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Parecer N° 0008-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0
PROCESSO N° 52400.062069-2012

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Registro marcério dos sinais identificadores da pessoa humana.

I. Admite-se o consentimento presumido de todos
os herdeiros da classe apta a requerer o registro
marcario dos sinais identificadores da pessoa
humana.

II. A presungdo é elidida no momento da
oposic¢ao.

III. Herdeiro apto a requerer o registro marcario
também o € para apresentar oposigio.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERACOES INICIAIS

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas a respeito de conflito
enfre herdeiros e sucessores interessados no registro como marca de nome civil ou sua
assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros, pseudénimo ou apelido
notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo (doravante, sinais identificadores
da pessoa humana). :

2 A consulta compreende a forma pela qual se reveste o consentimento do titular,
previsto nos incisos XV e XVI do art. 124 da LPL.' O consentimento do titular, herdeiro ou
sucessores precisa se revestir de alguma forma especial para fins de registro dos sinais
identificadores da pessoa humana? O consentimento de todos os herdeiros € necessario para o
ato de registro da marca? Essas perguntas sdo objeto das ponderagdes seguintes.

I Lei n° 9.279/96, Art. 124. Ndo sdo registraveis como marca: [...] XV - nome civil ou sua assinatura, nome de
familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI -
pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo, salvo com consentimento do
titular, herdeiros ou sucessores; -



X Este parecer tem por finalidade contribuir com a revisdo dos Procedimentos e
Diretrizes de Anélise de Marcas, mediante um exame da aplicabilidade do direito sucessério no
registro marcdrio dos sinais identificadores da pessoa humana. -

4. No caso da morte de um individuo, os herdeiros e sucessores possuem o direito de
registrar como marca os sinais identificadores da pessoa humana, nos termos do art. 124, XV e
XVI da LPIL. Na hipétese de interesse de vérios herdeiros e sucessores, quem tem direito de
requerer e obstar o registro marcério? Essas perguntas constituem o norte do presente parecer.

3; Preliminarmente, vislumbram-se duas respostas. Primeira resposta: todos os
herdeiros e sucessores possuem legitimidade para providenciar o registro. Prevalecerd o primeiro
registro, com fundamento no principio da atributividade.

6. Segunda resposta: o direito ao registro do sinal identificador da pessoa humana
transmite-se dentro da universalidade de direitos representada; pela heranga. Nessa hipotese, o
direito ao registro da marca é regulado pelo direito sucessorio. :

7. As duas alternativas sdo examinadas nos tépicos II e III. No tépico IV, constam
algumas consideragdes a respeito da vocagdo sucessoria do conjuge sobrevivente. O tépico V
dedica-se ao registro da marca SIVUCA, relatado na consulta feita pela DIRMA.

8. O tépico VI tece uma breve observagdo sobre o fundamento legal utilizado pelas
Diretrizes de Anélise de Marcas para deferir o registro de marca requerido por herdeiros e
sucessores. O topico VII aborda a manifestagdo do consentimento.

9. Tecidas as consideragdes iniciais, passa-se ao exame do mérito da consulta.

II. TODOS OS HERDEIROS E SUCESSORES POSSUEM O DIREITO

10. - Este topico trata da primeira resposta delineada nas consideragdes iniciais, isto &,
todos os herdeiros e sucessores, em igualdade de condigdes, possuem o direito ao registro dos
sinais identificadores da pessoa humana como marca. Nesse diapasdo, o direito de registro da
marca transmitido aos herdeiros e sucessores ndo segue o direito sucessério.

1o A inaplicabilidade do direito sucessério decorre da compreensio de que o direito
ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana nfo constitui objeto do direito
sucessorio.

12 Distingue-se o direito sobre a marca (transmissivel como bem imaterial que & por

heranca) e o direito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana como marca
(adquirido pelos herdeiros e sucessores como se fosse um direito proprio destes e que néo esta

compreendido na heranga).
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13. Nessa linha argumentativa, os herdeiros e sucessores possuem igualmente a
oportunidade de efetuar o pedido da marca junto ao INPI. Néo se aplica a ordem da vocagao
hereditéria do art. 1.829 do Cédigo Civil.

