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INTERESSADO: CGREC

ASSUNTO: validade de atos praticados por pessoa juridica extinta

I. Concessdo de registro marcario. Nulidade
argiilda em razdo da extingdo da empresa antes
do pagamento da retribuicfio correspondente.
II. Auséncia de ilegalidade. Possibilidade de
pagamento feito por terceiro interessado. Art.
.304, CC. Manutengdo do ato adm1mstrat1vo de-
concessdo. .
. II‘:I:}.Impossibﬂidade de celebracio de negocio
< juﬁdico “por-empresa extinta. Possibilidade de
N convahdac;ao desde que observada boa-fé.
Pnnc1p10 da’ conservagio dos atos e negdcios
juridicos. Art. 170, CC.
[V. Extin¢do de pessoa juridica ndo € causa de
+ . extin¢do.do: registro marcéario. Necessidade de
‘ T T respeito aos direitos legitimamente constituidos.
. o Art. 5°, XXII, da CRFB/Z8.
: V. Hipdtese em que o0 ex-socio a quem, pelo
distrato social da empresa, coube o registro
marcario_juntou instrumento. de cessdo valido e
apto & anota¢do no INPI , :
VI Necess1dade de ajuste nos atos pratlcados
pelo INPI para restauragdo da ordem Juridica.

T

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,
1. Trata-se de processo em que a. CGREC submete a esta PFE/INPI consulta a
respeito da validade de atos praticados por pessoa Jundlca extmta

2. Esclarece o consulente que, no bojo de processo admmlstxatlvo de nuhdade da

marca FOCACCIA FIORENTINA (registro n® 826978819) mstaurado por Flhne Comercm de



Géneros Alimenticios Ltda., questiona-se a pratica de atos por empresa extinta, o que, segundo o
requerente, acarretaria a nulidade do registro, dai a razdo da presente consulta.

3. Demais disso, relata que também foi questionado pela mesma impugnante o ato
de transferéncia do referido registro marcério, uma vez que, quanto celebrado o negdcio juridico
que ensejou a anotagdo de transferéncia, a empresa titular da marca ja havia sido extinta.

4. Como n3o havia sido juntado aos autos o termo de cessdo que vem sendo
questionado, foi solicitado o encaminhamento do processo de transferéncia da marca
FOCACCIA FIORENTINA, devidamente acostado nas fls. 94/123 do presente processo.

5. Diante deste quadro, a CGREC espera ver elucidada a quest@o juridica subjacente
a0 referido processo administrativo de nulidade para sedimentar o entendimento do INPI a ser
aplicado em hipdteses similares.

6. E o relato do necessario.

7. O caso concreto que vem sendo acompanhado pela CGREC, e que fez surgir a
davida juridica ora tratada, revela situagdo .em que uma empresa, a Mares Restaurantes Ltda,
requereu em 15/09/2004 o registro. da marca F OCACCLA FIORENTINA concedlda em
28/06/2011, conforme fls. 10 verso.

8. O reglstro marcério n° 826978819 vem sendo 1mpuonado pela empresa FILINE
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA a0 argumento de que a empresa titular
daquele registro j4 estaria extinta por ocasido do pagamento da taxa correlata a concessdo, 0 que
invalidaria o referido ato concessorio.

9. : Alega amnda a unpuonante que 0 ato de transferenc1a do reolstro para a empresa
ANPER RESTAURANTE LTDA. estaria, de 1orua1 modo, eivado de nulidade, na medida em que
realizada em época na qual a empresa cedente ja ndo. mais existia. , .

10. - O ponto nodal da questdo submetida a esta procuradoria, pdrtanto, repbusa, a
principio, na possibilidade ou nfo de determinada pessoa juridica praticar atos da vida civil apés
sua regular extingdo. Certo €, porém, que ha necessidade de andlise também da repercussdo da
extingdo da pessoa juridica no que tange ao registro marcdrio, o que se pretende fazer a seguir.

11. A prética dos atos da vida civil, sabe-se, pres_sui)de capacidade juridica, isto € a
possibilidade de adquirir direitos e contrair obriga¢des, sendo :certqque, nos termos do art. 1° dd
CC, toda e qualquer pessoa detém aptidéo para tanto, mesmo que, em alguns casos, eXerga tal
prerrogativa por meio de terceiros que a represente ou assista, conforme arts. 3° e 4° do CC.

12. Como cedigo, enquanto a pessoa ‘ngtural',(o‘u Vﬁs“ica') 'ter‘nb 0 inicio de sxia
personalidade com 0 nascimento com vida, conforme reza o :aft. 2° do CC, g-pcésoa juridica tem



o inicio de sua personalidade conferido pelo ordenamento juridico, isto €, a partir do atendimento
das formalidades erigidas pelo ordenamento juridico.

13. Neste sentido, oportuno conferir o que dispde o art. 45 do Cédigo Civil a respeito
do inicio da personalidade da pessoa juridica de direito privado, verbis:

Art. 45. “Comeca a existéncia legal das pessoas juridicas de direito privado com
a inscricdo do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando
necessdrio, de autorizagdo ou aprovagdo do Poder Executivo, averbando-se no
registro todas as alteragbes por que passar 0 ato constitutivo.”

14. Para a Professora Maria Helena Diniz, a pessoa juridica é “verdadeira unidade de

pessoas naturais ou patriménios, que visa a consecugao de certos fins, reconhecida essa unidade
como sujeito de direitos e obrigagdes.” (in DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito C1V11
Brasileiro, S&o Paulo, Ed. Sarajva, 18* Ed., 2002, Vol. 1, pg. 206).

15. Trata-se, em esséncia, de um centro auténomo de relagdes Jundlcas ent1dade
forjada a partir da vontade humana a qual a lei empresta personalidade e capacidade juridica. A
luz do art. 47 do CC, pode-se deduzir que o traco marcante da pessoa Jundlca é a distingdo. entre
0 seu patrlmomo e o dos seus instituidores, ndo se misturando a condicio juridica que lhe foi
atribuida com a de quem lhe organizou.

16. , Em hnhas gerals a doutrma de Dlrelto C1V11 1dent1f1ca alouns requlsltos
caracterizadores da pessoa Jundlca A professora Maria Helena Diniz, na obra citada acima,
assim os agrupa: a) a vontade humana que lhe da origem (a chamada vontade humana criadora);
b) a organiza¢do de pessoas ou destmacao de um patrlmomo afetado a um ﬁm especifico; ¢) a
licitude de seus propositos; d) a capamdade ' Jundl,ca,r‘econhemda‘plela norma Jundlqa

17. Noutro giro, também se faz possivel extrair do contexto em que inserida a pessoa
juridica na ordem juridica brasileira algumas caracteristicas importantes. Neste passo, for¢oso se
reportar & obra do Professor Cristiano Chaves de Farias, para quem:

 “A pessoa juridica, Aregiglarmenté' cohsti:yz’da € peréoniﬁcada, conta com 0s
seguintes caracteres: a) personalidade distinta dos seus instituidores (CC/1916,
art. 20, adquirida a partir do registro de seus estatutos); b) patriménio. também
distinto dos seus membros (exceto _em casos excepczonazs como..a ﬁaude ou
abuso de direito, conf ourando a chamada desconszderagao da pessoa juridica);
¢) existéncia juridica diversa de seus mteorantes (¢ presentada por eles, ndo s¢
confundindo a personalidade de cada um) cD ndo podem exercer atos que sejam
privativos de pessoas naturais, em razdo de sua estrutura biopsicolégica (verbi
gratia, a ado¢do ou o casamento); e) podem ser sujeito passivo ou sujeito ativo
em.atos civis e criminais.” ('in_I')_ir'_eit‘o 'CFi..vil‘—— T.eorie}:.Ge.r;al, 22 Ed.,, Ed. Lﬁrﬁen

Jaris, 2005, pg. 252).

L)



18. O fim da pessoa juridica é regulado pelo art. 51 do Codigo Civil, cabendo
enfatizar a regra constante do seu § 3°, segundo a qual “encerrada a liquidagdo, promover-se-d
o cancelamento da inscricdo da pessoa juridica.” O cancelamento da inscrigdo da pessoa
juridica seria, tracando um paralelo com a pessoa natural, o “falecimento” da pessoa juridica, 0
derradeiro ato de sua existéncia.

19. Com efeito, revela-se interessante delinear os contornos da pessoa juridica no
Direito Brasileiro justamente porque, a rigor, a resposta 4 consulta formulada as fls. 03/04 do
presente processo advém de sua adequada compreensao.

20. O caso referido na consulta ora sob exame retrata hipétese em que determinada
pessoa juridica pratica atos apds sua regular extingao, despertando, outrossim, divida sobre a
juridicidade dos efeitos dai decorrentes.

21. Como visto alhures, a pessoa juridica adquire capacidade para 0s atos: da vida“ .,

civil a partir do atendimento de determinadas formalidades legais e tem sua extingdo tambem
regulada pelo ordenamento juridico, sendo certo que, a partir do cancelamento do re°1stro a
pessoa juridica tem sua existéncia encerrada para todos os efeitos, perdendo, por 6bvio, a
capacidade para pratica de atos.

22. De fato 0 documento de ﬂs 11 dos autos de1xa certo que a empresa MARES
RESTAURANTES LTDA. - ME procedeu a0 registro de seus atos constitutivos no 6rgéo
competente em. 04/05/2004 e teve sua inscrigdo cancelada por 11qu1dagao voluntaria em
19/06/2009. O distrato soc1a1 constante as fls. 93 dos autos denuncia a liquidagio da referida
empresa, com 0 que restou possivel o sey, encgrra;ngptq, nos moldes ‘do art. 51, §3°do CC. .

23. Assml uma Vez exaunda sua personahdade aﬁcrura-se seguro aﬁrmar que a partlr
de 19/06/2009 a empresa MARES RESTAURANTES LTDA. — ME nio mais detinha
capacidade para pratica de qualquer ato, cabendo, portanto, analisar a Yepercussao, dessa assertiva
em relagdo ao caso. -subjacente & consulta em tela, assim como para mpoteses simnilares
eventualmente Venﬁcadas no amb1t0 do INPL.

