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TERESSAD'0: E3oordenação-Geralde Recursos e Processos Administrativos de ulidade'
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. L O vício insanável do negóc' o jurídico que
mot"·vou a prçítica do ato a~inistrativo enseja a"-,'

, h lidade deste.'
. 11.. A..'nulidade da 'cessão de registro, 'em sede. ~
adm'nistrativa:, não prescinde da demonstração
cabal.' e," indubItável, do víçio do negócio .j,u ídico

~ .. - ....

. . . celebr~do entre o cedente 'e '0' cessionário. ,'.
" .

.'..II ,A'mel or forma de efetuar essa demonstração
, .

é aprese'ntar ,ao INPI, út;1a decisão Judicial"que
.... ~ .. - '

. d clare:a nulidade do negócio j~ídico precedente'
, I '

..à"prática do ato adm·h·strativo .
, I

I

1 '

, ,

.' .
. , .

"Seplior"Procurador-,Cliefe da PEE! ,PI,..".

.•. I

I '
"

/

, . \ '

. ,

j

" . ~ ,.' .

, , . '. "

2" A marca obje~o da' disputa é de natureZa mista e sua: parte "nominativa possui a
expressão "QtJENTINHOGE G J3RE'.' (registl'o nO8 9385018).' o. certíficádo de registro de' .
fls, 26, -consta a data.de concessãbcomo 06.04.1999,.e a· itular como Indústria Reunidas'

. Quentinho Ltda' ME'.
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3; , ' , Em 2006, a empresaW,M Ge"ngibre(Ltda ~,ME requereu a 'cessão 'do registro, por.. ' , , - / -

, ,meio 'da apresentação deum contràt6. (fls. 24). o contrato, ,aInd ' stria Reunidas Quentinho Ltda
' ".1, " '" . j , .. _ .

......:ME, por meie do seu sóc' o gerente Sr. J.1.S., cede o registro para W.M.Gengibre Ltda _ '~E.

'-, ' " " " ." -'. - . ,: . \ :. , ..
4., Entreos,doGul11entos que aconipanham-opedido de cessão, vê-se o contrato social
da'Indú$t~iaRet1hidâs"Quentinho Ltdá (fls.' 30/32), .cuja c áusula-setima atribui ao Sr. J.J.S. e ao,

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

' 'Sr. lDS., ambos sócios, a administração da sociedade. , ' T
.' - '.. ' " ,- .' ' , ' - - ,- " ',.' ,', - ..

'I

'. ,-

5.' , 'A~látisulasetimapermiteque ossoc:os firmem, emconjllllto ou'em separado, os
',' ,.' "- . - ", ,,- .

' ' 'docUment6.s relativos à sociedade. Todos os atos concernentes aos oojetivos sociais da sociedade
" 'são peI'111itid0s.:Háv~dações' 'expressas, isto e, atos' aos quais. os dmini'stradores não possuem'

' , ',' I' - ". _. , ' .' •.

" · poderes de praticar. 'Acessão da marca n?o está compreendida nessas vedações. ',," '/ -, / " - ,., . "'. '"

I - ..... ' ..

,6. " ,,' 'Po' defer'do ó'~pedidode ,cessão de-marca, e publicado'odespacho respectivo na
. '. - ~ , ," ' " . I· . _

RPI 1,971, de 14.10.2008 (fls. 35), " , , "
'. - ")0 i .

I ~ . ~ •..

, 7." ", ", ,: Hosteriormente,i a ndústfia Reunidas Quentinho }"tdaME apiesenta~ecurso Cbntra'
,.. '. ',', \' .. - I' '"

, ' ' " ',o deferimento de pedido 'de cessão da marca {fls. 48/56).,os argumentos tra.zidos pela recorrente
' , . , . I

' inclueI?:a viobçã6. aopr·n~ípiodarazoabi1idade. Nes,sa' inha.dearg~eritação; a má-fedo sócio
' "adIDinistrado 'restaria evidente, porquaJ;1t6.ele ,celebrou contrato decessãb' de registro com

' " '{ .' ,

empres,a conco.irente a título gratuito. ·,L !,

:', ,.' "",' .. , ' .

- ~

. . r

, I

y

.../ '
,

9.,. ,,' - A peça recursal ·nvoca a, Jitigiosiâade entre as duas empresas (cedente e'
cessionária), o,qüê ~ãpjustificar'aa cessão ,legítIma dá marca. Para corroborar o seu arg~mento,

'o 'recorrente.,' apresenta:a éxordial, de uma a.ção, de abstenção de uso da' marca ,'''Quentinho '.~ . ''. ':'.- . \ .. -,. '.'. I ',' .' .. ' __ ' .

· "Gengibre" ,em face, da WM Gengibre Lt~a' --:ME.' ',' '
, • ·,i, , .

, .
" •. , 1 < -. _ ~\ •

'10., • ,'ápetiçã,q 'inlpial'ua l:lçãodeaostençaodeuso demarca encontra-se às fls. 57~72.,
' Â exordial foi pr6toc~1~da: em março de 2008, isso, quer, dizêr, após dois anos do. pedido de
, ,cessão der~gistro.Ro lNP . ',: " :.-' .,'
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.. ---CESSÃ.O.iD ,MGIST O'1\URcÁRIO'

I"

, , ,} .