14. Por exemplo, os descendentes do de cujus podem realizar o registro, em igualdade”
de condi¢des com os ascendentes. A hipétese de conflito entre os herdeiros e sucessores resolve-
se mediante o principio da atributividade, segundo o qual prevalece o primeiro pedido de
registro.

15. Abordada a primeira resposta, passa-se ao exame da segunda resposta
diametralmente oposta.

III. DIREITO AO REGISTRO COMO OBJETO DA HERANCA

16. A marca constitui um bem imaterial transmissivel por heranga. Do mesmo modo,
o direito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana como marca compreende-se na
universalidade de direito representada na heranca.

1 A heranga constitui uma universalidade de direitos. O art. 91 do Cédigo Civil
define universalidade de direito como um “complexo de relagGes juridicas dotadas de valor
econdmico”.

Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relagdes
juridicas, de uma pessoa, dotadas de valor econémico.

18. .Considerando o registro marcario dos sinais identificadores da pessoa humana
como um direito compreendido na heranga, compreensivel a aplicagio da ordem da vocagio
hereditaria prevista no art. 1.829 do Cédigo Civil. : '

CC, Art. 1829. A sucessio legitima defere-se na ordem seguinte:

I — aos descendentes, em concorréncia com o conjuge sobrevivente,
salvo se casado este com o falecido no regime da comunhio universal,
ou no da separagdo obrigatéria de bens (art. 1640, paragrafo tinico); ou
se, no regime da comunhfo parcial, o autor da heranga nfio houver
deixado bens particulares;

I1 — aos ascendentes, em concorréncia com o conjuge; -

III — ao conjuge sobrevivente;

IV — aos colaterais.

19: Os participantes da primeira classe concorrem ein igualdade de oportunidade para
efetuar o registro da marca. No entanto, os participantes da segunda classe somente poderdo



efetuar o registro na hip6tese de inexisténcia de participantes da classe anterior, e assim por
diante.

20. Isso ocorre por que o art. 1.829 do Cédigo Civil reflete uma ordem de preferéncia
de obediéncia rigida, a qual ndo admite desvios. Néo se admite a chamada para sucesséo de um
parente quando hé outro de classe precedente.” Nesse sentido, os ascendentes néio poderiam
requerer o registro de uma marca, na hipétese de haver descendentes do de cujus.

“Trata-se de uma ordem de preferéncia, que tem de ser rigidamente
obedecida, ndo se admitindo desvios ou saltos. Um parente jamais sera
chamado 4 sucessdo se existe outro de classe precedente (cf. BGB, art.
1.930). Os descendentes sdo chamados em primeiro lugar, em
concorréncia com o conjuge sobrevivente, observado o inciso I do art.
1.829. Néo havendo nenhum descendente, sdo convocados os
ascendentes, em concorréncia com cdnjuge (inciso II do art. 1.829).
Niao existindo parentes em linha reta, isto €, ndo deixando o falecido
descendentes, nem ascendentes, o conjuge sobrevivente herda sozinho.
Finalmente, se ndo houver parentes na linha reta, nem conjuge
sobrevivente, sio chamados a heranga os colaterais, até o quarto grau
(art. 1.839).”"

21 Quanto a ordem da vocagfo hereditdria, observa-se também que ndo ha limite de
grau na linha reta (descendente ou ascendente). Ainda, os parentes de grau mais afastados sio
excluidos por aqueles de grau mais proximo, dentro de uma classe.