24. Dessume-se dos autos que.0 questlonamento levantado pela empresa FILINE
COMERCIO DE. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA., se. refere a 2 (d01s) atos pratlcados pela
empresa MARES RESTAURANTES LTDA. - ME quando Jé extinta, quais sejam, 0 pagamento
da retribuigio que precedeu a concessdo da marca “F OCACCIA E IORENTINA” e a cessdo deste
re<71stro rnarcano para a empresa ANPER RESTAURANTES LTDA..

25. Ora, como visto, apos a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa. a
capacidade juridica da empresa ou seja encerra—se sua aptldao para adqulrlr d1re1tos ou contrair
obrigacdes. Na verdade, a, pessoa Jundlca de1xa de ex1st1r legalmente, de sorte que de todo modo

inconcebivel admitir a p0551b1hdade de que venha a pratlcar atos. S
v j ' .
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26. Sem embargo, a assertiva acima nfo conduz necessariamente & nulidade da
concessio da marca “FOCACCIA FIORENTINA” por suposta ilegalidade do pagamento da
retribuicdo a ela correspondente, tal como propugna o impugnante.

27. Como cedico, a concessdo do registro marcério é condicionada ao pagamento das
retribuicBes relativas a expedigdo do certificado e ao primeiro decéncio de sua vigéncia. E o que
determina o art. 161 da Lei 9279/96, verbis:

Art. 161. “O certificado de registro serd concedido depois de deferido o pedido e
comprovado o pagamento das retribuicdes correspondentes.”

28. Trata-se, a rigor, do adimplemento da obrigagio cometida ao requerente para que
seja efetivamente investido na propriedade da marca solicitada, sendo certo que, pelas
informagdes constantes dos autos, 0 pagamento foi feito, dai porque concedido o registro. . "

29. Muito embora haja alegagdo do impugnante de que este pagamento ferié_sido
realizado pela empresa MARES RESTAURANTES LTDA. — ME quando j4 extinta, ndo hé nos
autos qualquer documento que ateste esta afirmacio. O pagamento pode ter sido efetuado pelo
Sr. Ernani Mares Lima, a quem coube, afinal, a-responsabilidade pelo ativo e passivo da
empresa, de acordo com o distrato de fls. 93.. ' | |
30. Ocorre que, nos termos do art. 304 cio CC, ‘admite-se 0 pagamento efetuado por
qualquer interessado:

_Art. 304.. Qualquer interessado na extingdo da divida pode pagd-la, usando, se o
credor se opuser, dos meios conducentes a exoneragao do devedor.

31. Por gbvio, enquanto dnico, responsével pelo ativo e_:.p_assivo da émprésa liquidada
(fls. 93), o Sr. Ermani Mares Lima assumiu a condigdo de interessado no adimplemento daquela
obrigacdo, uma vez que, sendo a marca um ativo. da empresa, caberia a ele mesmo. adotar as
providéncias para proteggo do bem, - ) o

‘ . o o ! . P e :
32. Nio é demais lembrar que, & luz do art. 142 da "LPI, a dissolucio "da sociedade
empresarial n3o é considerada causa de exting@o do registro marcério, de modo que, mesmo apos
a extingdo da empresa, a ‘rnarca‘ subsiste,; ‘cabendo‘ 2_516_‘ eventual ‘Vinteressado sua conséijvagio e
protecdo.

33. Assim, n3o hé falar em ilegalidade no pagamentd da retfibuic;éo da concessio do
registro “FOCACCIA FIORENTINA”, na medida em que, a principio, em sintonia com a
permissdo contida no art. .304‘d‘Q‘ICC_, razdo pela qual _de;scgbida a anulagdo do ato concessorio,
como postulado pelo impugnante.



34.

Todavia, um tanto mais complexa ¢ a situagfo da transferéncia do registro, o que

serd abordada a seguir.

35.

Sabe-se que, conforme exsurge da previsido contida no art. 129 da Lei 9279/96, a

concessdo do registro da marca constitui um direito de propriedade em favor do seu titular.
Valiosa, neste particular, a contribuicdo do saudoso Professor Denis Barbosa:

36.

“Identificando propriedade (i.e., direito exclusivo) e monopdlio (i.e., posicdo
singularizada na concorréncia), dentro do campo especifico do direito positivo
brasileiro, ndo excluimos, porém, a a¢do dos preceitos que regem, no direito
comum, a propriedade das coisas fisicas. E fécil entender. Pelo processo
integrativo do sistema juridico (jus aborte vacu um) a caréncia de normas num
setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais
compativel.

Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas Sdo dzreztos
reais, exclusivos, de cardter patrimonial. Onde encontraremos normas. relatzvas
as figuras juridicas similares, sendo nas disposicbes referentes com direitos reais
sobre bens mdveis fisicos? Na inexisténcia de normas especificas e na proporgdo
em que as regras aplicdveis a coisas langiveis o sdo a atividades humanas, os

. direitos reais sdo, intuitivamente, o paradzama dos direitos de proprzedade

industrial.
E necessdrio enfatizar, pois, que s6 serdo aplicdveis as, normas. de direito. veal
mobzlzarzo se compativels com a, naturem proprza dos dzreztos de proprzedade
zntelectual Onde séo zncompaz‘zvezs é vedada a aplicagdo., .

Em sua facez‘a de proprzedade a marca reozszrada compreende as faculdades
elementares do dominio. 4 aproximagdo entre 0s dolis regimes € marcante, como
demonstmm os arts. ]79 e 130. Nota a: doutrma que, de todos os, dzreztos de
proprzedade mZelectual a marca é o mais asszmzlave] a proprzedade comum,
mesmo por ser a unica modalidade que ndo é lzmzzada no z‘empo 4 o
Assim, seja por ser ob]eto de proprzedade seja pelo Jfato de.os registros z‘erem
natuyreza andloga aos a’zrezros de proprzedade sobre bens méveis fisicos, justifica:
se a aplzcagao do paradzoma dos direitos reais sobre bens méveis as marcas
registradas. (..)” (in “Protegao .das Marcas: uma perspectiva semioldgica”,
Liamen I‘uiji_s,‘ZOOS,.pb. 255)

i . . . R
v . ¢ .

A luz da reﬂexao do Professor Dems Barbosa portanto nao se pode Jamals

perder de vista que o registro marcario. confere ao seu titular um dlrelto de propriedade,
legitimando, mcluswe 0 uso de boa parte do reglme dos d1re1to> reais sobre bens moveis
previsto no Codigo Civil, na medida em que a compatlblhdade autorizar, € claro.

37.

1

De par com 1850, & concessao. de reglstro marcano a detenmnada pessoa Jundlca

consubstancia, de forma i meqmvoca um d1re1to de propriedade desta e assim deve ser encarado

no presente caso.



38. Em primeiro lugar, cuida analisar em que medida a extingdo de uma pessoa
juridica repercute no direito de propriedade materializado no registro marcério. Isto é, na
hipétese de uma pessoa juridica ser titular de um registro marcario, 0 que ocorre com este direito
de propriedade caso sobrevenha a extingio da empresa?

39. Ora, como direito de propriedade que é, a marca se transmite a determinado sécio
apos liquidacdo da empresa e partilha dos bens sociais. Com a extincdo da empresa, procede-se
ao fendémeno da desafetagio dos bens sociais e consequente transmissdo aos sdcios dos bens
conforme definido em partilha.

40. Isto ¢, revela-se curial atentar para o fato de que, como ndo ha confusio do
patriménio da empresa com o dos sdcios, a partilha da marca consubstancia um ato de
transmissdo do direito, por meio do qual o bem deixa de constituir acervo patrimonial da
empresa € passa a integrar o patrimdnio do sécio indicado na liquidacio. L
41. Ocorre que, em relagio ao registro marcario, a transmissio sé se perfaz apds a
efetiva anotagio no INPI, de acordo com os arts. 136 e 137 da Lei 9279/96, de cuja publicacio
decorre o efeito erga omnes da transferéncia. Nao é por ocupacdo ou mera tradigdo, pois, que se
implementa a propriedade da marea.

42. A situacfio do reglstro marcarlo ’neste asPecto em rnulto se assemelha a
transrmssao de bens 1move1s por forca de extmgao de empresa. Ainda que seja evidente 2
p0831b111dade de transm1ssao faz-se mister a correlata transcri¢do do ato no Cartério de Registro
de Iméveis para que este ganhe efelto perante tercelros conforme art. 1245 do CC..

43. . E bem Verdade que regra oeral ndo se exige formahdade espec1ﬁca para o a‘co de
transm1ssao havendo, no entanto, casos espemﬁcos nos quais se exige uma determinada
solemdade para o aperfelgoamento da transmissdo dos bens aos s6cios. No caso de bens i mméveis,
como dito, exige-se a correspondente transcric@o no RGL. .

44. _ No amblto da propnedade mdustnal a Le1 9279/96 estabelece em seus arts 136 e
137 o rito que deve ser observado para que se leomme a;cessdo de uma marca:

Art. 136. O INPI faré as seguintes anotagdes:
I - da cessdo, fazendo constar a qualificacdo completa do cesszonarzo ,
1 - de qualquer limitagdo ou dnus que recaza sobre 0 pedido ou registro; e
I - das alteracdes de nome, sede ou enderego do deposzz‘am‘e ou titular.

Art. 137. As anotagdes produyzirdo efeitos em relagdo a lerceiros q partir da data
de sua publzcagao

[ . s



45. Logo, seja qual for o titulo da transmissio, a cessdo do registro marcario deve ser
objeto de anotagdo no INPI para gerar efeitos em relagio a terceiros. Passa-se, outrossim, ao
exame dos eventos ligados a transferéncia do registro marcario FOCACCIA FIORENTINA com
o propdsito de apurar o suposto vicio alegado e se hé espago para eventual conformacéo juridica.

46. Pelo que consta nos autos, a liquidagdo da empresa MARES RESTAURANTE
Ltda. foi feita de forma genérica, mas nem por isso se torna ineficaz. Afinal, percebe-se 0
COmpIromisso com o essencial, a manifestacdio de vontade dos socios em relagdo aos haveres da
empresa.

