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Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI

Divisão de Consultoria
Praça Mauá, 7, 13° andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.08\-240

Te!.: (2\) 22063207 - Fax.: (21) 22063206

NOT AJINPI/PROC/DICONS/N°168/03

o
Ref.: Processo 817026150

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Em, 26/06/03

EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PETIÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA DE MARCA SUB
JUDICE. INEXISTÊNCIA DE
SENTENÇA QUE PROÍBA A
TRANSFERÊNCIA DA
TITULARIDADE DA MARCA
"SEGREDOS DO CAMPO". A
PETIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
PODERÁ SER ANALISADA.

Trata-se de consulta formulada pelo Sra. Diretora de Marcas

Substituta sobre a existência de decisão judicial que proíba a transferência

da marca "SEGREDOS DO CAMPO" ..

A empresa RECKITT & COLMAN INDUSTRIAL LTDA acordou

com aumento do capital social da empresa FENLA - INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, na qual figura como quotista,

intregalizando a sua quota mediante a transferência de diversos bens e

direitos, entre os quais figurou a marca "SEGREDOS DO CAMPO". Nesse
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sentido, a FENLA - COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA pediu a

anotação da transferência da titularidade da marca.

Tendo-se em vista-a existência de ação ordinária na qual se pede a

anulação do registro de diversas marcas, entre as quais figura a marca

objeto de transferência, a Diretoria de Marcas questiona sobre a

possibilidade de se levar adiante a análise da petição de transferência.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

A questão posta sub examine - a legalidade da averbação de

transferência de marca cujo o registro está sendo questionado judicialmente

foi objeto de análise por esta Consultoria no parecer

INPI/PROC/DICONS/N°35/2000, no qual adotou-se resumidamente o

seguinte entendimento I:

"Face ao exposto, trazendo todas as ponderações

feitas para o campo marcário, poder-se-ia concluir que o

documento particular ou público de cessão onerosa ou

gratuita, de marca sub judice de conhecimento do INPL é

aprioristicamente válido e eficaz para merecer o exame da

DIRMA da averbação da transferência. Contudo tal

documento há de conformar-se com a lei 9279/96 ( ..)"

Io entendimento exarado no parecer INPI/PROC/DICONS/35/2000 também foi adotado parcialmente na
NOT AlINPI/PROC/DICONS/N°133/02.
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(1(..) mister se faz saber junto à Procuradoria se há

sentença expressa proibindo a alienação da marca,

oportunidade a qual a procuradoria avaliará se é o caso de

comunicação ao juízo. "

Neste sentido, e aqui concordamos como entendimento exposto no

parecer INPIIPROC/DICONS/N°35/2000, o setor responsável pela

i e anotação da transferência terá o dever de fazer menção à situação sub

judice da marca "SEGREDOS DO CAMPO", informando-se esse fato ao

novo titular.

Cumpre informar que conforme o Memorando nO 13/03 -

AGU/PGF/PF/INPI-SP, de 18 de Junho de 2003, em anexo, não existe

qualquer decisão judicial que impeça a transferência ou que tenha

suspendido a eficácia do registro da marca "SEGREDOS DO CAMPO".

No entanto, no caso em exame, a transferência foi consumada por

meio de consolidação do contrato social da empresa FENLA - Indústria,

Comércio e Administração Ltda, empresa da qual a anterior titular é sócia.

Em sendo assim, neste ponto, entendemos não ser aplicável in casu o

entendimento adotado no parecer INPIIPROC/DICONS/N°35/2000, no que

se refere à obrigatoriedade de se fazer menção à situação sub judice da

marca no ato que consumou a transferência.

À vista do exposto, aplicando-se parcialmente o parecer

INPI/PROC/DICONS/N°35/2000 ao caso em exame, opino pela legalidade
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da análise da petição de transferência nO 034730, referente à marca

"SEGREDOS DO CAMPO", devendo-se, na averbação, mencionar a

situação litigiosa da marca, informado-se esse fato ao novo titular.

Era o que cabia informar.

~JDts6JzA'
Procurador Federal

Mat. SIAPE 1051086
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À Procuradoria - Consultoria
Memorando n° 13/03 - AGU/PGF/PF/INPI-SP

São Paulo, 18 de junho de 2003.