“Dentro de cada classe — descendentes, ascendentes, colaterais -, os
parentes de grau mais proximo excluem os de grau mais afastado, salvo
o direito de representagdo, quando este ¢é possivel (art. 1.851 e s.).”*

27 Note-se, entretanto, que um parente de grau mais afastado (neto do de cujus)
afasta um parente de grau mais préximo (mae do de cujus), em razdo da diferenca de classes.
Essa questdo ¢ assim esclarecida pela doutrina:

“Pode ocorrer de um parente de grau mais afastado ser chamado a
sucessdo antes de outro parente, de grau mais préximo. Se, por
exemplo, o de cujus deixou a méie (parente do primeiro grau) e um neto
(parente do segundo grau), quem tem a preferéncia é o neto, porque este
¢ descendente (art. 1.829, I), integrando a primeira classe dos

? “A representagdo ndo se dd per saltum et omisso medio, isto &, com omissdo de uma geragdo. Ndo pode alguém
suceder saltando a pessoa do intermedidrio. [...] ndo é possivel ocupar o grau de um herdeiro, a néio ser que este grau
esteja vago.” PEREIRA, Caio Mdrio da Silva. Instituigées de Direito Civil: Direito das Sucessdes. Vol VI. 17 ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 84.

3 FIUZA, Ricardo et al. Novo Cédigo Civil Comentado. Sdo Paulo: Saraiva, 2003. p. 1.647.

YFIUZA, Ricardo et al. Novo Cédigo Civil Comentado. Sdo Paulo: Saraiva, 2003. p. 1.647.
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sucessiveis, enquanto a mae do falecido, embora parente do prime
grau, pertence a segunda classe — ascendente (art. 1.829, II).”5

23 Reconhece-se a procedéncia da oposicdo quando um ou mais herdeiros de idéntica
classe manifestam-se contrarios ao registro marcario do sinal identificador da pessoa humana.
Nesse sentido, o consentimento expresso néo € necessario por parte de todos os herdeiros no ato
de requerimento do registro da marca, ainda que existam varios participantes em idéntica classe.

24. O registro marcdrio de sinal identificador da pessoa humana € uma excecéo na Lei
n® 9.279/96, ndo ¢ a regra. A possibilidade desse registro constitui-se como uma ressalva no
comando legal, o qual veda o registro marcério de sinal identificador da pessoa humana. O caput
do art. 124 da LPI proibe o registro como marca dos sinais listados nos seus incisos. A ressalva
. contida nos incisos XV e XVI possil;ilita registrar como marca um sinal identificador da pessoa
humana.

25, A regra na matéria € a inviabilidade do registro marcario de sinal identificador da
pessoa humana. Com essa compreensdo, impde-se a exigéncia de consentimento de todos os
herdeiros e sucessores, dentro da classe a qual um individuo estd apto a requerer o registro. No
ato do registro, o consentimento de todos os herdeiros e sucessores é presumido. Por isso, o INPI
néo precisa exigir comprovagdo de consentimento de todos os herdeiros, no ato do registro.

26. Essa presungéo ¢ elidida no momento da oposigéo por parte de um dos herdeiros
pertencentes a idéntica classe. A mera manifestacéio de vontade por parte de um dos herdeiros de
idéntica classe desfavordvel ao registro do sinal identificador da pessoa humana obsta o registro
marcario.

29, Particularmente, esta Procuradoria entende que a procedéncia da oposi¢do precisa
advir de um herdeiro pertencente de uma classe apta a efetuar o registro marcério.

28. Cabe verificar essas assertivas mediante um exemplo: um artista faleceu,
possuindo herdeiros em duas classes previstas no art. 1.829 do Coédigo Civil: a) filhos: A e B
(classe I); e b) pais (classe II). Na hipétese de o filho A requerer o registro do nome artistico do
pai, cabe ao INPI concedé-lo sem exigir a anuéncia do filho B.

29. Na hipétese de o filho B manifestar discordancia com o registro marcério, em
sede de oposigdo, cabe ao INPI reconhecer a procedéncia da alegacfio, com fundamento na
auséncia de consentimento.

30. Outra hipétese: o filho A pede o registro do sinal marcario, mas quem se opde sdo
os pais do falecido, isto €, os avés do requerente, pertencentes a classe II. A oposi¢éo ha de ser
julgada improcedente. O consentimento necessdrio ao registro marcério de sinal identificador da

’ FIUZA, Ricardo, p. 1647, 1648.