47. O distrato social de fls. 93 prevé uma espécie de transmiss3o global, por meio da
qual se atribuiu ao sécio ERNANI MARES LIMA inteira responsabilidade pelo ativo € pelo
passivo da empresa. Nao houve preocupagdo com 2 realizacdo dos ativos da empresa & época,
nos moldes do art. 1103, IV do CC, tampouco com a partilha de cada bem remanescente.

48. Nzo houve, em tltima andlise, previsdo da partilha da marca em aprego, de formai L

discriminada, mas se pode inferir pela clausula 4* do Distrato Social (fls. 93) que o bem passaria,
com 2 dissolugio da empresa, a integrar 0 patriménio do sécio ERNANI MARES LIMA, o que

legitima seu interesse €m adotar medidas protetivas,, tal como o pagamento da retribui¢do

correspondente & concessao, COmO visto anterjormente.

49. - O que estd gerando celeuma N0 Caso, em apreco ¢ justamente 0 ato .de

transferéncia averbado pelo INPI em relagdo ao registro da marca FOCACCIA FIORENTINA.

O INPI formalizou a averbagdo da transferéncia, supostamente.com base em contrato de cessédo

firmado pela empresa MARES RESTAURANTE LTDA. em favor da _f::mpresa' ANPER
RESTAURANTES LTDA., publicando-a na RP1 2286, de 29/10/2014. .

50. A alegagio da empresa FILINE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA., impugnante na condi¢do de terceiro interessado, reside na invalidade de tal ato negocial,
na medida em que realizado quando a empresa cedente ja estava extinta-e com baixa de seus atos
constitutivos no 6rgdo competente, 0 que, segundo a impugnante, revglé—se sﬁﬁcicnte para que o
INPI anule o ato de averbagéo da t‘rar_lsféréncia.. - A ‘ '

51. A solugdo reclamada pela impugnante, entretanto, ndo parece a mais adequada 2
luz do principio da boa-fé objetiva, do quaf deqorfe (')‘ postulado da conservagdo dos atos e
negécios juridicos, ambos consagrados no atual Cédigo Civil, mérrn_ente sc% for Veﬁﬁcadé.a
auséncia de ma-fé na ‘hip6tese vertente. A esse réspeitd, Interessante ponférir, a preqioélél
inteligéncia de Leonardo Mattiét_to: ‘ o ”

"6. Principio da conservagio . dos atos e negécios Juridicos
A ratificagdo . dos negocios. anuldveis (CCI1916, art. 148; .CC2002, art. 172),
assim como. a redugdo dos, negocios acometidos de nulidade parcial (CCI916,

art. 153; CC2002, art. 184) e também a conversdo dos hegécz‘og nulos (CC2002;



52.
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art. 170) atendem ao principio da conservagdo dos atos e negocios Juridicos,

L

Y

segundo o qual, no conceito de Antonio Jungqueira de Azevedo, ... tanto O
legislador quanto 0 intérprete, 0 primeiro, na criagdo das normas juridicas sobre
os diversos negécios, e 0 segundo, na aplicagdo dessas normas, devem procurar
conservar, em qualquer um dos 1rés planos - existéncia, validade e eficdcia -, 0
maximo possivel do negocio realizado pelo agente’
Sobre o fundamento do principio da conservagdo, ndo se pode deixar de dar
vazdo a Eduardo Correia, quando afirma que a ordem juridica ndo é inimiga dos
interesse  dos  individuos e do desenvolvimento da  vida social:
'A ordem juridica ndo é tabu que fulmine totalmente tudo que lhe ndo é conforme,
mas, muito ao contrdrio, meio de garantir a consecu¢do dos interesses do homem
¢ da vida social; ndo é inimiga da modelagdo dos fins dos individuos - mas
ordenadora e coordenadora da sua realizacdo. Por isso, so nega protegdo, ou
vistas as coisas por outro lado, s6 sanciona, quando e até onde 0s valores ou

interesses que presidem a tal coordenacdo ou ordenagdo o exigem. E aidéia

i

“

domina toda a teoria dos negocios Juridicos.

Nos Principios de Direito Europeu dos Contratos, elaborados pela Comi;sﬁo
para o Direito Europeu dos Contratos, ficou estabelecido que 'as cldusulas do
contrato devem Ser interpretadas no sentido de que sdo licitas e eficazes’ (art.
5:106). O princzpio da gonsérvagdq dos_contratos, alids, jd.yih]_fza expresso em
varios Codigos: no francés (art. 1.13 7), no it_aliaﬁo (art. 1.367), no. espanhol (art.
1.284), no portugués (art. 237),, berm como _admitido na Jurisprudéncia alemad, na
austriaca } e | .n_q' S o _'ingle_s"d.
Tal principio também é adotado pelo Instituto Internacional para a Unificagdo do
Direito Privado (UNIDROIT), nos Principios de Contratos Comerciais
Internacionais (art. 4.5): todos os texmos de um contrato devem ser interpretados
de maneira a B prbduzir o efeitos.
O direito contempordneo caminha,:portanto, 1o sentido de assegurar 0S efeitos
do negdcio _celebrado entre. ﬁs partes, tanto quanto seja isto possivel, em um
auténtico favor contractus. Espei‘ﬁfse,v afinal, que as partes tenl;zam,contratado
para que 0 negocio valha e produza no_;}malmente s seus efeitos, e ndo o
contradrio.” , . , B S -
(MATTIETTO, L onardo. Invalidade dos atos © negécios juridicos. In: A parte
geral do Novo Codigo Civil: Estudos na Perspectiv‘a Civil-Constitucional
(Gustavo. Tepedino, coord.) 3* ed., Rio de Janeiro: renovar, 2007, pp- 352-353)

Nzo havendo. demonstragdo cabal de vicio na manifestagdo de vontade, dolo

fraude ou simulagio, prima-se pela conservagdo do ato negocial em homenagem 4 autonomia da

vontade.

53.

Ademais, analisando 0s atos que culminaram na anotagdo de transferéncia do

registro marcario, ora anexados, nota-se que, em verdade, constam 2 contratos de cessdo da
marca; um contrato realmente celebrado pela empresa MARES RESTAURANTE LTDA., ¢

I
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outro contrato firmado pelo ex-soécio da referida empresa ST ERNANIN MARES LIMA, ambos
com a empresa ANPER RESTAURANTES LTDA., cessionéria do registro.

54. De fato, na data da celebrag@o do contrato, 14/02/2012 conforme documentos em
anexo, a empresa MARES RESTAURANTE LTDA. ja estava extinta, dai porque deve ser tido
por inexistente 0O referido ato, j& que ausente um dos seus elementos essenciais, qual seja, a
condi¢do de parte. Aqui ndo se discute sequer capacidade de parte, j& que o vicio repousa na
propria condigdo de parte na medida em que a empresa ndo mais existia.

55. Nio vem a0 caso, entretanto, situar em qual dos planos esta situado o vicio ora
verificado. Inadmitir a produgdo dos efeitos parece o bastante na hipétese em tela. Seria mesmo
desastroso admitir efeitos provenientes de um contrato celebrado apenas por uma parte, pois
significaria completa subversdo aos principios do negbcio juridico. Deveras, contrato consiste
em manifestacio de vontade de duas ou mais partes.

56. No entanto, ndo se pode deixar de apontar que a empresa, mesmo extinta, neste

ato estava representada pelo sbcio a quem coube a marca ap6s a liquidagdo. Se isto ndo €
suficiente para conformar a validade do negocio juridico, a0 menos serve para revelar que queny,
a rigor, manifestou a vontade no negoécio 010 ex-s6clo, ainda-que de forma irregular.

57. Ou seja, tal constataco permite deduzir que a cessio da marca era mesmo a
vontade do ex-socio, ainda que tenha eleito a forma inadequada para fazé-lo. A marca ja nao era

mais propriedade da empresa, porquanto extinta, .integrando, afinal, acervo do proprio ex-s6¢c1o

por forga da transmiss&o operada com a desafetag@o dos bens da empresa. .

58. ~ De todo. modo, a hipotese em tela ‘par.yé;ce sesubsumlr aé preceito contido no art.
170 do Cédigo Civil de 2002. Por meio do principio da conversao do negécio juridico, permite-
se que seja atribuida uma nova qualificac@o. :jg;idi:ca valida a0 _suporte féticq_existe,nte, em

substituicdo a qualiﬁqagéb juridica nulé\y,Conﬁra—,sg: \

e
i

Art. 170. Se, porém, o. negécio juridico nulo, contiver 0. requisitos de outro,
subsistird este quando.o fim a que visavam as partes permitiv Supor que o teria
querido, se houvessem previsto a nulidade.

59. Nota-se que © elemento . essencial para aplicagdo da conversdo do . negdcio

juridico, a toda evidéncia, repousa na manifestacdo. de vontade das partes. Eaz—s_e,imprescindivd,
para tanto, que a finalidade pretendida pelas partes ‘r‘est_qp‘re.seryada.-‘A conversdo néo significa
convalidagio do negdcio juridico nulo, mas substitui¢io do negdcio nulo por outro valido.

60. Nio se pode 6‘1Vidér‘,‘ aﬁn_al, quea ‘\:icis'ciélha :i‘\nfa'_dequada“do fbfméfo para c‘e.ssio:.da

marca, isto é, a celebragdo do pegdcio juridico feito pela, empresa, MesmMo que invalido, ndo
importa em perecimento do direito ao registro marcario. Como dito anteriormente, a extingdo da
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empresa ndo é tachada no art. 142 da Lei 9279/96 como causa de extin¢do do registro, motivo
pelo qual a interpretacdo na espécie jamais poderia ser conduzida com este viés.

61. Demais disso, importante repisar que inexiste nos autos sequer indicio de mé-fé
do ex-sécio da empresa MARES RESTAURANTES LTDA., ou mesmo intencdo de fraude.
Seria o caso, por exemplo, de um negoécio ter sido feito para ocultar patriménio da empresa
extinta a fim de prejudicar outro sécio. Ndo parece ser este o cenario tracado na hipdtese
vertente.

62. Tal como j4 exposto anteriormente, o distrato social da empresa supracitada deixa
claro que a marca, enquanto ATIVO da empresa, passaria a integrar o patrimdnio do Sr.
ERNANI MARES LIMA. Trata-se de transmiss2o legitima de direito.

