucdo de uma sociedade empresaria provoca a extingdo da
marca. Ao contrario, a marca, como qualquer outro bem, sera objeto de liquidagdo da sociedade
empresaria. O mesmo mutatis mutandis pode ser dito em relagdo ao cancelamento da inscricao
do empresario individual.

50. Quando ocorre o cancelamento da inscricdo do empresario individual, a sua marca
passa a integrar o patrimoénio da pessoa fisica. Sob certo prisma, a marca ja pertencia ao
patrimonio da pessoa natural antes mesmo da extin¢ao da inscricdo do empresario individual. O
patrimoénio do empresario individual corresponde ao da pessoa fisica. Tanto isso € verdade que a
pessoa fisica responde ilimitadamente pelas dividas do empresario individual.

IV. CONCLUSAO

51. Pelas raz0es expostas, a Procuradoria alcangou as seguintes conclusoes:

I. O empresario individual com inscricdo cancelada possui capacidade juridica
para ceder e transferir o pedido de registro marcério, porquanto o patrimdnio
de um empresario individual confunde-se com o da pessoa natural;

Il. Nédo se vislumbra hipbtese para o provimento do recurso apresentado pelo
recorrente.

A consideraco superior.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador
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