.' 12. " .',i •.. A. cessão /dà marca cQnstitui um direito do titular do registro ou do pedido de
'-' . -, , , '-

registro, conforme o art, 130, l,' da LP , .. '.
/

- , .

, <

13;: ',o Acessão dO registro; -bem c~mo do pedid,Ode registro, possui p evisao nos arts.
- •• - •.•• -. " :.'7\ •

134 e 135 da LPI., A :êessão ,em pauta está, condiciol}áda: ao.atendimento de requis' tos legais .
. I , I • ~ •

Alguns requisitos legais encortt am-seprevistos na LP , Outros são reg' dos pelas regras própr' as .
. ' . / , , ...

. dosnegócio~jurídicos~ posto que'um contrato celebrado 'entre .as partes precede o pedido de
.cessão de reg' stro_ ' . ' ..... '. ' .. ,

/

'..

.
•

, .

, .

. ' .

......Lei 9,279/96,art, 130" A:otit lar da inarca ou ao depositante é ainda.
~... asseg rado od'reito de: ... ' . ,

. ' , ': ~1, 'ceder seu registro ou'pedido' çle registro; .

..: J4,' I part, 135 daLP constitu:umrequisito específico para acessão deregistro 0U de
".. ' .. ·.pedidosde'registro, De acordo com essedispositivo~ a cessão de uma marca compreende todos
' . os registros epedlâos; em nome do dente, correspondentes a marcas ig ais o~ semelhantes .•
• •• '\ • - . j ~,. ' •.••

0,

., I'

~. ,

.,

. ,

J/ .

~ .• 1

I'··

..
. • : ' '.: - - I • ". '. 1

. 15" Essa regra determina não. apenas àicessão deurila marca relativa a produto
'.'dê tico, mas também semelhante o~ afim. O nãbcumprimento desse requisito lega por parte
dos contràtantes ill}plicau cancelamento dos registros"e o arquivamento dos pedidos de regisÚos ..

') . , .. - I., , ' .. ' __ '" ..

que não, '~ram cedi"dós. -
, ., -

" .
I'

.]
• I

1-

,,< I'

1 •
f •

".,'

/

. I2PI, art. 134,' O' pedido. de.'registro e o registro poderão' ser cedidos,
, ,desde que Qcess' orlário ate da aos requis 'tos legais para equerer tal.registr().

.•., j

i - . , _ r ~ ~

Art. 135..A cessão deverá cbmpree .der-todos os registros ,ouped'dos, em
. ,nome do cedente, de marcas, iguais 'ou semelhantes, relativas a proç:tuto

... ' .. ou serviço idêntico, se elhante ou afim, sob pe a de cancelamento dos' ..
,registros --oua .q~ivamento aos pedi,dos -ão cedidos., ' "'

. I'
.••. J'

. .

• J

... ~ .. ~ .. -

dl'inoc<;>Soaresdiscorrysobreoart. 135'dâ LPlnos segu'ntes termos: .
•••• J I ••. 1 j ~

.I:

.J

./,

I ..'

/ . -..

" ..,] não haverá. quaisquer condições de cessão e transferência de
dire'tos de marca, de forilla parcial, isto é, de umoude alguns produtos,
ouserv'ços e nem tampolJc,9de urrta arca, ficando comoutrá qese lhe
é .igual ou emelha.. ..te ..
Se, no entanto; a marcà ou. arcas do' mesmo cedente contiverem

..
produtos ou serviços diferentes, ou me hor, que não se confundem, não '
obstante até compreendidos pe a mesma Classe, a cessão desta ou destas
, -

,.... . ,..

,3
r ••



", r'i';~·

- '.' ... I .

não deve.páser realizada posto que' nãQ averá condições legais do
/ . ' ..• , 'I J' I' '.promoyer- o seu ca c~la~e1;lt.oou arquivamento."

,

. , ,

• I

!~i!. t·

/ .

, ,

.•.

17, .' . ,Tinoco Som;essugere' que o INPI efetueexigênc' a para0 que o cedente esclareça
. . , I " _ \ _ , .

detenninadosaspectos antes de efytuaro. cancelamento do registro eo arquivamento do pedido,
.. . I , _ ,

emobediênc 'a' ao art. 135 da LPI, A sugestão em comento'teml.por fina:I'dadeev'tar eventuais.
- . \ ... / ' ..

•-.' \ . I·

'i

I"'

, .
, .,

;!' ,

. r,

(

I'

,.' ,-.. ·eélu1vocos .. · ,
. ,

, .. ,

..

, ,

) ,

, I

, . ,

."M ito embo aa lei seJa por demàis taxativa nesse senf do e para que
" - ' . ( . "

" .. não 'ocorram prejuízos matores, tanto para o· cede te como para com o
...... cessio ário,deveria o INPI, em ~asodeqúvida e, po~ med'da de

• ~ • I J •

prudência antes de promover o cancelamento ou o arquiva ,ento.,deuma
.,marca, solicitar o pron ciamento dáS partes, mediante a formalização de

' ." •••• ~ 11

um pedido de esc arec'mentos po mei.o de publ'caçãode exigência na'
'.Revi ta da ropriecl.adefudustrial. "2,

- "

..

. -
·.1 .• . • " • ' 1.

' . - I •

18, .' ,,', A. sugestão, supra mostra"se razoável, embora nãohaj a uma obrigação legal de
.' pUblicâiiunaexigência I!mtesdo'canceamento do egistroou do a:t;qu'vaniento do p~dido de

- ',. I '. J .. , .