Ref.: Proc. 1999.61.00.039948-3

Prezado Dr. Erasmo Lopes de Souza,

Respondendo a sua consulta, concernente à situação' processual da
marca "segredos do campo", informo que a validade da mesma, assim como a de
outras envolvendo a expressão "Do campo", está sendo discutida judicialmente pela
empresa "IMS Comercial e Industrial Ltda.", nos autos supra referidos, em trâmite
perante a 2i Vara Federal da cidade de São Paulo. A ação, com pedido de tutela
antecipada, tem por objeto a nulidade de certos registros, bem como o sobrestamento
de determinados pedidos de registro, conforme discriminado na petição inicial, cuja
cópia segue em anexo. A. tutela antecipada ainda não foi apreciada, consoante
decisões de fls. 90 e 98 (cópias em anexo). A Reckitt & Colman, agora denominada
Reckitt Beckiner (BRASIL) Ltda, titular da marca em questão e solicitante de outros
pedidos de registro, já apresentou contestação (fls. 256-267), providência também
tomada pelo INPI (cópia em anexo). Aguarda-se o julgamento do Agravo de
Instrumento n° 2000.03.00.029658-0, para posterior análise da tutela antecipada (em
que se pleiteiam a suspensão da eficácia dos registros nulificandos e o
sobrestamento dos pedidos de registro) e prosseguimento do processo. É o que
cumpre informar.

Atenciosamente,

issa Aoyama
radora Federal - INPI/SP
Siape n° 1380288
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Ministério do Desenvolvimento, lndustria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

NOT AlINPl/PROCIDICONS/N° 133/02

Ref.: Processo: 817855424 e 818177128

Em, 12/07/2002

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTR/AL-
MARCAS. Pedido de anotação de
transferência de titularidade por
incorporação de empresa, em registro de
marca objeto de Ação de Nulidade de
registro. Possibilidade jurídica de averbação,
desde que preenchidos os requisitos legais
da Lei n.o 9.279/96.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

1. Trata-se de solicitação de esclarecimentos do setor de Transferência da
Diretoria de Marcas sobre qual o procedimento a ser dado ao
requerimento da transferência Protocolado nos presentes autos em face
da ação Ordinária de ~ulidade de Registro que tramita junto à 34a VF/RJ.

DOS FATOS

2. Por intermédio ,de petições protocoladas em 23/04/2001, foi
requerida a anotação da transferência de titularidade das marcas
"Bisnaguito" e "Bisnaguito Plus Vita" da empresa Plus Vita SI A.
para a empresa Plus Vita do Nordeste S/A. e, concomitantemente
alterações de nome para Plus Vita SI A. e em seguida para Plus
Vita Alimentos LTDA..

3. Ocorre que o presente registro de marca encontra-se
momentaneamente na situação Sub Judice face a interposição de
ação ordinária de nulidade de registro requerida por Luciano
Ramos Ribeiro, processo n.o 2000.51.01.531869-0, que tramita
junto a 32' VF/RJ, motivopelo qual foi os presentes auy-
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Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

encaminhado a esta Procuradoria para orientação quanto aos
procedimentos a serem adotados por aquela Diretoria.

DO MÉRITO

4. A questão apresentada pela Diretoria de Marcas se prende na
verificação da possibilidade de se averbar uma cessão de direitos
sobre determinada marca que esteja sendo objeto de litígio
judicial.

5. Tal matéria já foi objeto de análise jurídica por esta Procuradoria
em diversas situações, tendo sido consignado em seus pareceres
da possibilidade jurídica de transferência de titularidade de
marcas que sejam objeto de ações ordinárías de nulidade de
registro ou sob penhora judicial, condicionadas, tais averbações
de transferência, a verificação do preenchimento dos requisitos
legais por parte do cessionário e da ciência do mesmo, de que
sobre a marca recai um procedimento judicial de nulidade do
registro ou, quando o caso, urna penhora anotada.