'.M%t
§ﬁ %

Rubrica

pessoa humana, néo ¢ de todos os herdeiros e sucessores do de cujus, mas dos membros da classe
apta a efetuar o registro.

31. Os documentos comprobatdrios para requerer o registro da marca oriunda dos
sinais identificadores da pessoa humana séo aqueles capazes de demonstrar a ordem de vocagio
hereditaria, por exemplo, a certiddo de 6bito e termo de inventdrio. Algumas vezes, a certiddo de
6bito especifica quais sdo os herdeiros. Nesse caso, seria dispensavel requerer a apresentagéio do
‘termo de inventario.

32. A certiddo de 6bito costuma mencionar os participantes da primeira classe da
ordem de vocagdo hereditdria. Se o requerente do registro da marca figura nessa primeira classe
a certiddo de 6bito ¢ documento habil para o trdmite perante o INPIL.

33 O termo de inventdrio torna-se necessario, particularmente, quando o requerente
da marca for das classes II, III e IV da vocag8o hereditéria especificada no art. 1.829 do Codigo
Civil.

34. Como afirmado acima, a certiddo de Obito costuma trazer os participantes da
primeira classe, mas ignora a existéncia das demais classes. Além do mais, o termo de
inventdrio, em regra, reproduz com mais fidedignidade a ordem de vocagéo sucesséria do que a
certiddo de obito. Isso ocorre por uma razdo simples: constz da certiddo de 6bito os dados
declarados por apenas um interessado (o declarante). No termo de 1nventar10 os dados sdo
fixados apds a manifestagéo de todos os interessados.

35. Néo raras vezes a certiddo de 6bito é incompleta no tocante aos participantes da
classe I da vocagdo hereditéria.

36. Sugere-se a apresentagdo do termo de inventario simplesmente para o INPI
verificar as classes na ordem de vocagdo hereditiria e nfio o teor da partilha, nome do
inventariante etc. Ndo & razodvel esperar a inclusdo do direitc ao registro dos sinais
identificadores da pessoa humana no formal de partilha.

37. Reconhecido o entendimento supra exposto, percebe-se a existéncia de outras
questoes as quais extrapolam o cardter juridico e dizem respeito a normativa interna da autarquia
sobre o exame de pedidos de registro de marca a serem definidas em momento préprio.

IV. VOCACAO SUCESSORIA DO CONJUGE
38. A leitura do art. 1.829 do Cdodigo Civil suscita ctvidas em relagdo a sucessdo do

conjuge, posto que ele € referido em trés momentos distintos no dispositivo legal. Por 1SS0, segue
alguns esclarecimentos a esse respeito.



30 A vocagdo sucessoria do conjuge sobrevivente estd condicionada ao art. 1.830 do
Codigo Civil. Isto €, na data do 6bito, o cbnjuge sobrevivente ndo pode estar separado
judicialmente do falecido e tampouco separado de fato ha mais de dois anos.

CC, Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessério ao conjuge
sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, ndo estavam separados
Jjudicialmente, nem separados de fato hd mais de dois anos, salvo prova,
neste caso, de que essa convivéncia se tornara impossivel sem culpa do
sobrevivente.

“Requisitos a vocagio sucessoria do conjuge sobrevivente — De acordo

com o art. 1.830 do novo Cédigo Civil, o chamamento do c6njuge esta

condicionado a que, na data do obito, ndo estivesse separado

Jjudicialmente do de cuius, nem deste separado de fato ha mais de dois

anos, ‘salvo prova, neste caso, de que essa convivéncia se tornara
' impossivel sem culpa do sobrevivente’.”

