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A questao central deste estudo ¢ o da transferéncia de titularidade dos direitos
de propriedade intelectual.

Por que ¢ especialissima essa modalidade de ato juridico? Como dizem todas
as leis desse campo do direito, as marcas, patentes, cultivares, direitos autorais,
etc., sa0 bens moveis.

Por exemplo, diz o att. 5°. Da Lei 9.279/96:

Art. 5° Consideram-se bens méveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade
industrial
Nio obstante tal declaracio, a lei reserva uma forma especifica para a
transferéncia da titularidade dos direitos exclusivos, que se distingue da
simples tradi¢do, ou mesmo do sistema de outros bens moveis sujeitos a
registro, como os automoveis e navios. Como nota Pontes de Miranda !
falando exatamente de transferéncia de marcas:

O Registro é que transfere, entre vivos, o direito real, a semelhanca do que se passa
com a transferéncia de imoveis.

1 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, § 1.942. Registro.



Essa peculiaridade do sistema da propriedade intelectual tem, historicamente,
tido repercussdes na legitimidade pertinente ao processo civil e penal. O
nosso tema ¢é precisamente a articulagao entre a titularidade do registro, uma
vez transferido a outro sujeito de direito, perante o processo civil.

Do que dissemos anteriormente

Vimos escrevendo de longa data sobre a transferéncia de titularidade dos
direitos de propriedade industrial, e em particular das marcas’. Na segunda
edi¢io de nosso Uma Introducio a Propriedade Intelectual, dissemos *:

Da Cessao de marcas.

Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o proprio registro
poderao ser cedidos, desde que o cessionario atenda aos requisitos legais para requerer
tal registro. A condi¢do para o negdcio juridico é que a cessao compreenda todos os
registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas
a produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos
registros ou arquivamentos dos pedidos nio cedidos.

A Lei 9.279/96 mantém assim o principio da universalidade da cessdo constante do
Art. 89 da Lei 5.772/71 - segundo o qual, no caso de transferéncia, todos os registros
e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas a mesma atividade deverdo ser
repassadas em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver modalidades da
mesma marca, concedidas apenas em atencio a unicidade do titular, em condi¢des que
se presumem concorrenciais.

Nio obstante o Art. 134 seguir o exemplo do Art. 89 da Lei 5.772/71, ambos estio
mal e merecem reparo. O principio de que marcas essencialmente idénticas nao
podem estar sob o poder de dois pélos diversos da concorréncia vale no caso de
cessao, sem duvida, mas também em todos os casos de transferéncia de titularidade;
nao se admitiria o conflito de duas marcas idénticas, para o mesmo produto, apenas
porque uma foi deixada a um herdeiro e outra a seu irmio.

Na legislacio anterior ao CPI/45, havia a vedacio da transferéncia da marca sem o
estabelecimento a que estivesse vinculada, numa norma de veracidade da marca. A
liberdade de cessdao de matca independentemente do estabelecimento ¢é assim tratada
pela CUP e TRIPS:

(CUP) Art. 6° quater

(1) Quando, de acordo com a legislacio de um pais da Unido , a cessao de uma marca
nao scja valida sem a transmissio simultinea da empresa ou estabelecimento
comercial a que a marca pertence, bastara, para que essa validade seja admitida, que a
parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse pais seja transmitida
a0 cessiondrio com o direito exclusivo de fabricar ou vender os produtos assinalados
com marca cedida.

(2) Esta disposicao ndo impde aos paises da Unido a obrigacdo de considerarem
valida a transmissdo de qualquer marca cujo uso pelo cessionario fosse, de fato, de

2 Na primeira edi¢io do nosso Uma Introdugio a Propriedade Intelectual, vol. I, Lumen Juris, 1997, p. 265.

3 Na segunda edigdo, Lumen Juris, 2003, p. 1057 e seguintes.



natureza a induzir o publico em erro, particularmente no que se refere a proveniéncia,
a natureza ou as qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica.

(TRIPs) ART.21 - Os Membros poderdao determinar as condi¢des para a concessao de
licencas de uso e cessio de marcas, no entendimento de que ndo serdo permitidas
licencas compulsoérias e que o titular de uma marca registrada tera o direito de ceder a
matca, com ou sem a transferéncia do negdcio ao qual a marca pertenca.

Mas vale atentar particulamente para a obra mais recente, dedicada a essa
modalidade de direitos *. Em primeiro lugar, atentando para a peculiridade das
“propriedades” marcarias, que ndo se identificam com o instituto
correspondente do direito comum:

6.2.3. Aplicagio complementar das institui¢oes do direito de propriedade em face das
marcas

Identificando “propriedade” (i.e., direito exclusivo) e¢ “monopodlio” (i.e., posicao
singularizada na concorréncia), dentro do campo especifico do direito positivo
brasileiro, ndo excluimos, porém, a aciao dos preceitos que regem, no direito comum, a
propriedade das coisas fisicas. E facil entender. Pelo processo integrativo do sistema
juridico (jus abhorret vacuum) a caréncia de normas num setor da juridicidade ¢ suprida
pelas normas mais adequadas, do setor mais compativel.

Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e¢ marcas sdo direitos reais,
exclusivos, de carater patrimonial. Onde encontraremos normas relativas as figuras
juridicas similares, sendo nas disposices referentes com direitos reais sobre bens
méveis fisicos? Na inexisténcia de normas especificas e na propor¢ao em que as regras
aplicaveis a coisas tangiveis o sdo a atividades humanas, os direitos reais serdo,
intuitivamente, o paradigma dos diteitos de propriedade industrial®.

E necessario enfatizar, pois, que s6 serdo aplicaveis as normas de direito real
mobilidrio se compativeis com a natureza prépria dos direitos de propriedade
intelectual. Onde sao incompativeis, é vedada a aplicacio.

A aplicacdo subsidiaria das normas do direito comum em matéria de propriedade
industrial parece ser razoavel. Segmento do Direito Comercial, fracio divisionaria do
Direito Privado, as normas da propriedade industrial nao tém tamanha autonomia e
continéncia a ponto de se tornarem um direito a parte. Discute-se, isso sim, se é
aplicavel o regime geral dos direitos reais aquelas “propriedades” especificas, derivadas
do privilégio ou registro.

(...) 6.2.5. Peculiaridades da aplicacio das normas de direito comum as marcas
Em sua faceta de propriedade, a marca registrada, como indicado acima, compreende

as faculdades eclementares do dominio. A aproximacdo entre os dois regimes ¢
marcante, como demonstram os art. 129 e 130. Nota a doutrina que, de todos os

4 BARBOSA, Denis Borges, Prote¢do das Marcas. Lumen Juris, 2008, 6.2.5. Peculiaridades da aplicagio das normas de
direito comum as matcas

5 [Nota do original] Caio Mario da Silva Pereira anota que a Parte Especial atinente ao Direito das Coisas abrange
indistintamente os bens corpéreos e incorpéreos, o que também chega a suceder na Parte Geral do Codigo (“Instituicoes
de Diteito Civil”, vol. 1/237, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1966, p. 112).



direitos da propriedade intelectual, a marca é o mais assimildvel a propriedade
comumS, mesmo por ser a unica modalidade que nio ¢ limitada no tempo.

Assim, seja por ser objeto de propriedade, seja pelo fato de os registros terem natureza
andloga aos direitos de propriedade sobre bens fisicos, justifica-se a aplicagdo do
paradigma dos direitos reais sobre bens méveis as marcas registradas.

Na sua faceta concorrencial, no entanto, a marca registrada fica sujeita a uma série de
condicionantes que singularizam seu regime em face do paradigma mobiliario. E o que
se nota nesta sec¢ao.

Apbs essas observagoes de carater genérico, detalhamos os elementos
singulares da propriedade das marcas, iniciando pela criagio da exclusiva:

6.2.5.3. Constituicao do titulo

A propriedade relativa 2 marca nasce, como se 1é do art. 129 do CPI/96, do ato
administrativo da concessao do registro’. Embora muito se enfatize a natureza da
apropriacdo da marca como ocupagac’, essa nao da a propriedade, como ocorreria no
regime da propriedade mobiliaria comum. Como ja manifestado, a ocupacdo se da
pela criacio do signo como signo marcarie®, através de sua vinculagdo a uma atividade
econdmica determinada.

Essa ocupacio é pressuposto do direito formativo gerador, que legitima o pretendente a
requerer ¢ obter a propriedade, mas — no sistema brasileiro — nao pressupde sequet o
uso. Apenas se exige uso anferior para o exercicio do direito de precedéncia previsto no
art. 129 do CPI/96!9, mas — como ocorte em outras hipGteses de prevaléncia de
pretensdes anteriores, também o detentor da preferéncia, para adquirir a propriedade,
devera requeré-la e submeter-se ao procedimento regular

Assim, essa propriedade mobiliaria nasce de um ato registral especifico. As
mutagOes subjetivas e substantivas que venham a ocorrer posteriormente
nessa propreidade estdo sujeitas a um outro ato registral.

Em particular, notamos a singularidade do regime de transferéncia dos
registros:

6 [Nota do original] Vide Pollaud-Dullian, op. cit., § 1.297. «l.a qualification de propriété se traduit par diverses regles :
1'opposabilité absolue (dans le cadre de la spécialité toutefois), la consécration de I'action en revendication, le principe de
la cession libre de marque c'est-a-dire la possibilite de ceder la marque indépendamment du fonds de commerce ou de
1'entreprise qui 1'exploite, la possibilite de licence et mise en gage, de copropriété (laquelle, a la différence du droit des
brevets, n'est pas soumise a un regime spécial) ou de constitution d'usufruit. En outre, a la différence du droit des brevets
et du droit des dessins et modeles, la propriété de la marque a vocation a la perpetuité, sous reserve quele propriétaire
procede aux formalités de renouvellement et exploite sa marque. II s'agit cependant d'une propriété d'un type trés
patticulier, comme on I'a souligné dans 1'introduction générale. Non seulement elle porte sur un bien incorporel et a un
caractere relatif en raison de la regle de spécialité, mais encore sa protection est subordonnée a une procédure
d'enregistrement et son maintien a une obligation d'exploitation».

7 [Nota do original] Nao discutiremos aqui a questdo da natureza — atributiva ou declaratéria — do registro na lei vigente.
Entendemos claro que o efeito do registro é constitutivo, exce¢ao feita do direito de precedéncia.

8 [Nota do original] Vide José Carlos Tinoco Soares, Marcas vs. Nome Comercial - Conflitos, 1* ed. Sio Paulo: Juridica
Brasileira, 2000, p. 80.

9 [Nota do original] O que nio significa criagio expressiva. Recolher uma palavra ja conhecida (por exemplo, Telephone)
e dedica-la a significacdo de uma atividade econémica (comercializa¢do de vinhos) ja é ocupagio suficiente.

10 [Nota do original] Segundo o art. 129 do CPI/96, toda pessoa que, de boa f¢é, na data da prioridade ou depésito, usava
no Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim, terd direito de precedéncia ao registro.