. '.regis ro;comó conseCJ.üê~cia do descumprimento por parte do' cedente do requisito contido no.... :art. '135 da LPI;·· .... '
r
;.... - ..

. " 19, ",.. ' •.. '.l~CO hendo O ensinamento clé't'noco Soares, a--Procurado ia odenta a DiretOria de
. " . ,. ", \,

.' '.' Marcas' a publicar exigência ..a:tJ.tes.da. prátiCa dó atodetenninada pelo art, 135 da LP ,. quando
' .' , . r , " . , , _ .. ' _ ... , _ .

. ho ver~dÚviclaquanto aos registros: e ped'dos não cedidos, · .
, . ,- '-, . ", - - - ..

' .' )
, .'

2Q, O:cessiomíriopassará a'sero titu ar 'do registr~,ou do pedido de registro, 'Portanto, ·
'ele precisa,preencher o requisito previsto~o ar!, 128,' § 1o, da LPI, ;;egundo o qual o réquererite .

.. , ." do, registro .pre~isanecessáriamente exerc~~efeti"Val1}ent~e licitaniente 'atividade correspondente
.' ," ..... ao da marca metep.dida, 3 Esse dispositivo veda, porexemplo, que uma 'ndustria 'cuja única

, . finalidade social éa p oduçãó deautoniÓveis sej a titular de uma marca de refligerantes, ...
I ,'" , ,.' ',o . , .' :. , '. :. I •

• • . ' •• ~-"#"

" 21. 'O InstitutoDannernann Siemsen. de EstudosJurídicos ass"til comenta a matéria em' .
",,', est d.o:'. ' ' - :_._

, '

..

'.

•.

! ,

. I

.- ..,." I' l·'

.. I •. ,

,i '.

- ..

, - "[..,] determina ~ atuallegislação q e o novo ftular preencha todos os
, '.requisitos legais' de uml requerente, de .\Im '.novo ped' do' de, registro de

'.marca:: E'· outra:spálayras, é imperativo que a sua, ativ'dade coincida
, .

. ' ,
' .

. r. _
..

I T OCO SOARES, José Carlos. Lei de Pàtente$, Marcas e Direitos Conexos. São Paul~: Revista dos Tribunais,
- - , . - ..·1997, p. 223. -' "

2 ... , _ .
r OCO OARES"Jose Carlos, 1997; p. 223. : \ ... ,

.. 3 Lei9.279/96, art. 128, § 10 1'\s pessoas de direito privado só podem reqÜerer registro de marca relativo à' ativid;lde
que (;lxerçilmefetiva e licitame te, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretámente,
declarando, no próprio requerimento, esta co dição, sob a · p~na da lei. .. '

..

, .

'. ;

•
4 /"



, .

.• !'

/

, .

• I

. ,

. ,

/

• , . I.~ ~.•••••• , • r ~

- " . -, -. \' ..

.' .22.' De erido o ped' do .de cessão;. o INPI fará a anotação. respectiva e publicará a'
. alteração na RPI. Os efeitos em telaçãoa terceiros iniciam a Ipartir da publicaçãod& alte ação do .
. registro na RPI. 5.' '. ' \

-.

23. Orecurso é previsto em f~ce de decisões' admin' ~trativas que indeferem a
. anotação de çessão~ Ig al previsão recursal existe' quando ocorre o cancelamento doieg'istro ou o'
arquivamento dó pedido; em decorrência do não cumpr'mento do equisito espec'fico de:cessão, .

. previsto no art. 135 da LP :6, .'... " " . I
, •• ', •• .li

.I •

.:: .

. . . ."

24 .. '. "', " ão há ptevisão de recurso da dec' são que defere a anotação de cessão. Ainda
.... i' -', .. ' ..

/ . assim,'0 INPI admite 'o recurso, com: fundamento no art. 212 da LPI,7'segundoo qual as decisões
... -- i' - , .

' .'. emanâdascomfundamentonaaludida·lei são passíveis de reCurso .
• - . - J

' '4.1:' , •

f

)

r .

..-': .

•..

r/ ., , . ,

. '25 .. ' .. A, LPI prevê, ex:pressamen~e ~lgi.unas decisões ,as quais. não são passívéis de
recurso,; como," por' exemplo, decisão/que. determina o, arquivamento definitivo de' pedido' de
patente ou.'ae.registromarcáriO. Do me~mo.modo; não cabe recurso quando o·· rI defere o
pedidO qe patente e ó pedido de r~gistro marcário.8 ' ... ' ,

,
I ,

I , ...

26 .. ' O Manual de Marcàs do INPI, edi ad~ em 2014, informa quais docume tos são
: necess'ários par~ à trâmite da,cessão de reg "stro: " '.. · • ' ..

. , ., .. ' ".'" \ ~: .', ", .1' I .. " ...

. .- I ,

t

, I .
\ .
'.

. )

-/

" , '\

\J .

, f

, .

. ,

. \
j

- 1 . /

I

. '- ..

. 4 STI U O DA EMA" EMSE DEESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNIQOS.Comentários à Lei da .
... ' Propriedadelndustrial.3ed. Rio de Janeiro: e ovar,2013, p.33Q.' . , ' .