63. Sendo assim, bastaria que o ex-socio titular da marca promovesse a substitui¢@o

do negdcio juridico, nos termos do art. 170 do CC, confirmando a vontade outrora exteriorizada.,
neste sentido, justamente porque, em esséncia, 0 registro Marcario ja seria, em ultima anahse de
sua propriedade, muito embora seja certa a necessidade de se proceder as devidas anotagoes
perante o INPI para colher o desejado efeito erga omnes.

64. ' : Dlante deste quadro resta saber se a ave;bacao da transferen01a promov1da pelo
INPI é vahda ou se ha algo a ser feito para a conforma(;ao Jundma do ato administrativo, haja
vista que, conforme alega¢do do impugnante, 0 que teria motivado a, transferen01a averbada pela

Autarquia foi um nego6cio juridico invalido, imprestavel para produznr aquele efeito..

65. | Regra g creral notlclada a ocorrenc1a de um VlClO que mvahde 0 neoocm Junchco
que lastreou a averbagdo de transferéncia feita pelo INPI deve a Autarqula conferir especial
atencdo aos fatos que lhes séo devolvidos e fazer as devidas averigua¢des. No caso especifico de
noticia acerca de negdcio ou ato praticado por pessoa juridica extinta, deve, sempre que possivel,
pautarfse pelo principio da boa-fé objetiva. )
66. N#o havendo demdhstfagao de fraude, dolo ou éimula@ﬁo, decorre do principio da
boa-fé objetiva a conservagio dos negocios juridicos, prestigiando-se a manifestacdo de vontade,
de modo que seria cabivel a adogdo de providéncias para que as paﬁes promovessem medidas
com vistas a conformagéo juridica do ato,, sanando ° ~vi,icyio‘ datéptado. | ‘ .
67. Por 0bv10 ndo se deve sequer cog1tar do manejo do instituto da sanatorla caso
verificada tentativa de ardil de qualquer das partes como fraude, dolo, coagdo, situagdes em que
a .prépria manifestacdo de vontade estd viciada. Nestes casos, a invalidade  do, negocio €
insuperavel, ndo podendo ser felta a anotag;ao da transferenma que. 1he seria decorrente De 1crua1
modo, por forga dos arts. 166 e 167 do CC, ndo se deve admitir sanatona em pnnc1p10 para 0s
casos de nulidade absoluta como por exemplo 1o caso de uma s1mu1ac;ao de negécio juridico.
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63. Imagine-se a hipdtese em que, diante da extingdo de determinada empresa, um
sécio pretenda ceder a marca que pertencia 4 empresa sem que tenha sido ele o destinatario deste
direito na liquidagio da pessoa juridica. Evidentemente, a cess3o nestes termos ndo poderia ser
admitida, o que poderia ensejar, a reboque, a averbagdo da transferéncia, cabendo ao INPI
formular exigéncia para esclarecimento da questio, seguindo a linha da presente manifestac@o.

69. Diante da constatagdo da invalidade do negécio celebrado por empresa extinta,
seria adequada a abertura de prazo para que as partes promovessem a regularizagdo do negocio
juridico nos moldes do art. 170 do Cédigo Civil. Afinal, 2 mingua de demonstragéo de fraude ou
ma-fé, a primazia é pela conservagdo da manifestagdo de vontade.

70. Desta feita, no caso sob exame, caberia ao INPI formular exigéncia para que as
partes promovessem a regularizacdo do termo de cessio da marca. Ainda que se prestigie a
conservacio do negécio juridico na seara administrativa, ndo se pode admitir a subsisténcia de

um ato administrativo forjado a partir de um negoécio juridico ineficaz, em respeito ao prmGIploL

da legalidade inserido no art. 37 da CRFB/88.

71. Sabe-se que o volume de processos submetidos ao INPI dificulta a veriﬁcagﬁd do
status de determinada empresa.perante 0s oroaos competentes de forma manual. Logo, ndo se
cogita atribuir qualquer responsab111dade ao Setor de Iransferenma de re°1stro marcério da
Autarquia pela ndo apuragdo da condi¢éo da empresa cedente no momento da celebracgo do
negdcio JUI'ldICO. E um equivoco escuséavel e per_felta‘meme,‘ supepa,vel., _

72. | Entrementes forgosb constatar a necessidade de o INPI se cercar, 0 tanto quanto
possivel, de medidas que inibam ocorréncias como a verificada in casu, até para evitar a.escalada
do problema na Administracdo. Seria, 1nteressante por. exemplo .que o INPL tlvesse acesso ao
banco de dados da Receita Federal para que pudesse aferiy o status de determmada empresa
titular de wma marca, o que lhe garant;r.;ar»um.a atuagdo gnt;;mpada e preventwa.

73. Assim, o INPI teria condigbes.de inserir em sua .Iotina .de averbagdo de
transferéncia uma etapa de verificagdo da condi¢@o da empresa. no mstante da celebragdo, do
negdcio juridico, de forma féeil e rapida, com o que. seriam mmmnzados ‘equivocos relamonados
a_atos praticados por pessoa Jundlca extinta. Seria, de fato, uma medlda consentanea. com 0
principio da eficiéncia previsto no art: 37 CRFB/ 88.

74. No que toca ao _procedimento .a ser utlhzado nos casos de extingdo de empresa
titular de registro marcério, deve 0 ]ZNPI colher como, referenc1a o tratamento conferido
hodiernamente para transferenma da marca na h1po‘rese de SUCessao causa mortis. o) INPI ja tem
orientagdo copsohdada para trgnsrmss.qo,do TEZIStro quando. o seu titular, pessoa fisica, vem a
falecer, a qual, mutatis mutandis, também cabe.no caso de extingdo da empresa titular de marca.

75. Como cedico, havendo o 6bito do titular de um registro marcério, deve ser aberta
sucessdo para partilha deste .bem entre os herdeiros. ‘.Cui\da-se,';aﬁ_n'al? .de um direito de
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propriedade, que deve ser respeitado como determina o art. 5°, XXII da CRFB/88. Em linhas
gerais, pode-se dizer que 2 sucessio significa o ato pelo qual uma pessoa assume O lugar de
outra, substituindo-a na titularidade de determinados bens.

76. O Cédigo Civil destaca especial atengdo a0 direito das sucessdes, dedicando um
conjunto proprio de normas que buscam regular a transmissio de bens e obrigagdes de um
individuo em conseqiiéncia de sua morte, bem como garantindo o direito de suceder, isto €, 0
direito de receber o acervo hereditario do de cujus. E evidente a necessidade de respeito a0
direito de sucessdo no dmbito do INPI, do que decorre 0 dever de viabiliza-lo adequadamente.

77. Ocorre, contudo, que, como consabido, a regra contida no art. 128, § 1° da Lel
9679/96 dispde que o solicitante de um registro marcario deve atuar no segmento econdmico
compativel com a classe da marca requerida. O art. 134 da LPI, por sua vez, & eXpresso ao
condicionar a cessdo nos mesmos moldes. Disso poderia advir empecilho para transferéncia de

um registro mMarcario para um herdeiro que DA0 €Xercesse atividade econdmica compativel... - "

78. Nio obstante, interessante observar que o Manual de Marcas em Vigof no INPI
prevé expressamente a hip6tese de transferéncia do registro em virtude de sucessao causa mortis
(item 8.7.5 do Manual), mesmo que 0 herdeiro ndo .exer¢a a atividadepcopémica co;pp'ativel
comarr'lafca.l | | . ‘ T T '
79. De acordo com O Manual divuigado pélo INPI para orientagdo dos usuarios €
servidores da Autarquia, admite-se a chamada “ponte”, isto &, a possibilidade do hérdeiro vir a
ser titular do regiétro por um breve periodq pare, :afé Qontini;o,‘ proceder a cesséo a um terceiro
que exérga ativjdade ecénémica compativel com a c_iassé em que inséridé amarca. ' o

80. A evidéncia, imprimiu-s¢, no INPI a compreensdo de que seria de rigor uma

leitura da regra contida no art. 128, § 1° da LPI que promovesse O respeito ao direito de
propriedade e 20 direito de sucessao. Seria de todo inaceitavel, porquanto inconstitucional, uma
interpretagdo que restringisse os efeitos de uma sucessdo legitima de direitos..

81. ‘ Deflui . do, principio _da‘:unida}d@,(do ordénamqnto; _juéridipo e d_a'_s:uprefmacia cia
Constitui¢do a necessidade de que as leis ed_i{édas na yigénciapia Cp‘r.ls,ﬁ‘tuig‘ié‘ devér,n.s,e curvar
a0s seus comandos e ser interpretadas em conformidade com ela. Ir“npeﬁosa‘a remissdo 2 sintese
exposta por Luis Roberto Barroso a respeito do processo. de inferpretag@o conforme ,a
Constituiggo: - ) l o ‘ -

1) “Tyata-se da escolha de uma interpretagdo da norma legal que a
mantenha em harmonia com a Constituigdo, em meio a outra ou Outras
possibilidades que o preceito admita.

[ v
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2) TId interpretacdo busca encontrar um sentido possivel para a norma, que

~ndo é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto.
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3) Além da elei¢do de uma linha de interpretagdo, procede-se & exclusao
expressa de outra ou outras interpretagdes possiveis, que conduziviam a
resultado contrastante com a Constituicdo.

4) Por via de consegiiéncia, a interpretagdo conforme a Constituicdo ndo é
mero preceito hermenéutico, mas, também, um mecanismo de controle de
constitucionalidade pelo qual se declara ilegitima uma determinada leitura da
norma legal.” (in Interpretacdo e Aplicagdo da Constituigio, Ed. Saraiva, 5° ed.,
pag. 189)

82. Deveras, afigura-se coerente com a Lei Fundamental a interpretagio segundo a
qual se afasta, por um breve periodo de tempo, a exigéncia prevista no art. 128, § 1° da LPI para
0s casos de sucessdo causa mortis. Trata-se, em esséncia, de uma medulacio dos efeitos da
referida norma legal a fim de concilid-la com o texto constitucional, elegendo-se uma exegese
que com ela ndo contraste.