40. - O regime de bens do casal influi na sucessdo do conjuge, particularmente, na
defini¢do da frag@o que lhe compete. Assim a doutrina esclarece a matéria:

O coOnjuge “[...] passa a concorrer com uns e outros, fazendo-se
presente, desde logo, nas duas primeiras classes de herdeiros, e com
direito, em cada caso, a uma determinada fragdo, varidvel segundo as
circunstincias que o novo diploma descreve (arts. 1.829, n° I, 1.832 ¢
1.837). _

Em trés hipdteses, todavia, a lei deixa de reconhecer vocacdo ao
conjuge, atribuindo a heranga, em sua totalidade, aos descendentes:

(a) se o regime de bens do casal era o da comunh&o universal (novo
Codigo Civil, arts. 1.667 a 1.671);

(b) se o regime de bens era o da separagéo obrigatéria (novo Codigo
Civil, art. 1.641); : :

(c) por fim, se o regime de bens era o da comunh&o parcial, sem que o
falecido tenha deixado bens particulares.””

41. O co6njuge concorre com os descendentes nas seguintes situagdes:

“(a) se o regime de bens do casal era o da separagdo convencional, isto
¢, aquele livremente adotado pelos c6njuges mediante pacto antenupcial
valido (novo Cédigo Civil, art. 1.687);

(b) se o regime de bens era o da comunhZo parcial, e o de cuius tinha
bens particulares (caso em que o cOnjuge serd, ao mesmo tempo,
herdeiro e meeiro, incidindo a meagdo, obviamente, apenas sobre o
patriménio comum);

¢ PEREIRA, Caio Mério da Silva, p. 130.
" PEREIRA, Caio Mério da Silva, p. 131, 132.



(c) se o regime de bens era o da participagéo final nos aqiiestos (novo
Cédigo Civil, art. 1.672).”*

42. Ou seja, nem sempre o conjuge sobrevivente concorre com os descendentes,
conforme esclarece a doutrina civilista no trecho transcrito a seguir:

“No entanto, ‘0 cOnjuge sobrevivente ndo concorre com 0S
descendentes, se foi casado com o falecido no regime da comunhio
universal (art. 1.667 e s.) ou no da separa¢do obrigatéria de bens (art.
1.641). Também ndo concorrerd, caso o regime tenha sido o da
comunhdo parcial (art. 1.658 e s.), se o autor da heranga ndo houver
deixado bens particulares.”

43. O regime de bens do casamento define a aptiddo do cdnjuge para figurar ou na
primeira classe da ordem de vocagao hereditaria, in verbis:

“A concorréncia do cénjuge sobrevivente com os descendentes do de
cujus vai depender, portanto, do regime de bens do casamento. Na
concorréncia com os ascendentes, todavia (art. 1.829, II), ndo h4 essas
ressalvas. O conjuge concorrerai com os ascendentes, em qualquer

caso.”!”

=

44, Por fim, observa-se a irrelevancia do regime de bens no tocante a concorréncia
entre conjuge e ascendentes, como assinala a doutrina: “Quando o cOnjuge concorrer com
ascendentes, sera irrelevante o regime de bens (art. 1.829, n° IT)”."!

V. MARCA SIVUCA

45. A controvérsia entre os interessados no registro da merca SIVUCA, citada pela
Diretoria de Marcas, ¢ objeto de algumas consideragdes a titulo de mera sugestdo, tratadas em
conformidade com a posi¢éo abordada no tdpico III.

46. Cumpre verificar se as alegagdes da opoente Sra. Maria da Gléria Pordeus
Gadelha procede a respeito do rompimento do vinculo conjugal entre o artista Sr. Severino Dias
de Oliveira e Sra. Terezinha Mendes de Oliveira. Na hipétese de comprovagéo da separagdo de
fato ha mais de dois anos, ou da separagdo judicial, mister o reconhecimento da inexisténcia de
direito sucessorio em causa, nos termos do art. 1.830 do Cédigo Civil.

47. No ambito do processo administrativo, o INPI possui a atribui¢do de requerer
provas de manutengdo do vinculo conjugal entre a primeira requerente do registro (Sra.

8 PEREIRA, Caio Mario da Silva, p. 132, 133.
? FIUZA, Ricardo, p. 1648.

" FTUZA, Ricardo, p. 1648.