. . . 5 Lei 9.279/96, art. 137.Ás ànotações produzirão efeitos em re1açãoa.terceiros a partir da data de sua publicação .
. 6 Eei9.219/96, art. 138: Cabe recurso dad ec isãó que: - indeferir anotação de' cessão; 'u -cancelar o registro o

arquivar o pedido, nos termos do art. 135,' . / , ,' ' .
7 Lei 9.279/96, art. 212 . Salvo expressa disp,ôsição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que

. será in~erposto no prazôde 60 (sesse ta) dias ..

8 Lei 9.279/96, art. 212, § 2° ão cabe recu!so da decisão que' de erminar o arquivamento definitivo de pedido de
patente ou de ,registro e da que deferir pedido de patente, de cerfficado de adição ou de registro de marca.'
9 Manual de Marcas do INPI, item 8:. ' .... " .....

,"

I
J

.. 5 ..
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29. A maior parte das sociedades empresárias no Brasil são de responsàbilidade
. ;' , . ' .. : .. ' ...

"'limitada, inc usive,a que apreseritou, o' recurso que' .motivou aconsuItapor, parte ' da
'Co0fdenMão,.Geral de"Retursose Processos Administrativo. Por ,esse mot'vo,' cabe im'tar as~ .. ~ ..

-considerações.é). seguir aospõderes' de ad inistração da soc'edade lhrÚada .
. ~ - ,

"

, '

"

f _

',' 27: " 'D.os documentos ,listádos, · acima, '" cabe discorrer, sobre" o ,instrumento" ,',
• ",' • I '. , I. ". _ "'" ,

, 'comprobatório', da,éessão, em' ràzãO da pertinência com o, objeto' da consulta, O 'nstrumento.
'comprobatório da cessão precisa possuir a qua ificação completa dos contraentes (cedentes e,'. ' . ~ ... ' - - ..

' ',',,'cessionário), os poderes de representação dos signatários, a qualificação completa dos mesmos,
", 'as assirmturas, nÚillef0 do ped'do oÜregistro, a 1}lafcacedida e a data decelebração do contrato ..

" I, ',. , .

" ' 28. ,I Quando o cedente eocessionátio são soci,edades empre'sárias, osSócios gerentes
\ .. -- .. ', . '.

destes ,cOstumam ass'nar ,o 'nstrumento de cessão. Por isso, é de praxe apresentar o contra o
social, ou O estatutosociai, ao PI, no momento da apresentação do pedido de cessão.' Diga-se,

. ' " . - - " ~ .' ' ',', " , . '. '. I '/

,','',·de pass~gem, a é).presentação'do contrato' social, ou do estatuto social, 'e necessáiia, ,não opcional,' '
, . --. ~ " ", , .... -

' "pois dó' contrário não .l;1ácomo, aferir sé os signatários possuem poderes, de represe ação da
" , "

'sociedaâ'e. " ~. ,,
"

. ,
! . ';, ..

'. ':- ", • j • I" .' , '.' ' , '. ~

30, " O-administrador da sociedade limitada pode assinar um instrumento de cessão de
'registro marcário, desde que não haja uma ved~ção n~sse sentido no contrato social. A cessão, de
,um registro marcário não~onstitui umato~'qlle dependa,daddiberação dos sócios de uma'

. , ,I, ,'_ ' . _ . ' .. " '. _ .

' sociedadel'mitada,nos termosdo art. 1071 do Código Civil. \.
< '.', •. ' ••. , • / ' " -

I

"

' . , , • ' .• I

,31. , .E possível, noentanto,.que o contrato sócialincIua a cessão de registromarcário '
, . " 'I '. ',' " . ", ,

etltre as'matériasdepe dentes da deliberação dos sÓcios. Essaassertiva decorre da leitu a do
" ' ' . '. I - _

, caput do art, 1071 do 'CódigO' Civi , o qual permite a amp ,'ação das matérias dependentes ,da
deliberação dps sóCios. lO ',',".,', ,,' '., •. , , ,

••- , • I ..

f .

, '32,', " O art. 1052 do Código Civil remeteaspormasde regência da sociedade simples,
",quando JhQuver.omissão no- capítulo, da s,oc'edade limitada" Entre essas normas, aplicáveis à

' 'sociedade limítada,ericontra-se o art. 1015 do Código Civ·. '
'. ' .

, \

..~ . I

I ,

" ',"- •. " - l-

'Gódigo Civil, ~art. \1.015, o silê cio do c09trato, eis administradores
, podem praticar todos os atos pe ine tes fi gestão da sociedade; não
constitu 'ndo objeto social, ao eraçãoo a venda de bens imóveis

; depe' de do que a maioria dos sócios deCid~.
" - - ' .. -

, .

I •

., .
.. . ,

!O Código Civil,art .. 071. Dependem da deliberação dQs sócios, além de outras ma érias i d' cadas na lei ou no
contrato: I -a aprovação das contas da admjnistração; Il- a designação dos administradores; quando feita em ato
separado; III ~ a destit,uição dos administradores; IV ,. 6 modod'e sua remuneração, quando/não estabelecido no
contrato; V - amodifica.çãodo contrato social; V - a incorppração, a fusão e a dissàlução da sociedade, ou a
cessação do estado de liqu'dação; VII- a nomeação e destituição ,dos liquidantes e o ju game to das suas contas;
VIIi - o pedid~ de"co:Qcordata. \ ' -

,...- ,

. ' ..... '6



. I '" . r . " ...

. 33, .. " 'De acordo' como art, 1.015 do CódigoC'vil, as limitações dos poderes do. - l, " . , , .