6.2.5.5. Transferéncia do titulo

As marcas, como direito de propriedade, sdo suscetiveis de transferéncia de
titularidade, sendo que a anotagio no INPI, prevista no art. 134 da Lei 9.279/96 dara
efeitos da transferéncia erga ommes, “a partir da data de sua publicacao™.

Mas ha uma peculiaridade aqui, que faz divergir a propriedade da marca do que ocorre
com o paradigma da propriedade mével. Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido
de registro quanto o préprio registro poderdo ser cedidos, desde que o cessionario
atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. A condi¢do para o negdcio
jutidico é que a cessao compreenda todos os registros ou pedidos, em nome do
cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou setvico idéntico,
semelhante ou afim (a “familia de marcas”), sob pena de cancelamento dos registros
ou arquivamentos dos pedidos nio cedidos.

A Lei 9.279/96 mantém assim o principio da universalidade da cessdo constante do
Art. 89 da Lei 5.772/71 - segundo o qual, no caso de transferéncia, todos os registros
e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas 2 mesma atividade deverao ser
repassadas em bloco. O motivo ¢ a impossibilidade de conviver modalidades da
mesma marca, concedidas apenas em atengao a unicidade do titular, em condi¢ces que
se presumem concorrenciais'2.

Assim, aqui também se defere a natureza concorrencial da propriedade, em exce¢io ao
paradigma da propriedade mével geral.

E, enfim, resumindo as aproximagdes e distingdes entre o regime das marcas e
da propriedade geral:

6.2.7. Conclusio sobre a propriedade das marcas

A marca, apds registrada, torna-se de uso exclusivo do seu titular, para emprego no
mercado especifico para a qual foi concedida (art. 129 do CPI/96). Também ¢é
atribuida ao titular a faculdade de transferit o uso do signo a terceiros, e¢ haver
pagamento por isso; a faculdade de defender a exclusividade, e de reaver a marca de
quem injustamente a detenha (art. 130 do CP1/96).

A propriedade abrange todo uso corporeo da marca, positivo (exclusividade de
aposi¢io sobre o produto) e negativo (proibicio de remocio) (189 e 190 do CPI/96).
O uso privativo se estende além da simples aposicio sobre o produto ou setrvigo,
incluindo toda a referéncia ao signo na mesma esfera do mercado especifico — em

publicidade, etc. (art. 131 do CPI1/96).

Tais dircitos nao sio pessoais; acedem, em totalidade, a qualquer titular a quem o
registro ¢ transferido, e se exercem impessoalmente contra todos que, em rela¢do ao

11 [Nota do original | Assim preveem os tratados pertinentes: CUP) Art. 6o quater - (1) Quando, de acordo com a
legislagdio de um pais da Unido, a cessdo de uma marca ndo seja valida sem a transmissao simultanea da empresa ou
estabelecimento comercial a que a marca pertence, bastara, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa
ou do estabelecimento comercial situada nesse pafs seja transmitida ao cessiondrio com o direito exclusivo de fabricar ou
vender os produtos assinalados com marca cedida. - (2) Esta disposi¢io nio impde aos paises da Unido a obrigacao de
considerarem valida a transmissao de qualquer marca cujo uso pelo cessionario fosse, de fato, de natureza a induzir o
publico em erro, particularmente no que se refere a proveniéncia, a natureza ou as qualidades substanciais dos produtos a
que a marca se aplica. (TRIPs) ART.21 - Os Membros poderdo determinar as condi¢des para a concessio de licencas de
uso e cessio de marcas, no entendimento de que nio serdo permitidas licengas compulsorias e que o titular de uma marca
registrada terd o direito de ceder a marca, com ou sem a transferéncia do negécio ao qual a marca pertenga.

12 [Nota do original] Vide, no entanto, a construcio jurisprudencial da disposnibilidade desse direito, através de acordos
de tolerincia.



mesmo mercado especifico, alvitrarem fazer uso do mesmo signo, ou de qualquer
outro que possa com ele se confundir na percepcio do publico.

Assim, o tregistro cria uma complexo de relagdes erga ommes, que se irradiam da
conjugacao do signo e¢ do mercado pertinente, singulatizando a gportunidade de uso
desse signo nesse contexto, de forma a fazé-lo exclusivo para o titular.

No ambito constitucional, como no da lei ordinaria, tal exclusividade é dita ser uma
propriedade. E todas essas caracteristicas indicadas acrescem a essa denominacio a
natureza de um direito rea/ - que transcende a pessoa a quem foi concedido, e se
exetce contra todos, acompanhando o registro.

Essa propriedade, que é um direito real, seja por aplicacdo direta, seja por analdgica,
segue até certo ponto o paradigma da propriedade mobiliaria.

Mas a sua tripla natureza de direito concorrencial, além de propriedade e signo, se
expressa por um conjunto de exce¢des ou moderagdes ao paradigma mobilidrio.

Em primeiro lugar, o registro s6 constitui propriedade em relacio ao emprego do
sigho num mercado especifico (especialidade). Tanto subjetivamente, quanto
objetivamente, a propriedade sé se adquire e se exerce em relacdo a este segmento
especializado do mercado, e pata seus propositos.

Em segundo lugar, a constituicao e a transferéncia da propriedade nio se identificam
com as formas similates da propriedade mobilidria do diteito comum. Nem a
ocupacio, nem a tradicdo perfazem a funcdo constitutiva ou translativa da
propriedade, pois ¢ o registro, apds procedimento administrativo, que da a privativa, e
sO a anotagao constitui o efeito erga ommes da transferéncia.

A propriedade, além disso, € territorial; em nenhuma hipétese, seja no direito interno,
seja no direito internacional aplicavel, se tem eficacia internacional da propriedade das
marcas. Apenas como poder de oposiciao ao direito formativo gerador de terceiros,
certas marcas estrangeiras tém efeito no sistema juridico interno, mas nunca com o
efeito positivo de constituir propriedade.

As faculdades intrinsecas ao dominio, no caso da marca registrada, sao sujeitas ao
requisito de uso efetivo; 0 ndo uso apods certo tempo faz perecer a propriedade.

Em quinto lugar, o diteito se estende apenas até que se tenha a oportunidade de
recuperar o investimento relativo a cada produto ou servico, exaurindo-se a
propriedade apos a primeira venda.

Dentro de tais limitacoes e excegdes, as normas relativas a propriedade mobiliaria se
aplicam em integridade, sujeitas apenas as eventuais peculiaridades da tripla natureza
da propriedade marcaria.

Da transferéncia do registro

A transferéncia de marcas se da por todas as formas de direito. Ja dizia
Noronha e Fischer no regime anterior ao Codigo Civil de 1916:

No direito Francés e no das nacdes em que ¢ facultada a transferéncia da marca
independentemente do fundo comercial ou industrial, a propriedade da marca é coisa



movel e, portanto, a sua transferéncia pode operar-se conforme as prescricdes do
direito civil e comercial sobre tal propriedade’3.

Qual a natureza dessa transferéncia? Falando do negodcio juridico voluntario
destinado a perfazer a transferéncia, entende Gama Cerqueira que se trata de
cessao de direitos, e ndo transferéncia de coisa mével

101. A cessdo das marcas regula-se pclos principios da cessio de créditos (Cod. Civil,
art. 1.078), enquanto compativeis com a sua natureza, ¢ completa-se pela transferéncia
do registro para o nome do cessionario.

Explica, com precisao, o autor:

Embora o objeto da alienacdo seja a propria marca, como objeto de propriedade que
¢, o modo usual de sua transferéncia ¢ a cessao do registro, pela qual se transferem para
o cessiondrio todos os direitos dele resultantes.

Tais ponderacGes nao se esgotam, porém na cessio Stricto sensu:

A natureza da marca ndo impede que ela seja objeto de outros contratos translaticios
da propriedade, como a venda, a permuta, a doagao, a transferéncia como entrada
de capital, etc.1s

A posi¢ao do autor nio ¢ isolada. Relevante tratado argentino encaminha-se
para a mesma solugcdo com uma pequena e preciosa inclusao:

La cesién de marcas es una cesion de derechos. (..) Este encuadramiento de la figura
de cesion marcaria no deja de suscitar ciertas dificultades. Debe tenerse en cuenta
que el Codigo Civil incluye bajo un mismo Titulo disposiciones sobre la cesion de
derechos en general, como es el citado articulo 1444, y en mucho mayor medida, sobre
cesion de créditos, que es un caso particular de la cesion de derechos. Dado que la
cesion de marcas es una cesiéon de derechos, pero no una cesion de créditos, las
normas del Titulo del Cédigo Civil correspondientes a esta ultima cesion solo le son
aplicables parcialmente en forma directa; las normas de dicho titulo referidas a la cesion
de créditos que constituyen la mayor parte del citado Titulo solo son aplicables a la
cesion de marcas en forma analdgicals.

E nos honra o precedente com a citacao, sobre esse ponto:

“4.1.7 — Quanto a Carta-Patente n® 9202950-7, cabe notar que o depdsito no INPI
ocorreu em nome da American Cyanamid Company, isso em 30-7-92 (fl. 62), sendo
que a BASF alega ter comprado desta os ativos do agronegocio, e por decorréncia os
direitos da mencionada Patente, a qual Ihe confere exclusividade sobre a denominada
Tecnologia Clearfield. Porém, ha referir duas questoes relevantes. A primeira diz
respeito a formalizacio da cessio da mencionada Patente, uma vez que, conforme os
arts. 58-9 da Lei 9.279/96, ¢ necessirio haja contrato de cessio. DENIS BORGES
BARBOSA comenta que a cessao de patente pressupde um contrato de cessao pelo

13 [Nota do original] Almeida De Nogueira & Fischer, Guilherme, Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriais e
Nome comercial. Sdo Paulo: Hennies Irmaos, 1910, p. 122.

14 No mesmo sentido, DOMINGUES, Douglas G. , Marcas e Expressées de Propaganda, RF, p. 410 e TAVARES
PAES, P. R., Marcas - contrato de cessao de direitos e prestacao de servigos, Revista dos Tribunais | vol. 678 | p. 52 |
Abr /1992 | DTR\1992\135

15 Gama Cerqueira. op. cit., p. 101.

16 BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derechos de Marcas. Buenos Aires: Heliasta,
1989, p. 423.



qual ocorre “a mudanca do titular dos direitos sobre a patente”, e como o Cédigo da
Propriedade Industrial ndo define o regime juridico, prossegue cle dizendo que a
doutrina remete a regulacio ao Codigo Civil, “aplicando-lhe o regime geral das cessdes
de crédito; subsidiariamente as disposi¢coes relativas a compra e venda ou da doa¢io.”
(Uma Introdugdo a PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Lumen Juris, 2* ed., 2003,
p. 1049). No caso, nao houve um contrato de cessao da norte-americana Cyanamid
para a BASF, tendo por objeto os direitos da Patente n® 9202950-7. Pelo quanto se
deduz, a BASF tem-na inserida no — digamos — pacote dos ativos do agronegdcio."
TJRS, AL N° 70021344197, Primeira Camara Civel do Tribunal de Justi¢ca do Estado, a
unanimidade, Des. Irineu Matiani, 12 de dezembro de 2007.