' PEREIRA, Caio Mario da Silva, p. 133.



vinculo conjugal na data do 6bito do artista, cabe a manutengfo do registro da marca efetuado
pela Sra. Terezinha Mendes de Oliveira, com observdncia das ressalvas do art. 1.829 do Cédigo
Civil.

]
48. Na hipétese de entender como inexistente o vinculo conjugal entre o artista e a
Sra. Terezinha Mendes de Oliveira, o direito ao registro cabe aos descendentes. A opoente Sra.
Maria da Gloria Pordeus Gadelha ndo alega ser a cdnjuge sobrevivente. Logo, os descendentes
sdo as pessoas legitimas para requerer o registro (e para obstar o registro).

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

50. A Procuradoria possui 0 mesmo entendimento da Diretoria e Marcas quanto a
. inviabilidade de contrato de uso de direito autoral para fins de registro de marca.

Sl O fato de existirem outros filhos néo impede que a Sra. Flavia de Oliveira Barreto
requeira o registro. Ela pertence a primeira classe da ordem de vocagdo hereditaria e ndo
depende da concordancia expressa dos demais herdeiros de idéntica categoria. Estes ndo
manifestaram discordédncia com o registro, pelo relato dos autos.

52 A Procuradoria ndo vislumbra motivo para desconsiderar a validade de
autorizagdo, emitida pela Sra. Flavia de Oliveira Barreto, para o registro do pseuddnimo/nome
artistico do pai como marca.

33\ Para que se efetive o registro da marca SIVUCA no nome da Sra. Fldvia de
Oliveira Barreto, reconhece-se a existéncia de uma questdo precedente, isto €, a manutengio ou
ndo do vinculo conjugal entre a Sra. Terezinha Mendes de Oliveira e o artista, na época do 6bito.

54. Ainda que se reconhe¢a o vinculo conjugal entre a Sra. Terezinha Mendes de
Oliveira € o Sr. Severino Dias de Oliveira, o registro marcdrio pode ser obstado pelos
descendentes do de cujus. '

VI. DIRETRIZES DE ANALISE DE MARCAS

55 De acordo com o memorando n° 142/2012-INPI/DIRMA, as Diretrizes de Andlise
de Marcas fazem referéncia ao art. 12 do Cédigo Civil como fundamento para admitir o registro
de uma marca pelo conjuge sobrevivente, ou qualquer parente em lirha reta, ou colateral até o

quarto grau.

56. O art. 12 do Cadigo Civil, transcrito a seguir, diz respeito as ofensas ao direito da
personalidade.



Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameasa, ou a lesdo, a direito da
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuizo de outras
sangdes previstas em lei. )

Paragrafo unico. Em se tratando de morto, tera legitimagdo para
requerer a medida prevista neste artigo o conjuge sobrevivente, ou
qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

S ~ Né#o ha que se falar da aplicac@o do art. 12 do Cédigo Civil no tocante ao registro
de signo distintivo como marca, efetuado por herdeiros e sucessores. Os incisos XV e XVI do
art. 124 da LPI ndo remetem a ameaga ou les@o a direito da personalidade.

58. Sugere-se uma revisdo do dispositivo das Diretrizes de Anélise de Marcas, o qual
menciona o art. 12 do Cédigo Civil.

VIL. MANIFESTACAO DO CONSENTIMENTO

59. O art. 124, XV e XVI da Lei n° 9.279/96 prevé o consentimento do titular como
requisito para o registro de marca oriunda de sinais identificadores da pessoa humana. A Lei néo
especifica como o consentimento precisa se manifestar para se tornar admissivel no pedido de
registro marcario perante o INPI,

60. O consentimento em tela constitui um ato juridico licito. O art. 185 do Cédigo
Civil remete os atos juridicos licitos aos dispositivos sobre negécios juridicos.'” Cabe a parte
interessada observar as normas pertinentes a validade do negécio juridico.