33. Por ébvio, a fim de manter higido o sistema estabelecido na Lei 9279/96 béra 0"
direito marcério, tal linha de interpretagfio nfo autoriza a manutencio ad eternum do régistro em
favor de quem ndo exerga atividade econdmica compativel. A exegese forjada a partir do
respeito ao direito de propriedade ndo pode se prestar para a subversao do regime legal do direito
marcario, avalizando finalidade diversa do uso do registro marcano

84. Conforme consabldo sO se leomma a concessdo ou a manutengdo do registro em
favor de quem efetivamente se propde a usé-lo, tanto que 0 ndo uso enseja a cadumdade nos
termos do art. 143 da LPL, a qual, caso comprovada, resulta na extingdo da marca, ex. vi do art.
art. 142, 1l da LPL '

85. Em suma, afigura-se escorreita a atuagdo do INPI que admite, ainda que
temporariamente, a possibilidade de um herdeiro ser proprietario de uma marca a despeito de ndo
atuar no segmento econdémico correspondente, mas € igualmente adequada a exigéncia para que,
O quanto antes, seja respeitado o art. 128, § 1° clc art. 134 .da Lei 9679/96, procedendo-se .4
cessdo a um terceiro que atue no ramo conespondent¢ a classe do reclstro.,

86. Com efeito, semelhante tratamento deve ser dispensado para o caso de extingo
de empresa titular de um registro marcério. Afinal, tal como na sucessdo causa mortis, também
na hipétese de extingdo de pessoa juridica ha o fendmeno de sucessdo ou transmissao legmma de
direitos, de modo que, por simetria, deve o INPI estender 0 esmo procedlmento .

87. Alias, a fim de corroborar o tratamento por simetria ora sugerido, curial observar
0 que restou afirmado pelo Colendo STF, por ocasiio do julgamento do Ag.RegREX

567.907/SP (DJe 04/05/2012):

EMENTA - AGRA VO REG]A&[ENTAL NO RECURSO EXTRAORDINARIO
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA ALTERACAO NO POLO ATIVO D4
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DEMANDA. INCORPORACAO. SUCESSAO PROCESSUAL. EXTINCAO DA
PERSONALIDADE JURIDICA DA SOCIEDADE INCORPORADA.
EQUIPARACAO A MORTE DA PESSOA FISICA OU NATURAL. AGRAVO
IMPROVIDO.

88. Ou seja, na linha da jurisprudéncia do Pretério Excelso, autoriza-se a equiparagio
da extingdo de uma empresa ao falecimento de uma pessoa fisica. O que, por certo, nfo se pode
tolerar em absoluto € uma interpretacio interna que, de qualquer modo, conduza ao perecimento
do direito de propriedade, o qual, como visto, tem assento dentre as garantias fundamentais na
Constituigdo da Republica.

89. A prop6sito, ndo € demais pontuar que, enquanto direito fundamental, o direito de
propriedade impde inequivoco limite & atuacdio administrativa. Sobre a carga axioldgica dos

direitos fundamentais ¢ como devem ser encarados, assim enuncia Clemerson Merlin Cleve:

“Pois bem, esses principios, esses objetivos, esses direitos fundamentais, .

vinculam os orgdos estatais como um todo. Vinculam, evidentemente, o Poder
Executivo, que haverd de respeitar os direitos de defesa, e ao mesmo tempo
propor e realizar as politicas publicas necessdrias & satisfacdo dos direitos
prestacionais. Vinculam o Zeozslador que haverd de legislar para, preservando
esses valores e buscando referidos objetivos, proteger os direitos fundamentais,
normativahzente, assim como, eventualmente, fiscalizando a atuacdo dos demais
poderes.

E, por fim, vinculam também o Poder Judicidrio. que, ao, decidir, hd, certamente,
de levar em conta os principios, os objetivos e os direitos fundaméntajis..b Os

agentes pziblicos brasileiros estdo comprometidos, _estdo absolutamente
vmculados a_esses pammetros constztuczonats, ou sem, a. Constztuzcao desde
logo retirou do mundo polzttco, da esfera da dzsputabzlzdade polztzca, aquilo que

é nuclear para nds, os integrantes da comunidade republicana brasileira.” (O
desafio da efetividade dos direitos fundamentais sociais” > publicado na Revista da
Acaderma Brasileira de Direito Constltucmnal n° 3/2003, pags. 292/293)

90. Dessume-se do afcabouco cbnstituc'ional que a 'deferéncia ao direito de
propriedade € um dever imposto ao INPI. Toda atuacdo administrativa da Autarquia deve estar
pautada no respeito aos direitos legitimamente constmudos

'

91. Decerto que é onus do legmmo mteressado 1o caso de extmc;ao de empresa
titular de um registro, submeter ao INPI o mstrumento de 11qu1dag;a0 e partllha dos bens ‘da
pessoa juridica e solicitar a anotagdo da transferen01a do registro marcério. Todav1a a situacdo
verificada na espécie demonstra que &, no minimo, acanhada a onentagao do INPI quanto a0
procedimento adequado para a transferéncia de marca cujo titular é empresa extinta.
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92. E importante que o INPI tenha em seus arquivos o traco histérico do registro
marcario, dai porque deve ser anotada, em primeiro lugar, a transferéncia para o sdcio, mesmo
que, temporariamente, reste excepcionada a regra do art. 128, § 1° c/c art. 134 da Lei 9279/96.
Nesta ocasido, deve o INPI registrar, contudo, a ressalva quanto ao necessario atendimento da
norma acima indicada, conferindo prazo para a regularizacio.

93. A rigor, espera-se que 0 s6ci0 que ndo atue no segmento econdmico
correspondente ao registro marcério proceda in continenti 4 transferéncia do direito a um terceiro
que exerca a atividade econdmica compativel, até para evitar a caducidade da marca. O préprio
Manual de Marcas como visto alhures, mutatis mutandis, orienta neste sentido.

94. Vindo ao INPI solicitagdio de transferéncia desse registro para um terceiro que
atue no segmento correspondente ao registro, cabe a Autarquia adotar seu procedimento padrio
de verificagdo, isto €, analisar tal pedido como outro qualquer, procedendo averbac;ao da
transferéncia caso inexista qualquer 6bice para tanto.

P [ i
95. Essas sd30, em linhas gerais, as observacdes que se faz a respeito da transferenc1a
nos casos em que o titular do registro ¢ uma pessoa juridica extinta. A luz das razdes expostas
espera-se viabilizar a conformagdo do ato administrativo pratlcado pelo INPL
96. Sem prejulzo de todas as conmderagoes feltas acnna constata—se que em relag;ao
a0 caso em comento, 0 que devena ser ex1<r1do das partes Ja consta 1o processo de transferenma
do registro marcario, ou seja, Temanesce apenas. ato «do propno INPI para acertar definitivamente
a situagio do registro.

97. . E que, conforme documentos de fls. 97 ‘é 11i6/ 119 do presen‘fe ;Sgocesso? tem-se,
na realidade, dois contratos de cesséo.do registro em xeque: um celebrado pela empresa MARES
RESTAURANTES LTDA., outro celebrado pela;pgsvsoa »fisi‘c,a'do‘Srr.u ERNANI MARES LIMA,
ambos com empresa ANPER RESTAURANTES LTDA.. o

98. Ao que tudo. mdlca 0 tltular do recqstro assn'n como o pretendente cessmnano
despr0v1do de uma orlentagao con31stente acerca do procedlmento correto para o caso, adotou
uma medida preventiva de apresentar duas versdes para instruir o pedldo de transferéncia do
registro marcario. Tanto celebrou termo de cessZo de direito pela pessoa juridica (fls. 97) quanto
pela pessoa fisica (fls. 116/119). o _ . .
99. Nesta senda culda sugerir que a DIRMA oferega ao0s usuanos um serv1go de
informac¢@o que contemple onentag;oes de procedlmento para estes casos de extingdo de pessoa
Juridica titular de registro marcério, esclarecendo precisamente como deve ser feita a
transferéncia do dlrelto nesta hipdtese. N&o ¢ desejavel que 0 usudrio te,nha que usar exped1ente
como o verificado in casu, 0 que, ahas_, provoca confusdo despecessaqa.
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100. E evidente que, como ja exposto, o contrato celebrado pela empresa MARES
RESTAURANTES LTDA., ndo tem qualquer relevancia juridica, pois a empresa jd nfo existia
na época da assinatura. Entrementes, o INPI ja detém os elementos necessarios no processo de
transferéncia para acomodar a melhor soluggo ao caso.

101. De posse do distrato social da empresa MARES RESTAURANTES LTDA., que
demonstra a transmissio da propriedade da marca para o sécio ERNANI MARES LIMA, bem
como do contrato celebrado entre o Sr. ERNANI com a empresa ANPER RESTAURANTES,
faz-se possivel o acerto da situagio no INPIL.

102. A toda evidéncia, todos os elementos para uma transferéncia valida constam no
processo. O contrato celebrado pelo ex-sécio ERNANI MARES LIMA com a empresa ANPER
RESTAURANTES LTDA. (fls. 116/119) se afigura um instrumento vélido, porquanto firmado
por partes capazes € presentes os demais requisitos previstos no art. 166 do Cédigo Civil, apto,
portanto, a substituir o negécio nulo (termo de fls. 97). o

103. Nesta esteira, deve o INPI promover apenas o acerto na cadeia de eventos que lhe
foi submetida, procedendo & anotagfo, em primeiro Iugar, da transferéncia da marca efetuada
com a extingdo da empresa para o s6cio ERNANI MARES LIMA, e, ato contmuo averbando a
transferéncia com base no contrato de fls. ,116/119 do presente processo, 1sto é, em favor da
empresa ANPER RESTAURAN TES LTDA L
104. Por obvio, devera o INPI invalidar a transferéncia outrora averbada, objeto da
publicagdo na RPI 2286, de 29/10/14, tomando-a sem efeito. Ainda que se prestigie a
conservacdo dos negocios Jlll’ldlCOS néo. se pode abrir médo do .COMPIomisso, com a ordem
Juridica, exsurgindo dai a necess1dade de sua restauragao ‘

105. Caso seja necessario algum pagamento de retribuicio adicional em decorréncia do
ajuste acima indicado, devera ser feita publicacdo de exigéncia neste sentido para que as partes
assim o facam.

oy

106. . De par com o até aqui exposto, chega-se & conclusgo de que:

@) ndo houve qﬁalqﬁer ileoalida'de' no péoamento da retribuicio que ensejou a concessio

do registro da marca FOCACCIAS FIORENTINA, revelando-se, logo, a. h101dez do

. .ato concessorio do INPI; : : .