'.--'administrqdorcon?tamdo contrato e'da lei. ão havendo lim'taçães no conttato,cabe observar
as vedaçãesdispostas ·na lei, O dispositivo em comento confere ao administrador a p errogativa

" ... ,' ',:' .... ,~' "". / , " .

de praticar todos ,os atos pertinentes a gestão dá sociedad , .
.. '~ . " " ," .. --

. ,

, .

- !

. -".

I
i

"

.'

. ,

<"" ::r

....

, !

'l.

,

34,· ' ...,'.A oneração oua ven' a de'bens imóveis depende de decisão da ma'ofia.dos sócios,
salvo quando a sociedade tiver -essâ atívidade inscrita em seu objeto ~ocial. Uma sociedade

'. incorporadora de' :imóveis, por exemplo, quando aliena imóve 's, não depende da del'beração da
.. maiori.a dos ,sócios ... ,I ,

,
.. . . ,

. 35; Gomo/,os, direitos deptopriedâde 'ndustrial são bens móve's, a Administração
. entende pela inv'abilidade de-exigir la décisão da maioria dos sócios para a cessão do registro,
. salv~ ,pr~~i~ão e~p:essa~o con~ ~t~social. N~o se tem, notícia dequ,e~ grática adq~~da pe o PI
.de nao eXIgIra dehberaçao;dos SOCIOStenha s do questIOnada eIl}:JlfIzo, ....

~ : - ~ I ,... ~, • ' •

, 36" . Fe'to um .intróito sobre os dispos'Úvos legais pert'nentes a cessão de registro
'··;marcário, passa-se ao exame do caso concreto .

.- .. ". '., •..

-".,'

: '

\ ..

37.I ..

. - .•... ,

'Doexame dosautos;. bem como da leitura das alegações; dapárte recQrrente, vê-se
. . , / ...•... ' ".' ," .: ," .. ' "

-qUe o I nãocometeuneíiliunia fallia na cessão do registro , A parte recorrente não, sugere
. " , .. '

nenhum equ 'V(}COpo p~e .da qutarquia, reconhece do que esta procedeu corretamente. quando
deferil.Íacessão do registro, ... ' ,

- .

i _ .... I ... (

38: A .cessão 'do _registro foi' deferida, posto que fo' apresentada Uma documentação .
regp_ar,,_ ão ,há como;:presumir'a existência -de víciono/negóc'o jurídico no exame dos

~ ... I'. , \..

-doeumentosapresentados pará oprocessámento do pedido de cessão. de registro,'
. ".: ... , .' . "" " .. ': ....

I ", ,

. '
.. '

t,

, '

I ' .•

.. ,'~

, ,

- "

I ..

, ..

•.

39, A parte cedente era'leg'Íimatitulardo registro, oi celebrado o'contrato. entre a -
, cedente ~ .a cess 'onáfia por pessoas COm poderes. para .tais atos nos atos constitutivos da... '1 "r ' •. I' -' .

sociedade.' .. , .,.' . : . !
". lo. "" •••..••••• , ~ -

, ... , -,' • fi -. , , .. "' •.

40., .. -_ Não,exi teóbice1legal para acessão do registrba tíiJ11,0gratuito, Por conseguinte,
- a cessão do ~egistro at'tl.Ílo grafuitonãb atrai asombrada'i1egalidade;,ou a ,presunçãO' relativa de

'. .cpnluionocontrato entte osparticulàres, Se acessão gratuita. de .um registro trouxesse tal .

I I Talvez sej a-possível alteraresse entendime to. Do art,) OI'S do Código Civil, depreende-se que os atos de gestão .
pen!1itidos ao administrador e,stãb vi.llculadosao concdo de espe(alização estatutária. A sociedade empresária é

-copstituída comum <. objeto· s9cial definido. Os aos praticados em conforrri' dade com esse objeto social podem ser
' . " .

praticados pélos administradores, -com ·fulcro no ali.lOIS do âip loma civíl' sta. A cessão de marcas não figura no
objeto s cial de q alquer ociedade empresária. Por conseguinte, a cessão de' marcas localiza-se sempre à margem
da espec' aI'zação 'estatutária de qualquer sociedade empresária. Com essa linha de raciocín .o, poder-se- ia admitir
que toda cessão de ·marca depe de de. deliberação dos sócios, 'nó si êndo -do contrato' social. A delibera-ção dos
sócios para acessão de marca seria ad~issível porque tal negócio jurídico não está compreendido na, expressão .' .

' 'I .•..••"atos pertinentes àgestão da sociedade" __ ' ' .
I,

I

7
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~ :.> I I

" 41. ... .Após o, deferíment6 do pedido de cessão, a_empresa recorrente' apresenta -
. informações nov~s e documentos desconhecidos '.até então" pe a Administração. Esses.

' - ',/. " , . ,

d9cumentossuge em a existência de víci,? no 1!eg6cio jurídico, que ensejou a prática do. ato '.
. administrativ,o'~>, ,',' .--'

'. ,

I •..•• , ••

)(COCELEGÓCO'.

, ,I" I'

, -'

- :j: .