61. Em especial, o consentimento de registro marcario de sinal identificador da pessoa
humana depende do preenchimento dos requisitos de validade do ato negocial, previstos no art.
104 do Cdédigo Civil, a saber: “I -, agente capaz; II - Objeto licito, possivel, determinado ou
determinavel; III - Forma prescrita ou ndo defesa em lei.”

62350 Os dispositivos civilistas referentes aos defeitos dos negécios juridicos também
sdo pertinentes na matéria. Assim, o consentimento sujeita-se as normas do Cddigo Civil as
quais tratam da anulabilidade e nulidade do negécio juridico. Por exemplo, o consentimento
torna-se suscetivel de anulagdo quando se comprovar a coagdo apta a viciar a declaragio de
vontade, conforme o art. 151 do Cédigo Civil. ;

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

2 Cédigo Civil, Art. 185. Aos atos juridicos licitos, que ndo sejam negdcios juridicos, aplicam-se, no que couber, as
disposi¢des do Titulo anterior.
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Cédigo Civil prevé a aplicagio do principio da forma livre.”* Com fundamento no referido
principio, conclui-se que a validade do consentimento no pedido de registro marcdrio ndo se
reveste de forma especial. '

64. Desse modo, ndo se percebe Obice a admissdo pelo INPI do consentimento
presumido de todos os herdeiros da classe apta ao registro marcario. O momento adequado para
elidir a presungdo € a oposi¢do. Essa conclusdo ndo obsta a Administragdo de entender cabivel
outros procedimentos administrativos para fins de elidir a presuncdo, tema a ser tratado em outro
momento. ]

VIII. CONSIDERACOES FINAIS

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

66. Uma alternativa seria compreender que a matéria somente pode ser regulada por
lei ou decreto regulamentar. Nesse caso, o art. 124, XV e XVI da LPI ndo seriam aplicdveis
diante da auséncia de regulamentac#o.

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

68. Na auséncia de ato normativo a respeito do assunto, 2 Administragdo possui a
discricionariedade de adotar um ou outro entendimento, nos termos da lei, para execucéo do art.
124, XV e XVI da LPI. Lembra-se apenas da importancia de publicagdo do posicionamento
adotado pela autarquia, a respeito do assunto, bem como da respectiva aplicagdo uniforme aos
pedidos de registro fundamentados no art. 124, XV e XVIda LPL. -

69. As alternativas apresentadas nos topicos II e III sdo meras sugestdes apresentadas
pela Procuradoria.
T A primeira resposta, tratada no tépico II da nota técnica, parte da premissa que o

direito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana ndo € regulado pelo direito
sucessorio. '

B Cédigo Civil, Art. 107. A validade da declaragdo de vontade ndo dependerd de forma especial, sendo quando a lei
expressamente a exigir.

@
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74115 A expressdo “herdeiro ou sucessores,” contida no art. 124, XV e XVI da LPI,
transmite uma idéia de aproximagdo do direito sucessério nessa matéria. Nesse sentido, a
segunda resposta, objeto do topico III, apresenta-se de forma mais congruente.

72 Em sintese, sugere-se a Diretoria de Marcas:

a) a adogdo da ordem de vocacgdo hereditdria prevista no art. 1.829 do Cédigo
Civil para fins de aplicagdo do art. 124, XV e XVI da LPI;

b) a observancia das regras de vocagdo hereditaria para reger os casos de
concorréncia entre herdeiros e sucessores que desejam registrar em nome préprio ou autorizar
terceiros o registro de marca oriunda dos sinais identificadores da pessoa humana;

c) a requisicdo de certiddo de Obito ou termo de inventdrio para fins de
comprovagdo da legitimidade do herdeiro ou do sucessor. Outrcs documentos os quais indiquem
a relagdo de parentesco e a ordem de vocagéo hereditaria também sfo aptos ao registro marcario;

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

e) a procedéncia da oposi¢do, na hipotese de um dos herdeiros pertencente a
classe apta a requerer o registro marcario, manifestar-se contrario ao mesmo.

A consideragdo superior.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2012.
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“oris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador
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