Como se da a transferéncia de titularidade de registro de marca

Constituido o registro de marca”, o seu titular pode tranferir a terceiros a
propriedade ¢ uso exclusivo dela a terceiros. No regime brasileiro atual, tal
transferéncia se faz independentemente do fundo de comércio.

No entanto, assim como a propriedade das marcas em nosso sistema nasce do
registro, assim também a transferéncia de titularidade implica em ato registral
derivado. Detalha o classico Gama Cerqueira, em obra diversa:

Trés momentos distintos se nos apresentam para a transferéncia de uma marca de
industria, de comércio ou de servico, quais sejam: primeiro, a assinatura do
documento de cessao e transferéncia; segundo o requerimento do pedido de
avetbacio da transferéncia perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e
terceiro, a averbacio feita pelo INPI, mercé da publicacio do deferimento da
anotacdo na Revista da Propriedade Industrial, sendo que a devolucdo do Certificado
de Registro com a respectiva averbag¢do ¢ consequéncia desta ultima.

“Se considerarmos, agora, o disposto no art. 104, do CPI que consigna: “os atos,
despachos e decisdes nos processos administrativos referentes a propriedade industrial
s6 produzirdo efeito a partir de sua publicagio no Orgio Oficial”, e também o que
prescreve o § 1.° do art. 88, que acentua: “a transferéncia sé produzira efeito em
relacio a terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotacao”,
publicacoes essas feitas na Revista da Propriedade Industrial, temos que, este ultimo
momento (data) para todos os efeitos legais ¢ que deve prevalecer.

Dentro destas mesmas condi¢coes versadas sobre a cessdo ¢ transferéncia de marca,
podem ser enquadradas as outras formas de aquisicao de direitos quer sejam através da
. . N N < . 18
incorporacio, da fusio, da absorcio, da encampacio, da juncio, etc., de empresas (..)

De novo, no seu Tratado:

105. Cedida ou por outra forma alienada a marca, o adquirente fica sub-rogado, desde
logo, em todos os direitos resultantes do registro, inclusive, ndo ¢é necessario dizer, o
direito de renova-lo, na forma da lei. O alienante torna-se estranho a marca, de modo
que, voltando a usa-la, incorrera nas penas da lei, como qualquer contrafator.

A andlise de Gama Cerqueira continua inteiramente aplicavel, como
graficamente descreve julgado do TJRS:

Desta forma, a cessao do registro de desenho industrial, apesar de protocolado
perante o INPI o pedido de transferéncia, nao produz efeitos perante terceiros até que

17 Ou exercido o direito de pedir um registro.

18 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Caducidade do registro de marca. Sio Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p 62-4.



seja publicada a anotacdo. Com efeito, a alegacdo de que a propriedade é transferida
através da firmatura do instrumento negocial de cessdo nao esta sendo negada,
evidenciada a producido de seus efeitos desde o momento em que cedente e
cessiondrio realizam o ato juridico. O _que ocorre, no entanto, ¢ que tais efeitos
somente operam-se_entre as partes que o celebraram, ficando a eficicia perante

terceiros condicionada a referida publicacdo, constituindo requisito indispensavel para

que o cessiondrio possa defender os interesses relativos ao objeto da cessdo, diante de
eventual violacdo a direito subjetivo (...) TJRS, Apelacao Civel n® 70004177135,

Décima Quarta Camara Civel, Des. Joao Armando Bezerra Campos, 27 de novembro

de 2003.

O registro assim constituido acompanha e constitui as relacdes juridicas
pertinentes a marca, mediante anofagies, que correspondem a nomenclatura ora
vigente para tais atos translaticios:

As anotagdes consistem em transcricbes ou observacdoes que se fazem de
transferéncias ou ocorréncias que acontecem relativamente as marcas, junto ao
registro no INPI. Nao ¢ suficiente o mero instrumento de cessdao, ou de alteragio da
matca. No registro leva-se a termo a mudanga verificada, a fim de que fique sempre
constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinamica na vida da marca, os
novos elementos que surgem devem constar no registro.

(....) Tudo ¢é anotado no registro: a mudanca de propriedade através de cessdo, os
acréscimos nas marcas, as alteracoes no nome e sede ou endereco dos titulares ou das
empresas, as limitacoes ¢ Onus que recairem sobre a marca, as medidas judiciais, as
ocorréncias em relacdo aos bens objeto das marcas, os aperfeicoamentos e acréscimos
da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI 19,

A norma brasileira

No sistema juridico nacional, reconhece-se e se consigna em registro,
mediante anotacdo, a mudancga de titularidade de uma marca. Assim dispde a lei:

Art. 136. O INPI fara as seguintes anotagoes:

I - da cessdo, fazendo constar a qualificagdo completa do cessionario?’;

II - de qualquer limitagdao ou 6nus que recaia sobte o pedido ou registro; e
III - das alteragdes de nome, sede ou endereco do depositante ou titular.

Art. 137. As anotacGes produzirio efeitos em relagao a terceiros a partir da data de sua
publicagao 2.
Assim, pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o
proprio registro poderdo ser cedidos, desde que o cessionario atenda aos
requisitos legais para requerer tal registro.

19 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 25. Num sentido similar, vide Diogo de
Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 14%. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 144.

20 Como se vé, a Lei 9.279/96 refere-se apenas 2 mutagio voluntitia na titularidade de marcas - a cessio.

21 Ha anotacio, também, das marcas de alto renome, previstas no art. 125 da LPI. Dizem as diretrizes de Exame de
marcas: “Reconhecido o alto renome da marca, consoante a Resolugio/INPI n° 121/05, o INPI fard a anotagio
correspondente em seus cadastros e toda reprodugdo ou imitagdo da marca, suscetivel de causar confusio ou prejuizo
para sua reputacio serd proibida.”



No ambito administrativo, a cessdo foi - em tempos - regida pela Resolugiao
INPI n° 083/2001 ?. Vale a pena citar o normativo, por seu proposito
didatico:

10. Sobre Cessao de Direitos

10.1 A cessao podera ser comprovada por qualquer documento habil que demonstre a
transferéncia da titularidade do pedido ou do registro da marca, tais como por
incorporac¢do, cisdo, fusdo, sucessdo legitima ou testamentiria ou determina¢do
judicial.

10.2 O INPI fara a anotacao da cessdo, fazendo constar a qualificacdo completa do
cessionario, e a publicara, para que produza efeitos em relagdo a terceiros.

10.3 No caso de cessiao de registro de marca que se encontre em fase de exame de
prorrogacdo ou concessio de registro, o certificado ja serd expedido em nome do
cessionatio.

10.4 Da decisaio que indeferir a anotacdo de cessao ou que cancelar registro ou
arquivar pedido, nos termos do art. 135 da LPI, cabera recurso, no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da respectiva publicacio, cuja decisao encerrara a instancia
administrativa.

10.5 O pedido de anotagio da cessdo serd instruido com os documentos previstos no
Manual do Usuario.
Atualmente, os procedimentos de anotagdo se transferéncia subjetiva do
registro se acham regulados pelo capitulo 7 das Diretrizes de Exame do INPI,
que se transcreve no anexo a este estudo.

Das anotagdes

Elemento importante da vida dos direitos é a documentacao das suas
mutagOes objetivas e subjetivas. Assim é que cabe anotar a margem do
registro de concessao de patentes (Art. 59 da Lei 9.279/96) a cessido, com a
qualificagdo completa do cessionario; qualquer limitagdo (por exemplo — a
nulidade parcial determinada judicialmente) ou 6nus que recaia sobre o pedido
ou a patente (como, por exemplo, a penhora); e as alteragdes de nome, sede
ou endereco do depositante ou titular.

Segundo o art. 60, as anotagoes produzirio efeito em relacdo a terceiros a
partir da data de sua publicagao.

Analoga redag¢io se tera no capitulo referente as marcas. O art. 136 da mesma
lei diz que o INPI fara as anotacSes da cessdo, fazendo constar a qualificagdo
completa do cessionario; de qualquer limitacdo ou Onus que recaia sobre o
pedido ou registro; e das alteracoes de nome, sede ou endereco do depositante
ou titular.

22 Vide a Resolugio 128/2006, que, em seu Art. 4° dispde: Fica revogada a Resolugio n° 083 de 14.12.2001.



Segundo o Art. 137, as anotag¢bes produzirio efeitos em relagdo a terceiros a
partir da data de sua publicagio.

Desta feita, o paralelismo importa em convergéncia de efeitos para as
anotacOes de marcas e patentes.

O que ¢ anotacao, em face das averbagoes e dos registros

O regime registral da Propriedade Industrial tem glossario préprio, que muitas
vezes confunde o atuante no direito, habituado a outros campos de registro.
A lei 9.270/96 distingue entre os atos de carater registral os registros, as
averbagoes e as anotagoes.

O que sao anotagoes?

As anotagOes consistem em transcricoes ou observacbes que se fazem de
transferéncias ou ocorréncias que acontecem relativamente as marcas, junto ao
registro no INPI. Nio ¢ suficiente o mero instrumento de cessio, ou de alteracio da
marca. No registro leva-se a termo a mudanga verificada, a fim de que fique sempre
constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinamica na vida da marca, os
novos elementos que surgem devem constar no registro.

(....) Tudo ¢é anotado no registro: a mudanca de propriedade através de cessdo, os
acréscimos nas marcas, as alteracoes no nome e sede ou endereco dos titulares ou das
empresas, as limitacoes ¢ Onus que recairem sobre a marca, as medidas judiciais, as
ocorréncias em relacdo aos bens objeto das marcas, os aperfeicoamentos e acréscimos
da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI 23.

Falando do Cédigo de 1945, diz no mesmo sentido Pontes de Miranda **:
§ 2.023. Anotagdes e cancelamentos

1. ANOTACOES E o QUE SE ANOTA. - As anotagdes correspondem as
averbagdes do registro de iméveis. O que se quer € a correspondéncia entre o registro
e a verdade das relagdes juridicas (Tomo XI, § 1.228).

Estabelece o art. 145 do Decteto lei n. 7.903: "Serd anotada no Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, a vista de documentos em forma legal, ou de
certidoes, qualquer alteracdo quanto ao nome do proprietirio da marca, titulo,
insignia, expressdo ou sinal de propaganda. Desse ato dat-se-4 certidao ao interessado,
ficando arquivados os documentos". E o pardgrafo unico: “Serio”, igualmente
anotados os atos que se referirem a suspensao, limitacdo ou extingdo dos registros de
marca, nome comercial, titulo, insignia e expressio ou sinal de propaganda, por
despacho do Diretor do Departamento, quando os interessados o requeiram juntando
documentos hdbeis, com recurso, dentro do prazo de sessenta dias”.

Também se anotam a separacao do dote, o restabelecimento da sociedade conjugal (se
a marca se achava entre os bens comunicados), as restricdes de poder (clausulas de
inalienabilidade, de impenhorabilidade do fundo de empresa ou do género de industria

23 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 25. Num sentido similar, vide Diogo de
Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 14*. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 144.