(i1) muito embora seja certa a nece331dade de um ajuste no ato de transferen01a da marca

n3o se pode cogitar solugdo que deter(mm’eA pe'rgcunento.de direitos, mo‘rmganteA em
hipétese na qual perfeitamente factivel a conformagio juridica do ato.

107. E consabido, todavia, que existem outros easos no INPI que perpassam pela

questdo da pratica de atos por pessoa juridica extinta.. Ainda que -a, matéria ndo tenha sido
devolvida a Procuradoria com tal amplitude, nfo custa avangar um pouco, mais_para contemplar,
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tanto quanto possivel, as hipéteses possiveis, com o que se espera oferecer maior manancial de
subsidios para Administragdo resolver problemas similares.

108. Tal como se expds neste parecer, deve-se sempre ter em conta o principio da boa-
fé objetiva. A tomada da decisdo deve sempre primar pela preservagdo dos atos e negdcios
Juridicos, salvo se evidenciada mé-fé ou tentativa de fraude. B importante que se compreenda
que a extingdo da empresa nio € causa de extingdo do registro marcério, e que ndo € papel do
INPI agir para o perecimento de direitos, ao revés, a finalidade institucional da Autarquia é
acomoda-los na medida do possivel.

109. Tenha-se, por exemplo, o caso de uma prorrogacio de uma marca atribuida 3
determinada pessoa juridica, cujo requerimento tenha sido feito quando ja extinta a empresa.
Ora, como demonstrado & exaustfo neste parecer, com a extingdo da empresa deve ocorrer a
liquidag@o e partilha dos bens sociais, de sorte que a algum sécio serd destinada a marca.

110. Oportuno conferir, a propésito, o que dispde a LPI sobre a prorrogacio dQ.registrd B
marcario: -

. Art. 133. O registro da marca vigorard pelo prazo. de 1). (dez) anos, contados ‘da
. data da concessdo do regisiro, prorrooavel por perzodos iguais e Sucesszvos
$ 1° 0 pedido de prorrogacdo deverd ser formulado durante o éltimo ano de
vigéncia do registro,, instruido com o comprovante do. pagamento, da respectiva
retrzbuzgao . ,
$2°Seo pedza’o de prorrooagao néo z.‘zver sido efetuaa’o ate 0 termo fi na[ da
vigéncia do registro, o titular - poderd, faze lo nos 6 (seis) meses. subsequenres
mediante o0 pagamento. de retrzbuzgao adzczonal
$3 ° 4 _prorrogagdo ndo serd concedida se nio atendido 0 dzsposto no art.
128.

111. . De fato -empresa, extmta nio pode pratlcar atos da v1da c1v11 Toda hnha de
mterpretac;ao empregada até aqui deixa isso suﬁc1entemente claro. Mas Jpor, outro. lado tambem
mereceu destaque a assertiva de que a extingdo de uma pessoa Jundlca néo mduz a extmgao do
registro marcario de que era titular. Faz-se mlster portanto, talhar solugao que imprima
conciliagdo entre ambos os postulados.. .. . Ry

112, Caso seja verificado que o pedido de prorrogacio de um registro foi feito por
pessoa juridica extinta, sugere-se a formulagdo de exigéncia para que seja esclarecida 2 situagio
da empresa, notadamente para. que sejam apresentados ao INPI 0s termos de eventual liquidagio,
a fim de viabilizar a afeng:ao da propnedade sobre a marca. . L
113. Nio parece adequada eventual mterprefagéb de‘que pedid(‘)“d'e prorrogacdo ﬁestéé
condigSes, isto €, feito por pessoa, juridica extinta deya ser sumariamente, rejeitado, Justamente
porque, a rigor, poder-se-ia estar atingindo, a reboque o dlrelto de propriedade garantido no art.
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5°, XXII da CRB/88. Como visto, o ordenamento juridico estabelece a forma como deve ser feita
a desincorporagdo dos bens sociais da empresa extinta e a conseqiiente transmissio para os
$6cios.

114. O caso tratado na espécie revela que, nio raro, os usuarios tém dificuldades de
compreender o procedimento a ser adotado a partir da extingdo da pessoa juridica titular de um
registro. O INPI precisa dar um enfoque mais acurado no servico de orientaciio ao usuario, de
modo a conformar paulatinamente a atua¢io do particular. Se o préprio INPI tem davida sobre o
procedimento adequado, qui¢é o particular.

115. Imagine-se a hip6tese de um registro marcario no altimo ano do decénio.
Suponha-se que o titular desse registro seja uma empresa extinta hd 2 anos, porém, sem anotaco
no INPI de transferéncia para qualquer dos seus sécios. Inobstante, dentro do prazo previsto no
art. 133, § 1° da LPI, chega ao INPI um pedido de prorrogagio e o correspondente comprovante
de pagamento da retribui¢o correlata. :

116. A luz da garantia constitucional conferida ao direito de propriedade e ao proprio
direito de criagdo, deduz-se que compete ao INPI, sempre que possivel, velar pela salvaguarda de
direitos, ndo o contrario. Neste diapasdo, cabe & Autarquia, diante de. eventual . noticia de
encerramento da empresa, formular exigéncia para tal esclaremmento e, se for caso, oportumzar
a sanatéria da 1rregular1dade

117. Noutro giro, n3o se pode negar a adoc;ao de medidas de protecdo a direitos por
parte de quem tenha lecntlmo mteresse Na 1minéncia do escoamento do decénio legal, seria um
tanto desproporcional negar a Jprorrogacdo por ter SldO .solicitada pelo ex- sécio a quem fora
destinada a marca quando da hquldag;ao da empresa, justamente porque, a Iigor, ele ¢ o efetivo
proprietario da marca, ainda que a cons‘utulg;ao do direito perpasse pela anotacio no IN PI.

118. Ja fol objeto de andlise a pOSS1b1hdade de um terceiro interessado efetuar o
pagamento de uma determmada divida, com., ammo no art. 304, do CC Looo em relagdo a
eventual pagamento da retnbu1g:ao correspondente a prorrogagdo, nada 1mpede que 0 ex- soc1o
adote este providéncia para ev1tar 0 perec1ment0 do d1r61t0

119. Regra geral, outrossiiﬁ, o pedido de prorrogagdo ¢ feito pelo titular do registro,
mas ndo ha uma proibigdo para que um terceiro interessado faga o requerimento explicando o seu
vinculo com o registro, isto &, demonstrando lemt1m1dade para fazé-lo, bem como o atendlmento
da regra inserta no art. 128, § 1° da LPI tal como ex101do '

120. .. Nio custa»lembraf qﬁe a leitura do principid da 1egélidadé previsto no art. 53, II da
CRFB/88 em favor do particular deve ser a mais aberta possivel, vedando-se apenas 0s
comportamentos expressamente proscritos pela lei. -

A
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121. Por outro lado, nfio se olvida que, em relacdo a Administracdo Publica, o
principio da legalidade encontra suas bases no art. 37 da CRFB/88, com conotagdo sabidamente
mais severa, impondo uma estrita conformidade legal na sua atuagdo. Ocorre que, como Vvisto,
nio se verifica, a rigor, proibicdo contida no art. 133 da Lei 92796/96 quanto ao requerimento ser
feito por um legitimo interessado no registro marcério, dai porque ndo se identifica ilegalidade
caso INPI assim admita em determinadas situacGes, obviamente com a devida cautela e controle.

122. Prima facie, ndo se vislumbra risco para Administragdo admitir requerimento de
prorrogacio oriundo de pessoa diversa do titular do registro marcario, mas que com ele tenha
vinculo legitimo devidamente demonstrado.

123. Ainda que n3o seja descartavel, afigura-se remota a possibilidade de fraude na
prorrogagio do registro. Quem teria interesse em prorrogar um registro além do préprio titular ou
seu legitimo sucessor? Ninguém obtém para si o direito ao registro apenas provando 0

pagamento da retribuicsio para prorrogacdo, pois, como Vvisto, exige-se a efetiva anotagao da,“

transferéncia para tanto.

124. Por ébvio, ndo se deve jamais ignorar o interesse de quem esteja justaménte
aguardando o esgotamento do prazo de determinado registro marcario. A expiragdo do prazo
legal de uma marca afastaria, em tese, a anterioridade que podena 1mped1r a, concessdo de um
registro eventualmente colidente. Trata-se de expectativa, compreens1vel de quem tem um pedldo
de registro tramltando no. INPI. e

125. Todav1a ndo € 1ss0 que deve nortear a atuag:ao do INPI Como Ja chto ao lonoo
deste parecer, o respeito aos direitos parece ser mais adequado a finalidade institucional da
Autarquia. O cidaddo de boa-f¢ espera do. INPI o respeito aos direitos legitimamente adquiridos.
Assim € que, ao rgaceb'er a marca por sucessao éqz_us,q mortis ou bem\ razao da extim;;éo,da emprgsa,
o particular confia no reconhecimento desse direito em sede administrativa. ‘ -

126. Cuida-se, a evidéncia, da prote¢do a propria seguranga juridica, um dos pilares do
Estado de Direito e encrlda tal qual garantia fundamental na Constituicdo de 1988. ALMIRO DO
COUTO E SILVA, citado por LUCIA VALLE FIGUEIREDO (in Pr1n<:1p10s da leoahdade da
Administragdo Publica e a seguranca Jundlca, apud FIGUEIREDO, Licia Valle. Curso de
Direito Administrativo. 7% ed. S3o Paulo: Malheiros, 2004, p.245), ad_\}erte, nesse sentido:

“A prevaléncia do principio da legalidade sobre o da protecdo da canfianga sé se
da quando a vantagem ¢ obtida pelo destinatdrio por néez’b; ilici;é& ~qu elé
utilizados, com culpa sua, ou resulta de procedimento gyé gefa sua
- responsabilidade. Nesses casos ndo se pode falar em protecdo a épnﬁanga do
Javorecido™. S o

127. N&o por outra razdo, a Lei 9784/99 tratou de elencar a seguranca juridica como
vetor inarredavel na atuagdio administrativa, conforme disposto no seu art. 2°. Dessume-se dai
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que ndo é dado & Administragdo Publica se apegar a0 preciosismo legal para afastar direitos dos
cidadzos, ao revés, faz-se imperiosa uma atuagio pautada no respeito de situagdes juridicas
legitimas, sob pena de malsinar o proprio compromisso embutido na Carta de 1988.