• ' ..• +

42 .. o •• Há Üldíc'os de víéio na fOIIl1ação do negóciojur' dico~ D,e fato, o contrato em
questao há de kerexaminado à luz doprincfp' o dél;boa fé, como determ' na· o Cóqigo CiviL O'

•. - . ,I _ ••

·princfp·oda bciáféfoi,previsto no Cód'go Civil nos seguintes dispositivos, entreoutrQs: '.'
T

I
1, ,

. -,' ,

, -

.. I ., /

. CC, .art. '.112~.· aSgeclarações de. yontade se atenderá .ma·s à 'ritenção
I _ '+ •

I ~. I

nelas con~ubstanciada do:q e ao·sentido literal da linguagem. '
I , . _ •••

......• . ~

, .

-, ,-

. ' ~ ....
- • r ) •

. '. CC, 'at;t.,1:13. O~;'uegóc ·os ju ídic~s -devem,-s~r interpretad,os conforme a
> '- boa- é e os usos .do lugâr de s a celeb_ ação .

\ - .. - .

.. ' .

) ,

( ..

, '

, r
'+ •••

, ,
. 1

, '

. '

.

CC, art. 422.' Os .contratantes são obrigados. a gua dar, assim na
.. concl são do· contrato, como; em sua exec ção, os pri cípios de

.."
, proBidade e·iboa ,fé. -,

_ , ,. , ..;l~' ... ,

43. ' UmdQs pressupostos de existência do' negóc'o jurídico é a manifestação de
vbntade. Por meio. do recursoj,:a reCOrre' te indica que o contrato de cessão não r presentava a

.'',yc>lltàde:':da socie(laâ~.· ' ,. / . ,
I.. ".:

•
'.

, \

..

, , ,,/ ',' .. '- ,

. , 44 .. Para sevérificar o vício de consentimento do contrato, mister retroagir no tempo.
Ná data de célebração do' negócio jur' d' co, o signatál:io representava a vontade da sociedade
" • '1", .- '. \ • 'f , . _, . , • ,

cedente. ou o não?'· ãej ·há .nenhUína prova' documental demonstrando· que o. Sr. l.l.S. não.
". I - •• ~ / • _ , •

(representava a vontade dÓs sócios, no momento da celebração. do contratode cessão .
' '. '-. ,-' , .•.. - , , ,',

••.• I •

45 .. ' o' o.' • Os' sócios da sociedade cedente são contrários acessão, .na data do recurso. Mas
~ •... : ,. • r ••

.. qual-a vontade clesses sócios na data dec~lebração do contrato :de cessão, dois anos antes? Qual
.documento étraz'clo pelorec'orrente paraexp 'citar o vício de cànsentim~nto? .

-" . - I , __

".:..,... ...
, .

..
," •• .I" •

O vício na edição do ato administrativo, seporventurá ex' stente, não é atribuível a
' ..

Administração, mas sim .aos contratantes que apresentaram um, contrato apontado como nulo,
. ' ..

. pela parte recorrente .. ão·há provacabaf de v' cio no negócio jurídico, mas tão somente ·ndícios .
.. ' ....

46.
. 1 < •

•

8
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'9.18-4/99 ..12, ". :'

- . "

ôs d,a,pTGvapertence ao interessado, de acordo como art. 36 da Lei

.I

'48, '" As provas ap esetltadas pelo 'nteressado hão de ser' sopesados na decisão
. 'administrativa, conforme determina0 art. 38, §lodaLei, 9.784/99.13 A avaliação das provas,

precisa constar. da· decisão administrativa, Isso, proporciona o cont ole de'legaliqade da decisão
proferida pelo admi ·strador.14 ' . ,

,.
, ,

, r'

. ,
.~

, -

"

I . :

-/,

I •••••.•

I

, ,

"

,. 49. ", Se o recorrente. não tniz provas conclIIsivasde sllasalegações, não cabe a
Admillist açã~ acolhê-las por mera presunção, pois clr contrário o s"stema probatório vigente ,

' testárádesv·iiuado." -- 'I .

.,
x

50. ,Nã0seafirma,. no· momento, 'a inexist~ncia, de s'mulação,ououtro vício d~.
, consentimento, no contrato celebrado entre as partes. Se existe-tal vício, a·comprovação não foi
apresentaqa, ao·· INPI. " ....
. I ... , ~.

.. , ~ '~

. 51. ,.' O ..recorrente invoca um vício de consentimento (5'muI ação ). Quais, sãO os
" .. - .,' . I I " ...•. , • _ . ,

.lementos fáticos'para a comprovação dessa alegaç,ão? Uma demanda judicial proposta dois anos
.. - - '. ," ..... , . ) '". , .' .

após o pedid6de cessão do registro. Ota;a exordial demonstrà q eem 2008, havia uni litígio
, entre ~sparte~,masnãoproyaqueno áno'de 2006;; quando foi reque ida acessão do registro,
havia llm conflito entre as partes. '. ' .. ' , . , .' .. ' "

, ,

52. ~ . ~.. O úni~o''Ciocumentoque instruiu o r,e~urso é a petiç'ão inic'?l da demanda judicial
(fls. 57/73). Os' documentos acostados 1)asfolhas: seguintes do recurso não têm re ação com a

~
alegaç'ãod9~vício no':p.egóc~ojurídico~ " "

I \

. . ,. I. ~

53 .. Ép'erfe' am~ntepossí'vel que no allo,de2006, as duas empresas tenham celebrado
• um'c()rit~atohígÚlono 't0c~mté,.à~essão de marca, sem 'qua quer víciono·nstrumento. essa
hipótese" o conflito. adviria dOIs..anos' depois, quando entãQ~ foi proposta a açãó judicial de
abstenção de. uso'da marca. Essa hipótese indica que a petição lniciaLapresentada não comprova
a si1J1tllaçã<? 'Ina.· ~ontrat9,firmado, entre as -partes.

i '

" .'- ,

J-

",

L '

, r_~.