24 MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado — Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, Sao
Paulo, RT, 4* edicdo, 1983, pg. 111-112.



ou de comércio, de que ¢é pertenca a marca, ou da prépria marca, de
incomunicabilidade e outras).

Assim, é sempre a mutagao subjetiva, adjetiva ou objetiva, mas incidental e
subsequente, que vai ser anotada. Num trecho importante, Pontes, citando
legislacdo registral, propde uma nogio do que sejam averbacdes *:

“....seriam averbadas, nas respectivas inscri¢oes, todas as alteracGes supervenientes,
que importassem em modificacdo das circunstancias constantes do registro, atendidas
as exigéncias das lei especiais em vigor”.
Nao se careceria para tanto de uma longa comparagao dos textos legislativos,
muito embora, no tocante a primeira das anotagdes, a de carater subjetivo, ja
se tenha feito tal analise *°.

Da natureza e propésito da anotacio

Crucial para nossas cogitacdes é a observagio de Pontes de Miranda®,
segundo o qual as anotagées a que se refere o CPI correspondem as
averbacdes de registro de imovel; com elas, o que se visa é a correspondéncia entre
0 registro e a verdade das relagoes juridicas.

Assim sendo, aplica-se a anota¢do da presuncao de veracidade, propria ao
sistema registral brasileiro, e nao a regra de fé publica absoluta do sistema
alemao.

Das alteracoes na anotacao

O CPI de 45, Dec. Lei 7903/45 previa a possibilidade do pedido
administrativo de cancelamento de anotagdo quando comprovada a falsidade
ou ineficacia dos documentos que geraram a anotagao:

Art. 149. Qualquer pessoa, com legitimo interesse, podera requerer ao Diretor de
Departamento Nacional da Propriedade Industrial o cancelamento da anotagdo de
alienacdo, transferéncia, alteracio de nome ou da averbacio do contrato de
exploragio, desde que prove a falsidade ou ineficacia dos documentos apresentados.

Paragrafo unico. O cancelamento das anotacOes previstas neste artigo ndo isenta os

responsaveis pela falsidade das agGes criminais ou civis que no caso couberem.
Também se previa o recurso contra o ato administrativo que conceder ou
denegar anotacdo de transferéncia de titularidade. O prazo para este recurso
administrativo era de 60 dias.

25 PONTES DE MIRANDA, atualizado por Vilson Rodrigues Alves , Tratado de Direito Privado - Tomo 1, p. 505, 2a.
Ed., Bookseller, Campinas, 2000, mencionando o Decreto n® 4.857, de 9 de novembro de 1939, art. 132.

26 Em Uma Introducio a Propriedade Intelectual, 2°. Ed., Lumen Juris 2003, no capitulo relativos aos contratos e em
Protegio de Marcas, no tocante a cessdo, § 8.7.1. Em parte, tal andlise é transcrita neste estudo, com as atualizagGes
pertinentes.

27 PONTES DE MIRANDA,. op. cit., p. 111.
28 RE 85223, RT] 98/1 Relator Soares Munoz.



Art. 150. Da decisido do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade industrial
que denegar a anotacio de transferéncia, ou alienac¢do do registro, caberd ao
requerente recurso dentro do prazo de sessenta dias.

Pardgrafo unico. Igual recurso cabera a qualquer interessado do despacho que conceder
ou denegar o cancelamento da anotagio.

O Codigo de 1971, Lei 5772/71:

Art. 91. Do despacho que denegar a anota¢do ou a averbagao caberd recurso no prazo
de sessenta dias.

Nota-se que o CPI de 1971 s6 previa cancelamento caso a anotacao fosse
denegada. Nao havia previsao para o caso de terceiros que quisessem cancelar,
administrativamente, a anota¢ao. Contemplava-se, no direito anterior, a acao
judicial a ser proposta por terceiros interessados relativa a ineficacia dos atos
referentes a anota¢do, como se indica perante a previsio de medida
acautelatoria:

Art. 92. A requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, que tenha iniciado
processo judicial de falsidade ou relativo a ineficacia dos atos referentes a anotagao de
transferéncia do pedido de registro ou dos direitos do registro ou a averbacio do
respectivo contrato de exploracdo, poderda o juiz, motivando seu ato, ordenar a
suspensdo do processo de anotagdo de transferéncia ou de averbagao, até decisio
final.

Na lei vigente ndo consta nenhum artigo prevendo literalmente a possibilidade

de solicitagaio do cancelamento da anotacio por algum defeito ou erro na

mesma. Prevé-se apenas o recurso contra a zegativa de transferéncia:
Art. 138. Cabe recurso da decisdao que:
I - indeferir anotacao de cessao;

1T - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

No entanto, diz o art. 212 da Lei:

Art. 212. Salvo expressa disposicio em contrario, das decisoes de que trata esta Lei
cabe recurso, que sera interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° Os recursos serdo recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno,
aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instancia, no que
couber.

§ 2°. Nio cabe recurso da decisdo que determinar o arquivamento definitivo de pedido
de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adi¢do
ou de registro de marca.

Assim, nao obstante a falta de previsao literal, também cabera recurso do ato
administrativo que admitir anotacao. O sistema recursal do atual Cédigo ¢ de
carater genérico, e nAo mais casuistico como antes 2.

29 Instituto Dannemann, Comentarios a Lei da Propriedade Industrial e Correlatos . Renovar. Rio de Janeiro. 2001
p.455.



Dos efeitos da cessao e da anotacdo

Dizia Gama Cerqueira em 1946 *:

108. O contrato de cessdo ¢ consensual e comutativo. Perfaz-se pelo simples acordo
de vontades das partes, nio dependendo da tradi¢ao do objeto, que ndo pode ser feita
de modo material, sendo pela entrega do titulo representativo do privilégio, isto ¢, a
patente. A entrega da patente, entretanto, ndo ¢ essencial a perfeicio do contrato,
podendo o cessionario suprir a sua falta, obtendo copia auténtica da patente na qual
sera anotada a transferéncia. Se a cessdo da patente for parcial, caso em que o cedente
nao podera despojar-se do titulo legal do privilégio, outro modo nao ha de proceder
para fazer a transferéncia dos direitos.

Tal enunciado de nosso doutrinador mais consagrado em Propriedade
Industrial deve, porém, ser tomado cum granus salis. Como se vera, em texto
posterior ele abandona o entendimento de que a transferéncia do direito se
faria como um endosso em titulo de crédito. Ao mudar sua opinido, adotando
a percepcao de que a transferéncia do registro se faz pela anotagao (agora, na
lei atual, pela publicagio da anotagao) Gama Cerqueira se alinhou com a
doutrina, a jurisprudéncia e a pratica do INPL

Fico, assim, com Pontes de Miranda em Seu Tratado de Direito Privado, v. 16
(e mesmo com Gama Cerqueira, em tal manifestagdo posterior):

J1.942. Registro

1. REGISTRO DA TRANSFERENCIA . O negécio juridico de transferéncia tem de
ser anotado. De regra, compde-se de negbcio juridico basico, do acérdo de
transmissao e do Registro. O Registro é que transfere, entre vivos, o direito real, a
semelhanca do que se passa com a transferéncia de imoéveis. Quanto a transmissio a
causa de morte, rege o art. 1.572 do Cédigo Civil (saisine); de modo que a transmissao
se opera com a morte do titular da patente de inven¢io. A eficacia da anotacio, em se
tratando de transmissdo a causa de morte, ¢ apenas a que teria a transcricio do ato
adjudicatorio ou de partilha, a respeito da heranca ou do quinhdo em que houvesse
bem imével.

Assim, nio obstante a declaracio do art. 5° da Lei 9.279/96 *', a transmissao
da exclusiva nio se da, como em outros bens moveis, pela tradicio™.

Como dissemos, o proprio Gama Cerqueira, que oscilara em seu
entendimento, veio posteriormente a convergir com Pontes de Miranda, como
o demonstra recente acordao do TJSC:

"Roborando esse entendimento, destaque-se valioso estudo de Joio da Gama
Cerqueira:

30 GAMA CERQUEIRA, Jodo da, Tratado da Propriedade Industrial; BARBOSA, Denis Borges (An..) ; Newton Silveira
(an.) Lumen Juris, 2010, vol. 1I;

31 Art. 5° Consideram-se bens méveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial

32 Nio entendo, como o fez o normativo do INPI, que a cessao de patentes, sendo de bem mével, se faz como a de
automoveis, pardmetro invocado, eis que ndo ha posse do bem fisico inexistente; nem, com a vénia de Gama Cerqueira
em seu entendimento de 1946, posteriormente alterado, vejo na carta patente uma verdadeira cartula. Pelo contrario,
permaneco com o entendimento do PARECER/PROC/N9 026/81, 02 de setembro de 1981, que seguia o magistério de
Pontes de Miranda.



Trés momentos distintos se nos apresentam para a transferéncia de uma marca de
inddstria, de comércio ou de servico, quais sejam: primeiro, a assinatura do
documento de cessao e transferéncia; segundo o requerimento do pedido de
averbagao da transferéncia perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e
terceiro, a averbacdo feita pelo INPI, mercé da publicacio do deferimento da
anota¢ao na Revista da Propriedade Industrial, sendo que a devolu¢io do Certificado
de Registro com a respectiva averbag¢do ¢ consequéncia desta ultima.

"Se considerarmos, agora, o disposto no art. 104, do CPI que consigna: "os atos,
despachos e decisdes nos processos administrativos referentes a propriedade industrial
s6 produzirdo efeito a partir de sua publicagdo no ()rgio Oficial", e também o que
prescreve o § 1.° do art. 88, que acentua: "a transferéncia s6 produzira efeito em
relagio a terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotagao”,
publicacdes essas feitas na Revista da Propriedade Industrial, t¢ém que, este ultimo
momento (data) para todos os efeitos legais é que deve prevalecer." (Caducidade do
registro de marca. Sio Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. p 62, 63.)

Concluindo, assevera o autor:

"Dentro destas mesmas condi¢oes versadas sobre a cessdo e transferéncia de marca,
podem ser enquadradas as outras formas de aquisicao de direitos quer sejam através
da incorporacao, da fusio, da absor¢ao, da encampacio, da juncio, etc., de empresas
()" (Idem, p. 64.)" TJSC, AC 2000.006942-6, Segunda Camara de Direito Comercial,
Des. Pedro Manoel Abreu, 06/03/2003.

Das consequéncias do regime especial de anotagao

A observagiao de Pontes de Miranda (“O Registro ¢ que transfere, entre vivos,
o direito real, a semelhanca do que se passa com a transferéncia de imoveis”) é
crucial para nosso tema. Se a transferéncia do registro, ou seja, do direito
exclusivo, s6 se verifica a partir da anotagao da mutagao subjetiva (na lei atual,
com mais precisao ainda, da publicacio desta anotagdo no peridédico oficial da
Unido) importantes efeitos ocorrem deste fato.

Como citamos doutrinadores e julgados sobre o tema anotagao que se referem
a distintos contextos normativos, cabe aqui um rapido percurso historico.