128. Em suma, o herdeiro ou sucessor de um registro marcario, assim como o ex-s4cio
de empresa extinta a quem foi transmitido o direito sobre a marca, desde que devidamente
demonstrado esse vinculo e esteja evidenciada a boa-fé, tem confianca no resguardo de seus
direitos perante o INPI, de modo que, exercitando sua prerrogativa dentro do prazo legal, merece
ter acolhido seu pedido de prorrogagao.

129. Certo ¢é, por outro lado, que nada disso tem relevancia caso verificada a
intempestividade do pedido de prorrogagao do registro, isto &, se o pedido vier a ser feito quando
j4 ultrapassado o decénio legal e o prazo extraordinario previsto no art. 133, §2° da Lei 9279/96,
porquanto, neste caso, o INPI estard vinculado 2 extingo do registro, nos moldes do art. 142, I

da LPL

130. Destarte, também na prorrogagio dos pedidos de marca se deve atuar com certa
prudéncia caso verificada a exting&o da empresa titular do registro, admitindo-se a possibilidade
de sapatéria em favor da preservagdo do direito de propriedade. Ndo € demais adverté_nc{ia;
outrossim, para que seja feito um controle baétante apurado quanﬁo as ch‘ndigC)e,si el“en.c‘_acia}s‘neste
parecer. | ‘ '

131. Também merece destaque 2 situagdo em que ¢ detectada a exting¢@o de empresa
subscritora de oposigéo‘nos‘térmoé do art ,158 da LPL ATrigory, a condig¢édo do onenteldeve_s_er
aferida quando da interp@sigao do incidente, de p;é‘f.e:én‘c‘ia a partir do.acesso a alguma banco de
dados que traga essa mfbnnagao dgfomia célere, tal.como .sﬁgerido‘ante‘rionn‘epte. )

132. A despeito disso, 4 guisa de orientacdo & seguindo a linha tragada ao longo deste
parecer, caso noticiada a exting@o da empresa opoente no decorrer do procedimento do exame,
convém estender oportunidade para esclarecimento e regulaﬁéac;io. Trata-se, afinal, de. legi‘gimb
interesse resguardado pelo art. 158 da LPL \ N - -
133. Tal como exposto alhuies, o Colendo STF afirmou, no ‘jﬁl'g.amehto do
Agr.Reg Rex. 567907/SP, a possibilidade de sucessdo processual de empresa extinta, dai porque
deve ser conferido prazo para eventual regularizac@o do opoente.

134. . Demais disso, de acordo com 0 ﬁio Qétaﬁelecjdo_ nos arts. 158/160 ‘da LPI, uma
vez feita a oposicdo, serd conferido prazo ao deppsitante do :r'egis,tlfo&questionado .para
manifestacdo, apés o que o exame do pedido prosseguird normalmente até o advento de uma
decisdo final.

135. Pode acontecer, por exemplo, de a questfo levantada da oposi¢do ‘c_rapsc_éhder@
préprio interesse individual do opoente, como uma questiio de.ordem publica cujo conhecimento



do INPI seja inafastavel. Ainda que a empresa opoente esteja extinta, o INPI deve levar em
considera¢do a questfio aduzida no incidente quando da decisfio final sobre o pedido de registro.

136. De outro lado, se a oposicdo traduz questdo de interesse privado da empresa
extinta, deve o incidente ser arquivado apds a fluéncia in albis do prazo dado pelo INPI para
regularizacio, proferindo-se decisdo apenas em relacio ao pedido de registro.

137. Em miados, a inteligénceia ora esposada pode ser empregada em qualquer caso no
qual verificada a extingdo de pessoa juridica titular de um registro marcério. Salienta-se, no
entanto, criteriosa avaliacio dos pardmetros para subsungfo da hipdtese concreta a orientacio
exteriorizada neste parecer, notadamente quanto a inexisténcia de prova ou indicios de ma-fé ou
fraude.

138. De todo o arrazoado acima, pode-se sintetizar a compreensdo 1mpnm1da neste
parecer da seguinte forma: :

a. N#o hé ilegalidade no pagamento da retribui¢do que ensejou a concessdo-da
marca FOCACCIA FIORENTINA, pois, a teor do art, 304 do Cdédigo Civﬂ, 0
pagamento pode ser feito por qualquer interessado, de modo que, mesmo estando
extinta a empresa titular do registro, admitg-sej 0 pagamento eventualmente feito
pelo ex-sécio a quérn coube o registro ou até pelo pretendente cessionario;

b. Ainda que nZo seja admissivel a celebragdo de negdcio. juridico por empresa
extinta, hd no processo de transferéncia do registro em referéncia instrumenfo de
cessdo assinado pelo .ex- soc10 a quem coube a marca um contrato valido,
portanto, que deve ser Ob_] eto de anotagao no IN PL;

c¢. Como ndo houve o tratamento adequado:no. &mbito do INPL, que deixou de
observar o trac;o hlstonco da propriedade do bem porquanto 10norada a
transferéncia do 1‘60'1811’0 em favor do ex-sdcio ERNANI MARES LIMA deve ser
invalidada a anotag@o publicada na RPI 2286 de 29/ 10/2014

d. Em seoulda deve ser reiniciada a atuagao admm1strat1va pnme1ramente ‘com a
averbacdo da transferéncia em favor do ex-sécio ERNANI MARES LIMA, e, na
seqiiéncia, procede-se a anotagfo da transferéncia em favor da empresa ANPER
RESTAURANTES LTDA, formulando-se exigéncia para pagamento de
retnbulgao adicional, se for o caso, pois serdo 2 (duas) anotagdes de transferéncia
e nio 1.(uma); :

e. A inteligéncia emprecada neste parecer pode ser aphcada nos casos de ped1do de
prorrogacdo de registro feito por, empresa, extinta, desde que. devxdamente
esclarecido o vinculo de quem tenha efetlvamente feito o pedido, ev1denc1ada a
boa-fé e demonstrado 0 atend1ment0 da regra inserta no art. 128, § 1° c/c art. 133,

. §3°dalLPL

f. De igual modo caso Venﬁcada a extmgao de empresa subscntora de um 1ncldente
de oposi¢do, conVQm estender prazo para rqgulagzagao,.\

LA
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139. Ante o exposto, atendo-s¢ aos quesitos formulados na presente consulta e sem

prejuizo da sintese acima oferecida, conclui-se que:

a) muito embora nio seja admissivel a celebracio de negdclo juridico por
empresa extinta, existem elementos no processo administrativo que viabilizam a conformagao
juridica do ato administrativo, recomendando-se, para tanto, seja, em primeiro lugar, invalidada a
averbagio de transferéncia objeto da RPI 2286, de 29/10/2014 e, em seguida, seja anotada a
transferéncia do registro em favor do ex-sOCl0 ERNANI MARES LIMA para, finalmente,
proceder-se & averbacio da cessdo da marca realizada pelo ex-socio em favor da empresa
ANPER RESTAURANTES LTDA., com base no contrato de fls. 116/120;

b) admite-se 0 pagamento feito por terceiro com legitimo interesse, nos termos do
art. 304 do Cédigo Civil, motivo pelo qual se afigura higido o ato administrativo de concessdo da
marca.

140. Sugere-se, por derradeiro, a devolugdo do processo a CGREC, ¢rgéo consulente, :
para conhecimento da presente manifestacio e demais providéncias dai decorrentes, €,:em
seguida, O encaminhamento 2 DIRMA para ciéncia do parecer, haja vista a pertinéncia da
matéria. '

A consideragdo superior.

" Rio de Janeiro, 25 de setemmbro de 2017

DANIEL Assinado de forma o
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ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 ~ Fax.: (21) 3037-3206

Despacho n° 0654/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERENCIA: Processo n°. 52400.121881-2016-68

1. Estou de acordo com o Parecer n® 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-
1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral de
Propriedade Industrial.

1

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017.
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Dados: 20171116 18:43:47 -02°00"
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ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar — Centro — Rio de Janeiro — Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 — Fax.: (21) 3037-3206

Nota n° 0304-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO N° 52400.121881-2016-68

INTERESSADO: CGREC e DIRMA.

ASSUNTO: Pedidos de cessdo, transferéncia e prorrogacéo de registro marcario apresentados
por sucessores do patrimdnio de sociedades empresérias extintas.

Senhor Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade,

1. O Parecer n° 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do
Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral de Propriedade
Industrial, elucidou dividas juridicas sobre a pratica dos seguintes atos pbr pessoa juridica
extinta ou interessados (ex-sécios):
1. Pagamento da retribuicio prevista no art. 161 da Lei n® 9.279, de 1996
(retribuicdo referente 2 expedi¢do do certificado de registro, também
conhecido como retribuicio referente a concess@o do registro);
II. Pedido de cessio, conforme disposto no art. 134 da Lei n® 9.279, de 1996;
III. Pagamento da retribui¢do prevista no art. 133 da Lei n® 9.279, de 1996
(prorrogacdo do registro).
2. Concomitantemente 2 submissio da consulta & Procuradoria, a Administra¢io
manifestou interesse em promover a extingdo de pedidos de registro quando verificada a extingdo
da sociedade antes do ato de deferimento. Por isso, o Parecer n° 0039-2017-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 ampliou o objeto da consulta contida nos autos.

3. O Parecer n° 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 foi aprovado pelo
Procurador-Chefe, mediante o Despacho n°® 0654/2017-AGU/PGF/PFE/INPI-LBC-3.2.3. A
presente manifestagio apresenta algumas consideragbes complementares, em consonancia com o
parecer, particularmente pelo interesse da Administragdo de promover o arquivamento de
pedidos cujos depositantes nfo tém mais interesse no exame.



