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NOT Ali NPIIPROC/N° 29/03 Em, 17/02/03

Ref.: Reg. 002291614
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EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL
MARCA - Transf~rência de titularidade em
processos de marcas em.que. pesa anotação de
gravame de garantia por força de contrato
particular firmado entre otitulár do registro e o
banco comercial' 'The Bank Cf Nova' Scotia.".,
Necessário que a parte contratante esteja ciente

.. da cessão e transferência da marca e . que..o
,cessionário esteja ciente de ..que sobre a,·marca ..,.·
pesa o gravame da garantia:

Sr. Chefe da Divisão de ,Cons'ultO'ria.
• - '.' ".> .•
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.;~Ôpresentepm6êsshvé'(8)éric~ll'1'iDhado pél~Ôir~tbria "t1~'Máréà~"~ôsit~r'mo~;'}.".'"
·."f,·do;despachO;deLfls.,2'35;,sól,icitaFldO':oiientaçâodes;ta,Procúradoria.qÜanlo a6''';;.:
.:/rproceôim~Qto;:que,:aevelser{adotado.,em:relação ,.aQpédido.:de"anotaçãQ:·.d~;.~.

,~:~~~;~~~~~~tÊZ~f4~:~~~~[~~c~:#;~&~c~~i:~;~~~l~~~~~~~~~~~~;)ª...'
"

. t,:. ,~,_u. ~"t '"

DOS 'FATOS

2. A presente. marcá foi objeto dê anotação de gravame de gâfantia,'rios'te'rmos
. do requerimento, -formulado por "The Bank Of Nova Scotia",através .da
·'Petição'Xl.°0472t8{~~:(fIS~!,:149htendosidqpu,blica9p a ànot~ç~ó,g.P,gravaO?~
na RPI1603 de 25/09/2001 .. ,', .'" ,.:<,~""", ': ,

, •• ".:' T ••• t-,- .1" • "'t"

3. Tal anotaçãosedeu~póso estudo desta Procuradoria; por meip ,do Parecer
PROC/DICONS n.O 022~00,no qual ficou consignado:

" ....impende reconhecer que se trata de um contrato sob a égide do .
direito internacional privado, e como lal além de ser analisado sob~
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aspecto da liberdade das partes, é indispensável o exame à luz do que
estatui o art. 17, da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei n.o

4.657, de 04/09/42), que prescreve: " as leis, atos e sentenças de outro
país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia
no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e
aos bons costumes. "

Pelo ,que se depreende da estreita leitura do artigo supra, desde que
não haja ,ofensa a soberania nacional, a ordem pública e aos bons
costumes :são válidos as leis, os atos, as sente'nças e as declarações
de vontade estabelecidos em outro país. '."c ;

.~Nessa ótica, ..àpesar do ,éontrato de garantia em questão, .omitir
'elementos caracte'rizadores da obrigação principal, não sendo;' pôrtanto,
oponível a terceiros, não é entretanto, nulo, sendo, que a declaração de
,vontade,. fJele esposada, 'é,yálida.e produzirá seus próprios efeitos,

, " -',~ .:-> •• " ~,. ,';" " '> " .' .' • .-

entre as partes contratantes. "

__ .Pêlo 'expostô,,'éhtendo'q~e::deva ser anotadà' o gràvàme de 'gii'i-antia,
cbnstituidO'PQr'-contrató.sob~ a e.gide do direitointerm;icional privado,' ....

. '..desde·':·qÚ~':.a;',declafaçãÓ:d~ ,vontade' nele cdntidâ'" não 'oféhdá a'
.·'·';.;~;sPQ~ra.lJ/éj;:naqiona.l,...ªp(c1fJm pÍlbliQéJ,'f{'.ªQ~·~bof1~"çóSitJm~s~\:';.r:,,:·i";r

- ,; .. ' , ," .. , . ~, .. ~. '", .

.•• • • • <{::, (}":} •. ,',< ;;,> .,;'. ~,{~ ,~.. ,~1 :_-r;.: ·7, '/,"~' ·:í.:'. {;, 1.,',,;{/~._~.'.-' l;/~~~~'::~'~'~.~::L: ;~~'>.

A~~~~;~~:~~i~1~~~j~í~~~~~~J~i'~~~~~~~~~~~~~!ii~il~f(;~0;.Ç~~;::
:.'•...·N:V:i' ipárá(à.:;.erdpfésá?'SliN<3E~',N.v."(petiçãO'n:q.·9P 007827/q~),;",s~~',q'q~:':,:" .',

. (:fosse;.:feito.~Jqualquer',;mençao"sobré>" o gravame anotado 'nos documentos' . ,
apresentados nesta petição.'.

,DO MÉRITO
1,..' ",~' .