A anotagido na lei de 1945

O artigo 144 do Codigo de 1945, Decteto-lei 7.903/45, estabelecia que “a
alienacao ou transferéncia do registro (..) s6 produzira efeito depois de
anotada no Departamento. (...) A anotagao sera registrada em livro préprio e
fornecida no certificado” .

33 Art. 144 - A anotagido da alienagdo ou transferéncia do registro dever ser requerida ao Diretor do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, mediante a apresentag¢io do respectivo certificado e dos instrumentos originais de
alienacio ou transferéncia, em forma legal, ou das suas certiddes. § 1.° A transferéncia ou alienagdao sé produzira efeito
depois de anotada no Departamento. § 2.° A anotagio sera registrada em livro préprio e fornecida no certificado. § 3.° Os
instrumentos de alienagio ou transferéncia apresentados ficardo arquivados no Departamento. A requerimento dos
interessados serdo fornecidas certidées em copia fotostatica, nao devendo porém ser restituido nenhum deles. Art. 145
Sera anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, a vista de documentos em forma legal, ou de
certidoes, qualquer alteragio quanto ao nome do proprietirio da marca, titulo, insignia, ou expressio ou sinal de
propaganda. Desse ato dar-se-a certidao ao interessado, ficando arquivados os documentos. Pardgrafo dnico. Serao
igualmente, anotados os atos que se referirem a suspensio, limitacido ou extingao dos registros de marca, nome comercial,
titulo, insignia e expressio ou sinal de propaganda, por despacho do Diretor do Departamento, quando os interessados o



Averbagio e anotagdo na Lei 9.279/96

A lei assim se expressa quanto a contratos de licenga de marcas e de patentes:

CPI/96 - Art. 62. O contrato de licenca devera ser averbado no INPI para que produza
efeitos em relacio a terceiros.

§ 1°. A averbacio produzira efeitos em relacdo a terceiros a partir da data de sua
publicacio.

§ 2°. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenca ndo precisard estar
averbado no INPI.

CPI/96 - Art. 140. O contrato de licenca deverd ser averbado no INPI para que
produza efeitos em relacio a terceiros.

§ 1°. A averbaciao produzira efeitos em relacio a terceiros a partir da data de sua
publicacio.

§ 2°. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenga ndo precisard estar
averbado no INPI

Quanto as cessdes (transferéncias) de marcas e patentes, assim diz a Let:
Art. 59 - O INPI fard as seguintes anotagdes:
I - da cessdo, fazendo constar a qualificacdo completa do cessiondrio; (...)

Art. 60 - As anotacgdes produzirdo efeito em relag@o a terceiros a partir da data de sua
publicagdo.

Art. 136 - O INPI fard as seguintes anotacdes:
I - da cessdo, fazendo constar a qualificagdo completa do cessiondrio; (...)

Art. 137 - As anotagdes produzirdo efeitos em relagdo a terceiros a partir da data de sua
publicacdo.

Assim, como ja ocorria na lei de 1971, averbacido das licengas e cessoes nio se
destina a dar eficacia absoluta ao contrato. Pela nova lei, tal eficacia ja existe

requeiram juntando documentos hébeis, com recurso, dentro do prazo de sessenta dias. Art. 146 Quando o cedente for
titular de mais de um registro de marcas idénticas para o mesmo ou semelhante artigo, devera ser requeridas a anotagio de
transferéncia em todos esses registros, salvo desisténcia da prote¢io por parte do interessado. Art. 147 Os titulares de
marcas registradas no Brasil poderdo autorizar o seu uso por terceiros, devidamente estabelecidos, mediante contrato de
exploragio. 1.° O contrato sé produzird efeito depois de averbado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial,
onde ficardo arquivados os documentos. § 2.° O concessionario da licenga, sem alterar as caracteristicas da marca, devera
incluir no respectivo cliché, para fins de publicagio, o seu nome, como fabricante autorizado do produto. Art. 148 A
anotagio de transferéncia ou alienacdo do registro de marcas, titulo, insignia, expressio ou sinal de propaganda, ou de
alteracao do nome do respectivo titular, ou ainda da averbagio do contrato de exploracao, sera efetuado logo apds a
publicagio do despacho, mediante pagamento das taxas, e ndo comportard oposi¢oes nem recursos. Art. 149 Qualquer
pessoa, com legitimo interesse, podera requerer ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, o
cancelamento da anotacido de alienagio, transferéncia, alteracio de nome ou da averbagio do contrato de exploracio,
desde que prove a falsidade ou ineficicia dos documentos apresentados. Paragrafo unico. O cancelamento das anotagGes
previstas neste artigo ndo isenta os responsaveis pela falsidade das a¢Ges criminais ou civis que no caso couberem. Art.
150 Da decisao do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial que denegar a anotacio de transferéncia,
ou alienagio do registro, cabera ao requerente recurso dentro do prazo de sessenta dias. Pardgrafo unico. Igual recurso
caberd a qualquer interessado do despacho que conceder ou denegar o cancelamento da anotagio.



antes da averbagdo; o que carece ao contrato ¢ a eficicia relativa a terceiros, ou
oponibilidade. Entre as partes, vale o contrato, ndo para com terceiros.

Validade e eficacia inter partes, inoponibilidade perante terceiros

O resultante da norma brasileira (como visto, mesma regra que reproduz a de
1945) ¢é que o ato voluntario inter partes — cessao, mutagao societaria- passa a
ter substancia e vinculo desde sua perfeicio obrigacional, mas os efeitos
perante terceiros, erga ommes ou pro omnes, s6 se dardo no momento em que a
“propriedade” marcaria se transfira mediante a anotag¢do, publicada na
Revista da Propriedade Industrial.

Nota o precedente:

“O diteito do inventor, nos ensina Gama Cerqueira,"... é um direito privado
patrimonial, de carater real, constituindo uma propriedade temporaria ¢ resolivel que
tem por objeto um bem material - a inveng¢ao. O Cdédigo Civil, no art. 48, equipara aos
bens moéveis os direito de autor, entre os quais se incluem os do inventor. A
propriedade do inventor, portanto, ¢ de carater mobilidrio. Dai resulta que os direitos
do inventor estdo sujeitos as normas do direito comum relativos a propriedade movel
e por elas se regulam, quando omissa a lei especial. “Como propriedade movel o
direito do inventor ¢é transmissivel por ato “inter vivos” ou “causa mortis”, a titulo
gratuito ou oneroso”. (Tratado da PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Forense,
19406, vol. 1, pag. 226). Portanto, conquanto o contrato de cessao de direitos celebrado
com os autores nao tenha sido levado a registro junto ao INPI, tal situacio, ndo tem o
conddo de invalidar o pacto celebrado entre as partes. Também irrelevante que o
contrato devia ser inscrito no INPI, uma vez que tal ato ndo ¢ requisito para sua
validade juridica no 4ambito do direito das obrigacdes.” TJMG, Processo
2.0000.00.436788-0/000(1), Relator: ELIAS CAMILO, Data do acérdio:
19/08/2004, Data da publica¢io:03/09/2004

Da decisdao do Supremo no caso Filizola

Verificado que a legislacao de 1945 corresponde a atual, no tocante aos efeitos
da anota¢do em face de terceiros (com o acréscimo recente da publicagio como
requisito a mais), cumpre suscitar o /lading case quanto a anotacio de
transferéncia de direitos de Propriedade Industrial, o caso Filizola.

Tal caso ¢ essencial a0 nosso estudo mao s6 por tratar da indispensabilidade
da anotagao na transferéncia de direitos de propriedade industrial, quanto por
afirmar que isso se impoe mesmo no caso de transformagdes societarias.

Vejamos a decisao, que merece ser lida por inteiro:

Supremo Tribunal Federal, Rec. ext. n°® 37.101 - Relator: MINISTRO AFRANIO
COSTA

“Antes de registrada a transferéncia da patente de invencdo, ndo tem o novo titular
qualidade para agir civil ou criminalmente contra os infratores do privilégio.

Industria de Balancas Cozolino Ltda. versus Industrias Filizola S. A. e outros
ACORDAO

Vistos, etc.:



Acordam os juizes da 2* Turma do Supremo Tribunal Federal, 2 unanimidade, nio
conhecer do recurso, conforme o relatério e notas taquigrafadas.

Custas pela recorrente.

Supremo Tribunal Federal, 1 de julho de 1958. - Ribeiro da Costa, presidente; Afranio
Costa, relator.

RELATORIO

O SR. MINISTRO AFRANIO COSTA: No acérdio recorrido encontra-se fiel
exposicio dos fatos:

"Patente de invencao - Antes de registrada a transferéncia da patente, no tem o novo
titular qualidade para agir civil ou criminalmente contra os infratores do privilégio".

"Acordam, em 5* Camara Civil do Tribunal de Justica, por votagio unanime, datr
provimento ao agravo no auto do processo para julgar a autora carecedora da acao,
considerando prejudicadas as demais questoes preliminares suscitadas nesse recurso;
no tocante as reconvengoes das apelantes, negaram provimento a apelacio”.

Custas em propor¢ao.

"Assim decidem, preliminarmente, com relagio ao agravo no auto do processo de {ls.
171-175, oposto contra o despacho saneador, porque ¢ manifesta a ilegitimidade de
parte ad causam da autora. Nao ¢é ela titular da patente n® 37.001, de 5 de abril de
1951, expedida em favor da firma Amancio, Cozolino & Cia. ¢ que ainda se acha
registrada em nome desta. Embora sucessora desta firma, por meio de alteragio do
contrato social primitivo, a autora nao pode ser confundida com sociedade em nome
coletivo para os fins almejados nesta acio".

"Certo é que a transformacio do tipo de uma sociedade em outro nio importa na
extingdo da antiga sociedade ¢ constituicdo de nova, segundo se tem decidido com
apoio na doutrina, bem exposta por CARLOS FULGENCIO DA CUNHA
PEIXOTO (“ A Sociedade “por cota”, vol. I, n® 380, pags. 349-351) ¢ EGBERTO
LACERDA TEIXEIRA ("Sociedade por quotas", n® 122, pags. 282-284), muito
embora CARVALHO DE MENDONCA propugne pela existéncia de nova
sociedade se, pela transformacio, se adicionam elementos novos, tais como mudanca
de objeto e aumento do capital social ("Tratado de Direito Comercial", vol. 3°, n°® 580,

pég. 65)".

"Mas tal acontece para os efeitos comerciais comuns e nao para a defesa dos direitos
emanados do privilégio de patentes de invencao. E isto pela razao primordial de que o
disposto no artigo 45, § 1°, do Cod. da Propriedade Industrial (dec.-lei n° 7.903, de 27
de agdsto de 1945) estabelece que "a transferéncia ou alienacio sé produzira efeito
depois de anotada no Departamento”. E até a simples mudanca de nome do
proprietario da patente deve ser obrigatoriamente anotada, nos térmos do artigo 46 do
mesmo Cédigo".

"Essa exigéncia, como observa JOAO DA GAMA CERQUEIRA, nio ¢ meramente
formal, pois a lei impbe que a patente esteja em nome de seu verdadeiro titular para
que possa ser eficazmente protegida perante terceiros.