I. Pagamento da retribuicfio referente a expedicio do certificado de registro

4. No caso concreto trazido na consulta, a Procuradoria n3o cogita a nulidade do ato
concessoOrio do registro marcario.

5. O art. 304 do Cédigo Civil permite que qualquer interessado promova a quitacio
de uma divida. Aplicando-se analogicamente esse dispositivo conjugado com o art. 161 da Lei n°
9.279, de 1996, chegou-se a conclusdo de que um terceiro interessado pode promover o
recolhimento da retribuicdo relativa a concessdo do registro, ainda apds a extingdo da pessoa
juridica depositante do pedido.

6. Pela argumentacdo exposta no parecer, mormente nos pardgrafos 7 a 33,
recomenda-se a Administracdo promover a concessdo do registro, independentemente de quem
efetuou o pagamento da retribuicio, sendo dispensavel efetuar qualquer exigéncia nesse sentido,
na hipétese de tomar conhecimento que a empresa encontra-se extinta.

7. Em casos futuros os quais terceiros aleguem a nulidade do ato concessério sob a
argumentagdo de ilegitimidade da pessoa que recolheu a retribui¢do do art. 161 da Lei n® 9.279,
de 1996, cabe de plano a rejeicio do alegado.

II. Pedido de cessao, conforme disposto no art. 134 da Lei n° 9.279, de 1996;
II.1 Caso concreto da consulta

8. O parecer considerou vélida a transferéncia do registro em razéo de dois aspectos
principais, entre outros. O primeiro aspecté refere-se a cldusula 4* do distrato social, que
transferiu os bens da sociedade ao sécio E.M.L. Reconheceu-se que se trata de uma cldusula
geral, onde ndo se mencionou expressamente o registro marcario. Isso ndo invalida a

incorporag¢do do registro marcario ao patriménio do sécio E.M.L.

9. A clausula geral de transferéncia do patrimdnio da pessoa juridica a um
determinado sécio € suficiente para o INPI. Nio cabe a Administragio exigir uma clausula
especifica sobre o registro marcério, quando se analisa o distrato ou uma decisdo judicial sobre
liquidagdo de sociedade empreséaria.

10. O segundo aspecto fundamental para a conclusdo do parecer no tocante ao
reconhecimento da validade do ato de transferéncia do registro repousa na existéncia de um
contrato de cessdo entre o Sr. E.M.L. e a empresa Anper Restaurantes Ltda.

11. O parecer alcancaria uma conclusio diversa no exame concreto, se o cedente ndo
fosse o destinatdrio do bem por ocasifo do distrato. Essa hipétese € tratada art. 68 do parecer.
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I1.2 Cadeia de transferéncia

12. O parecer manifesta um cuidado com a cadeia de transferéncia, como se percebe
particularmente nos pardgrafos 103 a 1053.

13. A Procuradoria sugere que a regularizagdo dessa cadeia de transferéncia, se
possivel, ocorra de oficio, sem necessidade de formular exigéncia ou cobranga adicional ao
usudrio. A Administracdo nfo possuia uma orientacio clara nessa matéria. Tanto isso é verdade
que o cedente em um esforgo de diligéncia firmou duas cessdes com igual contetddo justamente
para que o negdécio juridico ndo fosse impugnado pelo INPI.

14. Nao se mostra razodvel atribuir um 6nus ao usudrio, nesse caso. O parecer ora
aprovado quando se refere 4 cobranga de uma retribuicdio exira utiliza a expressio “caso seja
necessario” no pardgrafo 105, “se for o caso” no pardgrafo 138 (d). O parecer nio diz que é
preciso cobrar uma retribui¢io extra ao usuério.

15. O parecer conclui que a cessio ndo deve ocorrer, em regra, diretamente entre uma
empresa extinta ¢ uma terceira empresa. A extingfio da sociedade pressupde uma liquidacio de
seus bens. O que for disposto nessa liquidacao precisa ser observado pelo INPL

16. Por exemplo, empresa “A” foi extinta e seus bens foram incorporados ao
patrimbnio de sécio majoritario “B”, de acordo com o distrato ou decisio judicial. “B” decide
promover a cessdo do registro a empresa “C”. O instrumento de cessdo a ser apresentado ao INPI
precisa constar como cedente “B”, e nfo a empresa extinta. A pessoa extinta nio expressa
vontade. Antes de se promover a cessdo a “C”, “B” precisa solicitar a cessdo para si, em razio da
extin¢do da sociedade “A”. )

17. O INPI pode ter um formulério especifico para esse tipo de situagio, de forma que
se promova duas cessdes mediante um tinico procedimento.

18. Ha situa¢cSes em que € possivel promover a cessio de uma empresa extinta
diretamente a outra, quando ocorre uma situagfio similar nestes termos: a sociedade “A” foi
extinta e a sociedade “B” figura como sucessora de seus bens, seja por previsdo no distrato,
decisdo judicial ou outro instrumento. Nessa hipétese, o registro marcario ndo passou ao
patrimdnio de uma pessoa fisica.

III. Pagamento da retribui¢fio correspondente prorrogacao do registro
19. ApGs tratar do caso concreto trazido na consulta, o parecer avan¢a na analise

sobre prorrogagdo do registro nos paragrafos 109 em diante. O ato de prorrogagéo € praticamente
automatico, nao ha uma andlise individual de cada pedido de prorrogagdo, ao contrario do que
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ocorre com o pedido de transferéncia. O servico de transferéncia analisa o ato constitutivo da
sociedade para verificar se a pessoa fisica que formula o pedido de transferéncia € legitimo.

20. E razoével que a Administragdo promova uma prorrogacio sem analise da pessoa
que formula o pedido. Nesse caso, adota-se uma presun¢io ticita que o sujeito que pede a
prorrogagao possui legitimidade.

21. Trata-se de uma legitimidade iuris tantum porque nio € qualquer pessoa que pode
efetuar o pedido de prorrogacio.

22. A conclusio acima decorre da leitura do art. 133, §3° ¢/c o art. 128, da Lei n°
9.279, de 1996. O art. 128 diz que nfo é qualquer pessoa apta a registrar uma marca, mas sim
aquela que possui uma atividade efetiva e licita correspondente. O art. 133, §3° veda a
prorrogacio do registro aquele que néo atende o art. 128.

23. Por se tratar de uma presuncdo iuris tantum, & possivel que um interessado
impugne o ato de prorrogagio efetuado por quem nio tem legitimidade.

24. O art. 133, §3°, da Lei n°® 9.279, de 1996, precisa ser lido com ponderagéo. E
razoavel que haja interessados no pedido de prorrogagdo, ainda que ndo sejam propriamente 0s
titulares do registro. Nesses casos, parece adequado rejeitar eventuais impugnagdes relativas a
prorrogacao.

25. Por exemplo, a sociedade “A” foi extinta e o seu registro marcério foi incorporado
ao patriménio da pessoa fisica “B”. Ainda que “B” n#o tenha ainda promovido a cessdo do
registro para si, € razodvel entender que ele possui legitimidade para efetuar o recolhimento,
posto que ja existe uma previsdo no distrato ou em uma decisio judicial reconhecendo-o titular
do registro. O que falta, no caso, € promover a cessao para si.

IV. ARQUIVAMENTOS DE PEDIDOS QUANDO A EMPRESA FOI EXTINTA E O
SUCESSOR DO PEDIDO DE REGISTRO NAO MANIFESTOU INTERESSE NO
EXAME, SEQUER PROMOVENDO A ALTERACAO NECESSARIA JUNTO AO
SERVICO DE TRANSFERENCIA DA AUTARQUIA

26. Um ntmero substancial de pedidos de registro sdo deferidos por ano e ndo sdo
concedidos, em razio do inadimplemento da retribuigdo prevista no art. 161 da Lei n® 9.279, de
1996. Parte desse inadimplemento se deve a extingdo das empresas no periodo entre o depdsito
do pedido de registro e o ato de deferimento.

27. Em muitos casos, os liquidantes da sociedade extinta nfio possuem mais interesse
no pedido de registro, e sequer atuam mais na atividade correspondente a pretendida marca.

i
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Recursos ptiblicos sdo direcionados a exames técnicos os quais a sociedade ndo possui mais
interesse.

28. Atende ao principio da eficiéncia administrativa promover uma medida que
oportunize aos sucessores do patrimdnio das empresas extintas manifestar interesse no exame
técnico, e insté-los a promover a cessdo do pedido para si.

29. Nio se cogita de arquivamento automdtico, uma vez verificada a extingao da
sociedade, pois como expds o Parecer n° 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPUVCOOPI-DJT-1.0, é
preciso observar os atos de liquidag@o.

30. A Administragio possui a prerrogativa de promover uma exigéncia aos pedidos
que tenha como depositantes sociedades extintas. A exigéncia, no caso, seria para manifestar
interesse no exame técnico e promover o ato de cessdo. O descumprimento de exigéncia acarreta
o arquivamento do pedido.

31. O procedimento acima descrito tem respaldo no Parecer n° 0039-2017-
AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0. Antes do exame da oposicdo, a empresa ja se encontra
extinta, em muitos casos. Em outros tantos casos, O liquidante da empresa nao tem interesse
naquele pretendido sinal marcério. Essa questdo foi tratada nos pardgrafos 131 em diante do
parecer.

V. CONCLUSAO

32. Na consulta ndo foi examinada a hipétese de um caso similar no &mbito da
Diretoria de Patentes, ou mesmo no processo administrativo de desenho industrial. Por isso, ndo
se pode afirmar sem um estudo prévio que a conclusao exarada no parecer aplica-se as demais
sreas finalisticas da autarquia. De todo modo, mostra-se relevante oferecer vistas da presente
conclusio a Diretoria de Patentes, particularmente 4 Coordenacio Administrativa de Patentes
(CADPAT).

33. Ao SERAD para encaminhar copia digital do parecer e desta manifestacdo a
DIRPA e a DIRMA.
34. A CGREC.

Rio de Janeiro,17 de novembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto | opis gAENA CUNHA i
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