./
j.. ". ,

'. ~

••

:.. ", I r

12 Lei 9.784/99, art.3 6. Cabe ao intere'$sado aprova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atrib 'do. ao
órgão competente 'para a instrução e do "djsposto no art. 37.desta Lei:' _ '-,
I3 Lei 9:784/99, art. 38, § 1Q Os eJeméntos probatórios deverão ser considerados na mor vação do relatório e da
decisão .... ' ... " .'

14" stand0 os elementos de provadentio do processo,s~rá inválida não somente a decisão que tiver deixado .de
levá- los em cons .deração, como também aquelaq ue os r ver considerado de forma errônea ou distorcida. Tudo isso. "
estara d~ntro dôpoder de observação e controle por parte dos ·nteressados."CARVAEHO FILHO, José dos Santos.
Processo Administrativo Federal.- 5 eC!. São Paulo:-l,t as;-20J'3, p. 204. \

, -
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I
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54, .... Se o vício fosse atribuível à Administração, por exemplo, não observânciademn
requisit~ para a cessão:doregistro, tal reconhecimento poderia ensejar o. desfazimento do ato
administrativo.' . o e tarito,~o caso em tela é d'~tÜl.to. O víc'o, se confirmatla;a sua ex'stência

' '" ' , - ,\ •• ' ~. ' • o • ' •

. localiza-se no cont ato celebraêlo entre a Indústria Reunidas Quentinho. Ltda - ME, por meio do
/ ' , ? ••••

, seusóciogerente Sr. J.J;$,., e a W.M.Gengibre Ltda -. ME (fls ..21) .
, /.

I· ,o

J

~ ) r ,

·55.. ' Quando a Adm'n'straçãopraticaum ato· fundado. em ilegal'dade, e e torna-se
'. " . '., ',-, . /

passível de anulação, pelo exerc'c'o da autotute1a ou por determinação do· oder Judiciário, A
·questão d.~sa~tos é di erente: a Administ ação ão praticou um ato i ega . '. ' ..

56, 'Se .houve ilegalidade no .caso, .ela localiza-se no contrato particular. celebrado· ,/ ' , . ' ' .. -, .,

peláspartes, e poster:iormente, apresentadoaAdministra:ção., '. I' .

, "

. 57; '.' •• Se hÔtw~r comprovação definitiva de vício insanáveldo negócio jurídico, mostra '
" serazôávél-aanulaçãodo áto administtatIvo, em sedede autqtutela .. o çaso, a comprovação· do

víc' ótnsanáv~l/do negócio jurídico.precisa restar evidente, porquanto a Administração carece de
~ . ,.

ni"eios pfl!a·jdéntificar q vício de c'ons"ehtim~rito ...
• ...•~J. 4 1 •

58... A Administração não substitui o' Estéj.do-Juiz na .avaliação dos
consen(mento'de um negóCio jlJrídico precedente a prática do ato administrativo. A

L o o •• " .- •••

",' , negócio jurídico h/a ~e ser,buscaâo 'pe!ante (,Poder Judie· ~io .. '
.•• I" • I'. ! ' .,jI '~~ rI"' •• ~ •••••

:'- .-

-. ,

..

O processo jud'c;al é mais apare hado do que opro'cesso adininistra(vo, no
....

. ' .. tocante. ao exercício'dosmeios de prova. As regras que regem o s'stema de provasno processo
' ,I judicial não se'aplicam e~suaintegralicl.adenoprocess6 admin'str~tivo, . " .'

I o·'
I , 59.'

."

- .

vícios de
. ,

u ·dade do
. I

_\

,.

I , '

. - . ~

60, .'.' . C) processo jud·cia:l admite a oifva de' testemunhas, a prova pericial das
assinaturasdodocumentoe,a apresentação de outros meios de prova, Emoora aLe' 9.78 /99,

- "- + • " •• I .".~, _ ~ ••

tenhaprevis,ão sobre'aoitiva de testemunhas e provaspe icia's, esses' meios d~ prova não são.
adotad'os no pr<?ce~so'áâmi istrativo e~ tramitação no P.I. \

~ ' .' ~..
/

I, ••

, " \

, • o. , .

61, .' '. '.. Não háprevisão p~a'que no presente recurso, o P determine o depoimento dos
ceIebrantes do negÓcio jur'dico, eleme to fundamental para 'de tificaro;vício do consentimento.

' J. . , " o. o • _ " " ••

' o

. ~/.,

62, sso não, quer. di~erqu~· a Procuradoria é. contra a .anulação do. ato administrativo
\ .. "

. quando o v'cio seei1contra no negóCio jurídIco apres~ntado pelas part~s ao INPLÉ possível a
'. _, . __ . r '. ' , _ • _ ' __ ,

. 'anll ação do ato adm' nistrativo, desde que haj a a comprovação defin· tivado vício de
' "- - ,

consentimento contido no negócio jurídico precedente, Essa cómprovação definitiva do vício de
•••••••• t

consentimento ocorre quahçló o recorrente traz ao INPI uma decisão judiç"al,na qual haja a
nulidade d.a negóc' o-jur' dic.o. :\ . ' \

• I

. t"

"

.'