"Nesse sentido também se pronuncia BENTO DE FARIA ("Dircito Comercial", ed.
de 1947, vol. 1, parte 11, pag. 485)".



"Eis por que, qualquer transferéncia de patente, a qualquer titulo, embora opere entre
as partes interessadas pelo simples acordo de suas vontades, nao produzird efeitos em
relagio a terceiros sendo depois de anotada no Departamento Nacional da
Propriedade Industrial (cfr. GAMA CERQUEIRA, "Tratado da Propriedade
Industrial", n° 119, 2° vol., tomo I, pag. 212).

"O fim do registro", diz GAMA CERQUEIRA, "¢ constatar a transferéncia da
propriedade da patente ¢ a transmissdo dos direitos dela decorrentes, estando sujeita a
essa formalidade ndo apenas a cessio propriamente dita, mas todos os atos que
envolveram a alienagdo do privilégio. Qualquer que seja, pois, o titulo da transferéncia
(cessao, doacdo, legado, sucessio legitima, sentenca em acdo reivindicatéria, de
partilha ou de desapropriacdo) e qualquer que seja a forma do ato (escritura publica ou
instrumento particular), é necessario o registro" (autor e ob. cits., n° 119, pag. 212, 2°
vol., tomo I).

"Daf a conclusio logica de que antes de registrada a transferéncia da patente nio tem
o novo titular qualidade para agir civil ou criminalmente contra os infratores do
privilégio, pois as acOes que a lei faculta para a sua defesa competem exclusivamente
ao titular da patente, que precisa provar esta condi¢ao ao ingressar em Juizo".

"Como diz GAMA CERQUEIRA, os terceiros nao respondem perante o cessionario
pelos atos que praticaram antes do registro".

"E o que também sustentam CARVALHO DE MENDONCA ("Tratado de Direito
Comercial", vol. V, 1% parte, nimeros 151 a 154, pags. 161-162), no registro da lei
antiga, e EGBERTO LACERDA TEIXEIRA, ao tratar de cessao de patentes, marcas
e processos industriais" ("Sociedades por quotas", n® 38, pagina 82).

"Ora, a autora nao cumpriu essa condi¢io antes de propor a acdo, pois a fotocopia de
fls. 13-21 que instrui a inicial, corroborando os documentos de folhas 37-55 e 56, nio
consigna qualquer anotacdo no Departamento Nacional de Propriedade Industrial da
transferéncia da patente feita pela antiga sociedade em nome coletivo para a autora,
quando de sua transformacdo social, nem mesmo com relacio a mudanca de seus
nomes".

"Por conseguinte, nio valendo, perante terceiros, a mudanc¢a de propriedade de uma
patente, nem a simples transferéncia de um titular para outro, nem mesmo a simples
mudang¢a de nome do proprietario, sem a competente anotacio ao Departamento
Nacional de Propriedade Industrial, claro é que a autora nao juntou documento
indispensavel a propositura desta acdo e, assim, ndo cumpriu uma de suas condigdes
basicas".

"Actesce ainda que a autora, quando pretendeu restaurat, pela segunda vez, a patente
n® 37.001, somente obteve deferimento do D.N.P.I. em nome da sociedade antiga,
sucedida pela autora, o que vem acentuar mais ainda a ilegitimidade de parte dessa
litigante. E o que bem se infere do documento de fls. 508.

"Donde a indiscutivel caréncia de a¢io por ilegitimidade de parte da autora, pois ainda
nao pode ser havida como titular da patente n® 37.001 para a defesa dos privilégios
dela decorrentes.

"Por esse motivo, deu-se provimento a0 agravo no auto do processo, considerando-se
prejudicadas as demais questoes preliminares suscitadas nesse recurso'.



"Entretanto, negou-se provimento a apelacio na parte relativa as reconvencdes
opostas pelas apelantes, por ndo ser esta agdo fruto de erro grosseiro ou abuso do
direito e nem tampouco temeraria".

"Longe de ser temeraria, a presente lide resultou da ma interpretacao do direito, por
parte da autora. Em consequéncia, nio cabe qualquer indenizacio as rés-reconvintes,
nem mesmo a verba de honorarios de advogado, por nido ocotrer nenhuma das
hipoteses legais justificativas dessa san¢do. Tanto mais que as rés-reconvintes nao
demonstraram qualquer dano proveniente do exercicio desta acdo. Nessa
conformidade, as custas da aclo ficardo a cargo da autora, enquanto que as da
reconvencio carregar-se-ao as rés-reconvintes'.

Veio o recurso extraordinario pela letra a, dando por contrariados o artigo 151, § 17,
da Constituicdo e arts. 44, 45, 46 e respectivos paragrafos da lei nimero 7.903 de 27
de agosto de 1945.

E sustenta (ler, fls. 529-530).

A 1% recorrida contra-arrazoando assevera que a sociedade recorrente por dissolugdo
deixou de existir hd varios anos, conforme ela prépria se incumbiu de provar a fls.
268.

E responde a recorrente .... (ler, folhas 543).

O Dr. procurador-geral ¢ pelo ndo conhecimento.
VOTO

O SR. MINISTRO AFRANIO COSTA (relator): Nio conheco do recurso. O
acordao incensuravel, ndo contrariou dispositivo algum da lei n® 7.903, de 1945, ou
preceito constitucional.

Nem ¢ possivel fazer a simbiose pretendida pela recorrente da lei comercial
propriamente dita e da que regula especialmente a Propriedade Industrial,
principalmente no tocante a proteciao dos registros de marcas de fabrica e patente de
invencao.

As facilidades para transformagio das sociedades comerciais, por meio de alteragao,
visam melhor desembaraco das atividades mercantis.

Mas, ¢ inegavel que uma sociedade comercial cujos socios se retiram, assumindo
apenas um deles o ativo e passivo, ndo pode deixar de ser considerada extinta.

A 5 de novembro de 1948 foi feito o depdsito da patente por Amancio Cozolino &
Cia. no Departamento Nacional de Propriedade Industrial (fls. 265). Mas, os s6cios
deixaram a firma e esta passou a ser Industria de Balancas Cozolino Ltda.; todavia, no
Departamento de Propriedade Industrial continuou a patente em nome de Amancio
Cozolino & Cia. sem a necessatia averbacao da alteracio da propriedade.

De fls. 13 em diante, consta precisamente isso, inexisténcia de qualquer anotagdo
sobre a transferéncia.

Mesmo admitida a desnecessidade de uma transferéncia, como pretende a recorrente,
imprescindivel a averbacio da modifica¢io da firma. E uma garantia contra a solércia

de especuladores.

Eo que preceitua nitidamente o artigo 45, § 1°, e 144, § 1°, do dec. n° 7.903, de 1945.



DECISAO
Como consta da ata, a decisdo foi a seguinte: Ndo conheceram, unanimemente.

Presidiu o julgamento o Sr. ministro RIBEIRO DA COSTA, na auséncia justificada
do St. ministro LAFAYETTEE DE ANDRADA presidente da Turma.

Tomaram parte no julgamento, os Srs. ministtos AFRANIO COSTA, relator,
substituto do Str. ministro ROCHA LAGOA, convocado pelo Tribunal Supetior
Eleitoral, VILAS BOAS e HAHNEMANN GUIMARAES.

A questdo da legitimidade de defesa da marca
O primeiro ponto relevante do leading case é que a legitimidade para defesa da
marca decorre da titularidade. Se esse entendimento vigorava em 1958, nao
deixou de aplicar-se pela passagem do tempo. Vide decisiao recente do TRF2:

De novo:

"E de se inferir, portanto, do texto da lei, que a protocolizacio de pedido
administrativo nao tem o condao de consolidar a transferéncia de titularidade, posto
que s6 a decisio deferitéria do INPI, publicada na RPI, é que pode ter esse efeito
juridico. Até porque o pedido poderia ser indeferido e a transferéncia nao se efetivar, a
teor do disposto no paragrafo unico do art. 87, acima transcrito. Afinal, se a
titularidade da marca é conferida com o registro, nao hd como se inferir que a sua
transferéncia se poderia dar apenas com ato firmado entre as partes. Tendo em vista,
ainda, regra insculpida no art. 42 do CPC, que dispoe que “a aliena¢ao da coisa ou do
direito litigioso, a titulo particular, por ato entre vivos, nio altera a legitimidade das
partes”, nao ¢ de restar duvida quanto a legitimidade passiva da ré CINDAM, posto
que titular de 04 (quatro — processos n°s 811.059.634, 811.021.882, 811.059.650 ¢
811.059.669) das 05 (cinco) marcas impugnadas, na data do ajuizamento da agio."
TRE2, AC 8800232450, Primeira Secdo Especializada do Tribunal Regional Federal da
2% Regiao, Des. Maria Helena Cisne, 23 de agosto de 2007.” 34

“POSSE E PROPRIEDADE. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPL
CESSAO E TRANSFERENCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. A cessio do registro
de desenho industrial, apesar de protocolada perante o INPI o pedido de
transferéncia, ndo produz efeitos perante terceiros até que seja publicada a anotagao,
evidenciada a produc¢io de seus efeitos entre cedente e cessionario no momento em
que realizam o ato juridico, ficando a eficacia perante terceiros condicionada a referida
publicacao, constituindo requisito indispensavel para que o cessionario possa defender
os interesses relativos ao objeto da cessdo, diante de eventual violacio a diteito
subjetivo, o que, diante do conjunto probatério existente nos autos, verifica-se nao ter
sido feito. (...)

Trata-se de alteracdo subjetiva de negdcio juridico como esclarece Pontes de Miranda
(Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXIII, Editora Revista dos
Tribunais, 3* edicao, 2* reimpressao, Sao Paulo, 1984, pag. 402): "Nao ha negdcio

34 Entendimento diverso, de corte estadual, no entanto: “Temos, assim, que o juiz do feito reconheceu a legitimidade
ativa da empresa América do Sul Distribuidora de Alimentos para ajuizar a presente a¢do, sob o fundamento de ser esta
sociedade cessionaria da marca. Razio assiste ao douto dirigente do processo, sendo certo que a auséncia de averbagao no
INPI nio afasta a validade do contrato de cessao, a um porque, conforme afirma o recorrido, ja existe pedido de
averbacio junto ao INPI, que sé nio se concretizou até o momento em face dos tramites burocraticos que lhe sio
inerentes, e a dois porque o apelado ja exerce todos os direitos que lhe foram atribuidos no contrato de cessdo, sendo,
dessa forma, de seu maior interesse a preservagio da sua marca”. Tribunal de Justica do Estado do Ceara, 2* Camara
Civel, Des. Matia Nogueira, AC 34199-33.2005.8.06.0001/1, Julgado em 21.01.2009.



juridico transferido, mas sim posicio juridica transferida no negécio juridico. O que se
transfere ¢ a titularidade e a passividade; o que se muda € o sujeito".