"5., .
~ ... ~'''. ", :' ,,""~. !·,t~J>:~.~~~;~t::-~':~id. :l', -'; ,'" I ,<'~ ~ ; ') i'" I íLi,~:~;/~,',\'~'f;;,.,.!t" ~

A solicitação de' verificagã6;aà possibilidade de se" averbar uma ",çessã'o de
direitos sobre determinada marca penhorada, trazida pela Diretoria' de
Marcas, já foi objeto <;fe.an~lise jurídica por esta ProcuradoriaemAiversas

,situações, tendo sido consignado em seus pareceres acerca da possibilidade
jurídica de transferência de titularidade de marcas que sejam objeto de
penhora judicial, condicionadas, entretan.to, tais averbaçõesde transferên~
a verificaçãO do preenchimento dos requisitos legais por parte :1-
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cessionano e da ciência do mesmo, de que sobre a marca recai uma
penhora anotada ou, quando o caso, um procedimento judicial de nulidade
do registro.

6.

,"

Por intermédio do parecerINPI/PROC/DICONS/N.o 35/2000, esta
Procuradoria deixou consignado· o seu entendimento sobre os aspectos
jurídicos que envolve a alienação da coisa litigiosa no direito brasileiro, bem
como seus:' ; aspectos no campo, marcário; tendo sido proferida,
resumidamente, as seguintes ponderações:

,
: .. '

-i·"," .

" o docümento p,articular ou público de cessão;o~erdsa ou gratuita,
de marca sub judi6.e L'deconhecimento do INPI, é aprioristicamente.
,válido ',e eficaz 'para mérecer o exame da. DIRMA 'da"averbação da '; "
transferência. 'Contudo taldocumenf'ohá de' conforma-se '!com à lei
9.279/96, ou seja, deve atender todos os requisitos e as formalidades

. legais constantf!s dos. artigos 128, 134~ 135....1'; ,

.,11 ••• 'se consta.;'expressamente no documento de cessão da marca
i' ? ';'Jitigiosa,mençã(J''dai!situação subjudice': da marCa(iem caso afirmativo,', '

,\,~deve.ser:r'exafTJinadac:tal transferênoia;em casoi,contfário'delte; sftr, .
" formÚfaaa.:t:'eXigência j;pata('sabe[5 se· o~cessionário\.tetrf· ciência ,da'; .

sitqaç'ãO;litigj'osà/dJa,;ma,r:ca:i';':ê, ;', . ,:;' "';~ ;:
_ " ,_: .;.: .. ":~.,, ,. ,. '< ~ 1 •• ,··,;'.·:t,··,).,:

"', ,.".,:,.~e}Hhá,~;{~fjnt~n;ç;;Hr,;expr;e~sq·;proiblndo a, <#ie(lf3ç~o: ,çiJJ;;j ,[[lq(C?" ',',,,' ';>,'

"~ A'~W'j~:~~~~~i;~~t:;~~~tff,~k;;~~1;:vftlia(á.f~::~:;~~~:<~t!J~~f~~~~~~~:~;~,t,
';;ir {;j~~"}J':~" ':7~i~t,No ;presente,,;easo;demborarima'O::'sé' 'táíte dê marca<penhoradà'pori: decisão'

judicial,e.sim de gravame 'de'garantia provocadO" por contrato particular de
vontades, aplica-se todo"o :entendimento exarado no supramencionado
pàrecer, uma vez que const~ sotirea marca'em questão um~ limitação que,

, enquanto perdurar os efeitos do contrato, deve ser respeitada.

"

" ..
·i·' "fr.

8.
.' .... ;t:" '\".', 4.. ,.r'.<

Por todo o exposto, considerando o contrato entre as partes e anotação ao
gravame de garantia, considerando a ausência de qualquer menção sobre a
anuência da transferência por parte do banco comercial e ainda a' ausência
da ciência do gravame anotado por parte da cessionária, entendo quey-
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da averbação da transferência solicitada deverá a Diretoria de Marcas
formular exigência em todos os processos de marcas constantes do
documento de cessão, em que tenha havido anotações do gravame de
garantia, no sentido de ser comprovado pela cedente a liberação de tal
gravame ou a autorização por parte do banco comercial para a averbação da
transferência em nome de "SINGER NV." e, por último, que seja
apresentado uma declaração da cessionária de estar ciente de todos os
gravames anotados. c' ,

". j" -'.

É o relatório, quê submeto à apreciação e à cons'ideraçãode~:Sà.

".•..., ,

,.

",.<1' ,

",' ~ '-',,. u " '( "
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL-INPI

Ref.: Processo 002291614 Em 18/02/2003

Acordo 20;11'a NOTA/INPIIPROC/DICONSJno 02912:003.;"
. ' . " .. '

'~.

~,; .'.

À consideração do senhor procurador-geral.
'.

'J -; "',~
,t .n·-
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P,f;.%~:~:'?,,·
i· .: " K":~';\"jC{j'~('~''''F'''', ': ~ ~ ~.....~ . ~,> ~ ~ .'

••..'. "'"\ '~~ I é;;~,,: r' .,: \\1it,~'~;'

. !,', "':'.-·:":'i·i,;,t~·~'.\~."'·l;~~:_:·''·;v0'·.·:~:;("~·:·'-.~;•.,',<.'l· }', .";-;':fL.;J :··~Lld::·';
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.' ~

'). ·r\··(·A~ ~
. , ,,' ,.'Ma,uro ,Sod' aia, '. ~.\

. ' , Çhefe_~:al!DivisãQ,<.leConsultoria
,. '.~.

.' ~,... ' ' .:;' " .
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