.- , ,

o
,
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..

, .

. 63, . '.Ainda' .que a. decisão jud'cial não decret,e a nulidade do .ato administrativo,' é
... possíve tomá-lo nulo se o pronunciamento d9 E.stado-juiz for pela n li4ade do negócio jurídico

, .' precedente, Nesse~~so; cabe. à Adm'n' stração examinar o teor da decisão judicial e verificar se .
. \ " , . , . , t- • ,. "

'.'.da ensejaou não a n lidade do atoadm'Í1istrativo, ainda 'que '0 Poder Jud' ciário não tenha se '.
pro unciado a respeito do ato praticado pelo 'INP " ' .. ' , .

• - '...- j •• -

, .i .'

'f ..

. I
." J ~ - •.•.• j _ •

' , .'., .. ( '. - ~

64, .•... Talvez aja outros me'os do usuário ,externo efetuar a comp1.7ovação definitiva da
.invalidade do negócio jur' dica 'com a, finalidade' de 'ornar miIo o ato' a:dm'nistrativo praticado .
'pelô INPI. Em tese, .é possível,' em casos excepcionais~ que o usuário externo consiga provar .a
nulidade de um negóciojurídicQ poroutros me' os, isto é, sem recorrer ao Poder Judiciário.

.,.. ,

- ,

... '

65,' ..... E:rpregra, não cabe a.o. Pllse pronunciar'a'respe'todbyício no negócio jurídico,
" .. posto que se trata de um ato praticado fora do processo adnfnistrativo~ .'

,.
/

l' ~., J1' ~ •• ~ •••• ' •

. ·66,- .. ' ". P~ssa-se agora ao exame da hipótese do usuário externo propor uma ação judicial
.' buscando a, nulidade da c~ssão de registro, com fulldamertto. na inval' dade. do "negócio jurídico

.. ' . precede,nte~ A 'defesâ judicial do INP precisa demonstrar que efetuou a cessão, de foxina· egular,
•• , \ - - +

, de. acordo com·'~a.anál· .~.dos""do~uh1entos ~presentadqs. '. :_,:
I . _' . , . " ' •

j ,

.'. ,

, .
, .

, "

L

-
:: I

. , t ..

~67, .• Ou seja, o .. ·PI não defenderá a higidez do ato adm'nistrativo de forma absoluta,
mas simple.smente· demonstrará qu~ carece de meios para tomar nulo um ato administrafvo; .em'
sede administrativa,. sem ir existência de;prova definitiva' do vício do negócio jurídico, .' .
...• ~. ".:. ..

•• • • I ••

. ,.
/

\ ,. '

"

: "

, ,

I ••

68. ' Como, os meiospropatórios no processo adnlinistrativo de cessão de registro são
mais limitados do 'que os .existentes em um processo judicia, não "cabe a AdmiI1istração
reconhecer o vício de consentimento' de uni negóciojurídico quando não houver prova de .fôrma!

I "" _ . r • _ , •

, definitiva nesse' sentido .. '.' . , . " " .
...

, • ' : J j, ' .

....;..' 69:, .' " "! .. Diante .do exposto, festa esc1arec' da a consulta· formulada pela Coordenação-
- ... - ..

Geral de Recprsqs e Processos Administra ivos de Nulidade. As seguintes assertivas s'nte izam o .....
• j ••

"entendimento aqui exposto:. ' ,

. , L . O vício .insanável. do negócio jurídico que motivou a prática, do ato
.' \ ~ adininistrativóenseja anuÍidade deste; .".
. '.n. A nulidade da cessão de registro, em sede administrativa,' não prescinde da

. , .• - , " .' , I ' .. _

.' . demonstraçãb cabal e índl.!'bitável do vício do negóc'ojurídico 'çelebrado entre
6 cedente e o c(essionário: A melhorforina de efetuar essa demonstração é
apresentar ao· . pi uma decisão judicia1que' declare a nulidade do negóc' o

. jurídicopieced~nte à J'rátit;a do ato,administrativo; .
In. o processo admin'strativo no âmbito do ~PI não é o meioma"s adequado

.. ~ ... , .

para a produção depravas relativas ao vício de consenfmento de um negócio

, ,

..

/

.\

/. 11



/ .

, .
jurídico. Por esse motivo, ,'ecomenda-se 'que a Admin'stração orie teo '
usuário externo a pleitear a -nulidade de 'egÓ~'o juríd'co perante o Poder,

..•... I' " ..

',' Judiciário, itlVés de trazer alegações de vício de contrato perante o INPI com o '
: , , propÓsito de anular um atoadm'n·strativo., ,',

". I'1

.. ,

'. -

" -

I .'

"j "

• .I

I •

..

, '70. ' ,,',_'Aprovada a presente manifestação pelo Pr()curad~r-Chefe,sugere-se a devolução
. - .. - -

, dos autos a CGRECeencarninhamento' de cÓpia do páreçer à DIRMÂ, DIRP AeDICIG, com
especial 'recomendação de encmnirihamentoabs setores que1idam Cbmcessão de registros.

I -. .
\ .., .

·A conside~ação. sup~rior.

I _

. '.

'Rio de Jane·ro, 25 de m~fo de 2015.I .

~~,', ,
. I

- . Loris Baena C.unha eto
. .-

ProcUrador Pederitl
.Coordenador '
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