Mais uma vez Pontes de Miranda (ob. cit., pag. 404) quem bem eclucida o objeto da
transferéncia: "A regra ¢ transferir-se toda a eficacia (cessao de direito ¢ transferéncia
de efeito, como ¢ assuncio translativa de divida) mais a posicao, toda, de declarante
unilateral ou de contraente. Direitos presentes, direitos futuros, pretensoes presentes €
futuras, acoes presentes ¢ futuras, dividas presentes e futuras, obrigacdes presentes e
futuras, passam ao outorgado - ndo, porém, com efeitos realizados e previstos, mas
sim porque se transmite a propria posicao subjetiva no negocio juridico, com seus
elementos irradiadores, ativos ¢ passivos. (...)

Desta forma, a cessio do registro de desenho industrial, apesar de protocolado
perante o INPI o pedido de transferéncia, nao produz efeitos perante terceiros até que
seja publicada a anotacdo. Com efeito, a alegacdo de que a propriedade ¢ transferida
através da firmatura do instrumento negocial de cessdo nao esta sendo negada,
evidenciada a producido de seus efeitos desde o momento em que cedente e
cessionario realizam o ato juridico. O que ocotre, no entanto, ¢ que tais efeitos
somente operam-se entre as partes que o celebraram, ficando a eficicia perante
terceiros condicionada a referida publicacao, constituindo requisito indispensavel para
que o cessiondrio possa defender os interesses relativos ao objeto da cessio, diante de
eventual violacdo a direito subjetivo, o que, diante do conjunto probatério existente
nos autos, vetifica-se nao ter sido feito. "TJRS, AC 70004177135, Décima Quarta
Camara Civel do Tribunal de Justica do Estado, a unanimidade, Des. Jodo Armando
Bezerra Campos , 27 de novembro de 2003.

E esse entendimento vai além, tanto por entendimento do TJR] quanto da
curia mineira:

“Marca. Cessao da titularidade. A anotacio e publicacio da transferéncia de
titularidade da marca junto ao INPI -se a produzir efeitos perante terceiros. Agravante
que ja tinha ciéncia da transferéncia através de notificagio extrajudicial que lhe foi
dirigida. Publicacio que, de qualquer forma, foi realizada. Procedimento de nulidade
do registro da marca ou da sua cessio que nio impede a cessiondria da mesma de
promover a sua defesa”. Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro, 17* Camara
Civel, Des. Fabricio Bandeira Filho, AI 2005.002.19142, Julgado em 05.10.2005.

“Marca. Cessao da titularidade. A anotacio e publicacio da transferéncia de
titularidade da marca junto ao INPI destina-se a produzir efeitos perante terceiros.
Agravante que ja tinha ciéncia da transferéncia através de notificagdo extrajudicial que
lhe foi dirigida. Publicacio que, de qualquer forma, foi realizada. Procedimento de
nulidade do registro da marca ou da sua cessdo que nao impede a cessionaria da
mesma de promover a sua defesa”. Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro,
17* Camara Civel, Des. Fabricio Bandeira Filho, Al 2005.002.19142, Julgado em
05.10.2005.

“Assim ¢ que a transferéncia dos direitos de propriedade relativamente a marca se
opera e se conclui no momento da assinatura do contrato proprio (leia-se: Documento
de Cessdo e Transferéncia); contudo ¢ em relagdo a terceiros, a transferéncia em
questdo sé se opera e produz efeitos depois de regularmente averbada no INPI
(.)Este contrato devera se revestir das formalidades legais, como, e.g., denominagio
das partes, prazo de vigéncia, indicacio do direito do titular do registro e assim por
diante. (J. C. T. Soates, op. cit., pg. 1243 e ss.), 0 que, como ja visto, ndo existe entre
partes. Ora, se nao havia, como nao ha e como também resta confessado pelas rés, sua
submissao aos direitos apresentados pela parte autora, por evidente que a abstencio
de uso da referida marca se revela como corolario natural deste estado de coisas, eis



que ndo se prestigia o enriquecimento sem causa, que ¢ justamente a conduta destes
recorrentes em relacdo a marca disputada”. Tribunal de Justica do Estado do Rio de
Janeiro, 18" Camara Civel, Des. Pedro Freire Raguenet, AC 2007.001.02182, Julgado
em 20.03.2007.

“A apelante DM Industria Farmacéutica Ltda. ndo comprovou sua titularidade como
detentora da marca Atroveran como bem asseverou o M.M Juiz a quo: "...mesmo que
a autora DM Industria Farmacéutica Ltda tenha solicitado ao INPI (Instituto Nacional
de Propriedade Industrial) a transferéncia da titularidade da marca Atroveran, nao foi
comprovado que a mesma tenha acontecido e, tendo em vista que o registro marcario
s6 produz efeitos perante terceiros a partir da data de sua publicacio, a autora carece
de legitimidade para figurar no polo ativo da lide, pelo que contra ela deve o feito ser
extinto sem julgamento do mérito, com base no artigo 267.VI do Cédigo de Processo
Civil ..."Ttibunal de Justica do Estado de Minas Gerais, 16* Camara Civel, Des. José
Amancio, AC 2.0000.00.485199-4, D] 16.02.2007.

Uma interpretagao interessante, de outro lado, do TJSP, é de que o efeito do
ato voluntario ¢ de suspender a legitimidade do transmitente do direito,
mesmo antes da publica¢do da anotagao:

“Assim, tem-se como correto o entendimento do jufzo de primeiro grau ao acolher a
de ilegitimidade ativa que, tratando-se de matéria de ordem publica, pode ser a
qualquer momento apreciada.

Nos termos da lei 9279/96, art. 136, cabe ao INPI proceder a anota¢oes nos casos de
cessdo e transferéncia e, a partir do instante em que as partes formalizam o contrato,
mediante ato formal, a transmissao se consolida. Ainda e nos termos do art. 137 da
mesma lei, "As anota¢des produzirdo efeitos em relacio a terceiros a partir da data de
sua publica¢ao".

No presente caso, obsetva-se que em 1997 foi elaborado documento de cessdo ¢
transferéncia, com protocolo no INPI em 11.06.1997. Portanto, a partir de tal
circunstancia, tem-se que a propriedade da marca ndo mais pertencia a autora, motivo
pelo qual a ilegitimidade ativa é evidente. Ainda e no tocante ao art. 137, como
salientado na sentenca "o fato é que o efeito erga omnes da relagio absoluta
estabelecida entre o titular e a propriedade é negativo, vale dizer, deve ser oposto em
sentido contrario por terceiro que se julgue prejudicado, nio pelo cessionario do
direito, que se demitiu, com a cessao, de qualquer poder juridico para invocar protecao
sobtre 0 que nio mais possui". T[SP. AC 155.327-4/3-00, Quinta Camara de Direito
Privado do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, Des. A. C. Mathias Coltro, 27
de junho de 2007

Das singularidades da mutagio societaria

Conquanto o art. 136 refira-se tdo-somente a cessao como fundamento da
transferéncia do registro, de ha muito se entende que outros atos juridicos
também legitimam a mutagao subjetiva da titularidade.

Lembremos o que ja dizia, ha muitas décadas, Gama Cerqueira:

Dentro destas mesmas condi¢coes versadas sobre a cessdo ¢ transferéncia de marca,
podem ser enquadradas as outras formas de aquisi¢ao de direitos quer sejam através da
. . N N < S 35
incorporacio, da fusio, da absor¢io, da encampacio, da juncio, etc., de empresas (..)

35 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Caducidade do registro de marca. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p 62-4.



As diretrizes de exame do INPI atentam para tais fendmenos, como
merecedores de tratamento especial, que conforme a hipétese ao parametro
legal uniforme:

7.2. Transferéncia por Incorporacio ou Fusdo. Para que seja promovida a
transferéncia derivada de incorporagio de sociedade(s), deverdo ser apresentados os
atos da incorporacdo, averbados no oOrgio competente. Em se tratando de
transferéncia decorrente de fusio de sociedades, deverdo ser apresentados os atos
relativos a fusdo e constitutivos da nova sociedade, averbados no 6rgio competente.

A sociedade incorporadora e a nova sociedade resultante da fusio deverdo promover a
transferéncia de titularidade de todos os pedidos de registro ¢ de todos os registros
potrventura existentes, respectivamente, em nome da(s) sociedade(s) incorporada(s) e
das sociedades fundidas. Caso contrario, serdo arquivados todos os pedidos de
registro e cancelados todos os registros que ndo forem transferidos, quando as
respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou servicos idénticos,
semelhantes ou afins aqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente
transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

7.3. Transferéncia por Cisio

Para que seja anotada a transferéncia decorrente de cisio de sociedade, deverdo ser
apresentados os atos da cisdao e os atos constitutivos da nova sociedade que sucedera
na titularidade dos pedidos ou registros de marca existentes em nome da sociedade
cindida, inscritos no érgao competente.

A sociedade sucessora devera promover a transferéncia de titularidade de todos os
pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da
sociedade cindida. Caso contrario, serdo arquivados todos os pedidos de registro e
cancelados todos os registros que ndo forem transferidos, quando as respectivas
marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou servicos idénticos, semelhantes
ou afins aqueles dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme
disposto no artigo 135 da LPI.

No caso de a empresa cindida permanecer na titularidade dos pedidos de registro ¢
dos registros existentes, nao havera transferéncia, mas, apenas, alteracio do nome
empresarial e, eventualmente, de sede.

Vé-se, assim, que as mutagoes societarias nao seguem regime de exce¢ao. A
transferéncia presume analise pelo INPI dos elementos substantivos dos atos
societarios. Em outras palavras, o INPI pode 7e¢gar a anotagao.

Eo que lembra o art. 138 da LPI:
Art. 138. Cabe recurso da decisdo que:

1 - indeferir anotacao de cessao; (...)

Nao s6 na instancia administrativa isso pode acontecer. Recentemente ainda,
decisées do TREF2 interromperam o procedimento de anotagdes de



transferéncia da marca Stolichnaya, com vistas a interesses de terceiros numa
transferéncia de registro interna a um grupo societario *°.

Assim, nao obstante a aparente incontestabilidade de uma operacao societaria
no interior do mesmo grupo economico, ha razoes de substancia para nao dar
efeitos ao negdcio juridico zunter partes antes do exame substantivo pela
autarquia federal, e a anotagdo ser publicada na Revista da Propriedade
Industrial, dando assim publicidade ao ato translaticio.

Mesmo no caso da incorporacdo, a marca sé se transmite pela publicacido
da anotacio.

J4 diz a Lei 6.404/76:

Art. 227. A incorporagao ¢ a operacdo pela qual uma ou mais sociedades sao
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigacoes.

E explica a doutrina:

A incorpora¢do passiva ou agregacdo - observa por sua vez Giuseppe Menotti De
Francesco, no verbete "Persona Giuridica" que escreveu para o "Nuovo Digesto
Ttaliano", Utet, Turim, vol. IX/945, 1939 - importa na absor¢io de uma entidade
numa outra, que vem a compreender a primeira nos seus elementos constitutivos de
fato. Com a absor¢ao, a personalidade da pessoa juridica absorvida encontra o seu fim,
a0 passo que permanece a personalidade da entidade a qual a outra fica agregada 7.

Para uma série de outros efeitos civis e processuais, a simples manifestacao
registral da JUCER]J seria suficiente. Nao assim para os efeitos processuais da
transferéncia de ativos — dos registros marcarios — efetuados entre as duas
empresas. Como ja se demonstrou amplamente, para este caso especifico o
ato registral da JUCER] nio tera o efeito translaticio.

Com efeito, no caso de bens sujeitos a registro, a sucessao de titularidade nao
¢ necessarlamente automatica. E preciso o ato registral, como nota Fran
Martins:

“A fim de que a sucessdo se torne efetiva, entretanto, necessario se faz que, nos
registros competentes (por exemplo, no Registro de Iméveis, quando se trata de um
bem dessa categoria que for transferido para outra sociedade; no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial...), seja realizada a necessaria averbagao. Essa se faz a vista da
certiddo, passada pelo Registro do Comércio, de que foram devidamente arquivados
os documentos relativos a incorporagdo, fusao ou cisao, pelos quais houve

36 "INPI - anulagio de registro marcirio - sentenga anulatdria estrangeira pendente de homologagio - acautelagio da
marca "Stolichnaya" junto ao inpi - salvaguarda do status quo até o pronunciamento do STJ. (..) V - Manutengio da
ultima decisdo da MM. Juiza de Primeiro Grau acrescida do comando de manter acautelada a marca "STOLICHANAYA"
junto ao INPI, até final manifestagio do STJ, no processo que cuida da Homologagio da sentenca estrangeira. VI -
Agravo Interno a que se concede parcial provimento." TRF2, Al 2005.02.01.005304-3, 2* Turma Hspecializada do
Tribunal Regional Federal da 2* Regido,Des. Messod Azulay Neto, 16 de agosto de 2005..

37 CHAVES, Antonio, Pessoa juridica transformagdes: incorporagio, fusio, fracionamento gestio de negocios
caracterizagdo. Efeitos de um eventual excesso de podetes, Revista dos Ttibunais | vol. 823 | p. 753 | Mai / 2004 |
DTR\2004\731



transferéncia do bem em apreco para outra sociedade que ndo a sua proprietaria
primitiva”. 38
Quanto a essa citacdo, ¢ necessario reenfatizar que o ato registral translaticio,
em Propriedade Industrial, denomina-se anota¢do, e nao averbag¢io ou
registro.

Entendamos a hipétese: ndo se teve, com a operacido de incorporagiao, uma
simples mudanga de controle acionario ou de quotas. Na tipicidade dessa
operacao, ha movimento de ativos de pessoa a pessoa. Em acérdao do TJR],
relatado pelo Des. Décio Cretton, de 24/7/1975 ¥, tratando da incorporagio
na Unido dos Bancos Brasileiros S/A ¥, expdem-se os pressupostos do que
ora se expoe:

Ha, na incorporacio, retornando ao insuperavel Valverde, p. 88, "a transmissiao do
patrimonio de uma ou mais sociedades, para a outra, ja existente... Ato, pois,
de alienacao". Vemos, assim, que na incorporacao de sociedades as incorporadas se
extinguem, sendo seus bens, inclusive iméveis, alienados a incorporadora, que passa a
exercer sobre os mesmos pleno dominio, deles podendo dispor conforme sua.
conveniéncia". (...)

O mesmo Trajano de Miranda Valverde, festejado autor e invocado pela suplicante,
ensina que, na incorporacao: "Os bens das sociedades incorporadas entram para
aquela pelo mesmo processo da constituicdo de uma nova sociedade an6nima, isto ¢,
nelo ato de subscri¢io. A sociedade anénima incorporada aumenta seu capital, que
subscrito pelas sociedades a serem incorporadas" (ob. cit., p. 81).

Como nota Fran Martins, a questao se apresenta nao sé no campo do registro
da propriedade industrial, mas também no registro imobiliario *. No caso da
legislacao especial da propriedade industrial, suas peculiaridades fazem que
niao sé6 haja um ato registral, mas a publicacio de tal ato, que dé azo a
oponibilidade da transferéncia a todos terceiros, que nao sejam partes na
operagao.

38 Fran Martins, Comentirios a Lei das S/A, Rio, Forense, 1979, vol. 3, p. 184.
39 Encontrado em RDM 25/109, 1977.

40 O acérdao que deu exatamente pela necessidade de “transcrigao” da sucessao dos iméveis da incorporada: Em
argumento paralelo, pode-se acrescentar ainda que a operagdo em exame encontra, relativamente a transcricao, perfeita
adeguacio tipica na nossa legislagio, especialmente quanto a registros publicos, no art. 239, IX, do Decreto-lei 4.857, de
1939: "Art. 239. Estatio sujeitos a transcri¢do no Livro 3, para opetarem a transferéncia de dominio, os seguintes atos: IX
— em geral, os demais contratos translativos de imGveis...". Com a mudan¢a de nomenclatura pela atual lei registral,
transcrigio serd registro. Diz a Lei 6015: Art. 168 - Na designagio genérica de registro, consideram-se englobadas a
inscri¢do e a transcrigao a que se referem as leis civis.

41 E com efeitos comparaveis: “A 2.* Camara Civel do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul ao apreciar a Ap. civel
583015425 entendeu que o caso ¢ de registro e nio de averbagio. O acérdio relatado pelo eminente Des. Manoel Celeste
dos Santos afirma na ementa: “Quando, no art. 98 da Lei das Sociedades por A¢oes, objetivou o legislador da publica¢io
e transferéncia de bens, cuidou da providéncia do arquivamento dos atos constitutivos da companhia e de medidas
subsequentes, traduzidas na identificacio dos documentos habeis para a transferéncia, por transcri¢do no registro publico
competente, dos bens formadores do novo capital e da precisao da descricio e identificagio do bem, constante
originariamente da ata da assembleia geral aprovadora da incorporagio ou de ato suplementador, firmado pelo subscritor,
com elementagdo capacitante a transcricio no registro publico. A referéncia do art. 234 a “averbacao”, discrepando
daqueles ordenamentos, deveu-se, quicd, ao alentado trabalho pela producio da lei com trés centenas de artigos,
abrangente de todo um continente societitio modetno e atualizado” RJTJRS, 102/394).”, SILVA, Justino Adriano F. da,
A fusdo e incorporagio de empresas e o direito imobilidrio, Doutrinas Essenciais de Responsabilidade Civil | vol. 3 | p.
275 | Out / 2011 | DTR\2012\939.



o caso da Propriedade Industrial, os efeitos de uma averbacio seriam
idénticos ao da anotagdo

Note-se que para legislacio especial de Propriedade Industrial, quanto aos
efeitos processuais que se discutem, nao haveria qualquer diferenca se o ato
registral pertinente para determinar a sucessao de registros por meio da
incorporagio fosse denominado averbagio ou anotagio *. Com efeito, diz o
art. 140 da LPI, quanto as marcas:

§ 1°. A averbagdo produzira efeitos em relacdo a terceiros a partir da data de sua
publicacio.

Confirmam-no os precedentes:

“ (...) Convém registrar que o acérdio nido ¢ incoerente ao admitir a eficacia do
contrato de licenca, para efeito de emitir tutela interdital, sem a averbagdo no INPI
(acolhimento do pedido principal ou de abstencio do comércio clandestino) e, ao
mesmo tempo, expedir condenacio, tendo, como data, justamente a averbacdo no
INPI, porque sao distintas do contrato. Resguardar a exclusividade da marca contra a
concorréncia desleal ¢ uma fungao natural do contrato de licenca, porque é préprio do
escopo da contratacido, conforme explicado no voto condutor, enquanto a indenizacio
por ato ilicito depende da averbacio no INPI, para efeito de subordinar o patriménio
do terceiro. Dai a distingdo (...)” Apelagio Civel n.® 128.569-4/4. Terceira Camara de
Direito Privado. TJ /SP. Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani. Julg. em 30 jul. 2002

“(..) 0 art. 139, paragrafo tnico, da Lei 9279/1996, autoriza o licenciado a defender a
exclusividade ou privilégio comercial da marca, o que foi autorizado por licenga, desde
que se proceda a averbacdo no INPI (art. 140). 0 mesmo ocorre com a licenca de
patente (art. 61, § tnico). A apelante cumpriu essas formalidades, consoante se verifica
do documento de fls. 311/312, que deveri ser lido em conjunto com o contrato de fls.
42/47, traduzido de forma oficial e inscrito na JUCESP (licenca concedida pela
Nintendo Of América Inc. Playtronic, antiga denominacdo da Gradiente
Entertainment, para exploracao das marcas citadas). (...) Apelacio Civel n.° 128.569-
4/4. Terceira Camara de Direito Privado. T]/SP. Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani.
Julg. em 30 jul. 2002

“Processual Civil. Cautelar. Ilegitimidade Ativa. Liceng¢a para Uso de Marca. ImpdGe-se
o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, porquanto, nos termos do contrato
de licenga para uso de marcas firmado entre a licenciante e a licenciada, esta deve
obter autorizagdo daquela para poder conduzir os processos relativos a violagio da
marca. Auséncia de documento a demonstrar a investidura legal prevista no paragrafo
unico, do art. 139 da Lei n° 9.279/96”. Agravo de Instrumento n.® 70021049358, 5
Camara Civel, T]/RS. Des. Rel. Leo Lima. Julg. em 24 de out. 2007.

42 SILVA, Justino Adriano F. da, op. cit., aponta alguns exemplos em que se admitiu simples averbac¢io como meio habil
a sucessao dos bens imdveis no caso de incorporagio de sociedades, e nao registro (ou, na nomenclatura da Propriedade
Industrial, “anota¢io”). Mas, diz o autor, tal se deve ao disposto no art. 234 da Lei 6.404/76: Art. 234. A certiddo, passada
pelo registro do comércio, da incorporagio, fusio ou cisio, ¢ documento habil para a averbacio, nos registros publicos
competentes, da sucessao, decorrente da operagao, em bens, direitos e obrigagSes. Pela simples averbagao, sem registro
(ou, na LPI, anotagio), vide TJSP - ApCiv 1.147-0 - j. 11/5/1982 - rel. Afonso André, Revista de Direito Imobilidrio |
vol. 10 | p. 106 | Jul / 1982 | JRP\1982\111). Vide - com cuidado - o precedente do STJ que trata da opoiscio entre
averbacio e registro no caso de incorporagio: "O equivoco do registrador, ao denominar de averbagio o que na verdade
era o registro da incorporagio de empresas, com a aquisi¢ao de patriménio imével, nio retira da sociedade a condi¢ao de
proprietitia, que assim pode promover embargos de terceiro." STJ - EDiv em REsp 96.713 - j. 13/12/2000 - rel. Ruy
Rosado de Aguiar - DJU 17/9/2001. Com cuidado pois, como o acérdio nota, o caso nio ¢ de incotrporagio de
sociedade, mas incorporagao de imoével a capital de uma sociedade. Nao ¢é o caso que discutimos neste estudo. A LPI, de
1996, norma especialissima, exige a anotagao.