6. Em caso bastante similar ao presente esta Procuradoria, por
intermédio do parecer INPI/PROC/DICONS/N.o 35/2000, o qual
permito-me fazer juntada nestes autos, tratou com bastante
peculiaridade os aspectos jurídicos que envolve a alienação da
coisa litigiosa no direito brasileiro, bem corno seus aspectos no
campo marcário, tendo sido consignado resumidamente as
seguintes ponderaçõe~:

',.i

" o documento particular ou público de cessão onerosa ou
gratuita, de marca· sub judice de conhecimento do INPI, é
aprioristicamente válido e eficaz para merecer o exame da DIRMA
da averbação da transferência. Contudo tal documento há de
conforma-se com a lei 9.279/96, ou seja, deve atender todos os
requisitos e as formalidades legais constantes dos artigos 128, 134
e 135 ....li;

_ "... se consta expressamente no documento de cessão da marca
litigiosa, menção da situação sub judíce da marca, emr
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Procuradoria-Geral
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afinnativo, deve ser examinada tal transferência, em caso contrário
deve ser fonnulada exigência para saber se o cessionário tem
ciência da situação litigiosada marca. '~.e

" se há sentença expressa proibindo a alienação da marca,
oportunidade a qual,' a procuradoria avaliará se é caso de
comunicação aojuízo. "

7. No presente caso aplica-se todo o entendimento exarado no
supramencionado parecer, com exceção da formulação de
exigência quanto ao conhecimento por parte da cessionária do
procedimento judicial em andamento, por estarmos diante de uma
transferência de titularidade de marca por instrumento de
incorporação total da sociedade.

8. Nestes casos a homologação da transferência por parte do INPI,
passa a ser urna condição fundamental para a continuidade das
atividades da empresa incorporadora, como tambêm para a
perfeita identificação das partes perante a justiça federal, posto
que com a incorporação todo o patrimônio da empresa
incorporada passou para a incorporadora, a qual assumirá todo o
seu ativo e passivo, sucedendo-lhe quanto aos seus bens, direitos
e obrigações, aqui incluídos, os registros de marcas ou qualquer
outro direito de propriedade industrial.

CONCLUSÃO

9. Assim sendo, mediante todo o exposto podemos concluir que no
presente caso caberá à Diretoria de Marcas promover o exame da
transferência requerida pela empresa Plus Vita Alimentos Ltda,
observando as normas contidas nos artigos 128, 134 e 135 da Lei
9.279/96.

É o relatório, que submeto à apreciação e consideração de V.Sa.
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

P~RECER INPI/PROC/DICONS/No3~2000

Processo nO 818645342

/

EMENTA- TRANSFERÊNCIA. MARCA "SUB JUDICE".
POSSIBILIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA

.-DOUTRINA SOBRE ALIENAÇÃO _ DE COISA
LITIGIOSA. PREENCHIMENTOS DO REQUESITOS
LEGAIS DA 9279/96.

l~ Cu~da o presente processo~ de consulta formulada
pela DIRMA solicitando orientação quanto ao
procedimento a ser adotado em relação ã
transferênc~a publicada na RPI 1473, bem como a
respeito da petição de transferênciaCSP) de n°
066384, de 17/12/1999.

2. Inicialmente cabe ressaltar que esta DICONS às
folhas 65, solicitou informações ã DICONT, as qualse foram prontamente respondidas como se vê das fls.
66.

3.: De tal sorte que, Juntamente com as informações
solicitadas, a DICONTC no.s orientou, ainda, que em
face da extinção do processo referente a ação
judicial proposta pela THE WEATHER CHANNER, INC, com
base no Art. 269, 111, do CPC, a transferência
solicitada através da Petição 66384/99 deve ser
examinada.

4. Em razão. disso, parece-nos que a
específica, objeto da presente consulta,
solucionada pela DICONT, devendo a DIRMA

questão
j á foi
seguir
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRlAt COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

aquela orientação, não cabendo, de nossa parte,
fazer qualquer digressão a este respeito.

5. Não obstante a tudo que foi dito, aproveitando
o ensej o, a tí tulo apenas de ilustração e com o
fim de abordar genericamente sobre o tema \\
trans ferência de marca sub j udi ce" , pez;mitimo~nos
tecer alg\lns comentários conforme~se verá linhas à
fren te.

6. A problemática .relacionada à transferência de
marca "sub judiçe" deve ser estudada na ciência
jurídica, sob a ótica da alienação de coisa
litigiosa, questão muito discutida na doutrina
brasileira Íace o seu reflexo no campo do direito
material e no direito procesSual.

7. Neste sentido, exsurge, prima facie, tentar
conceituar a "coisa litigiosa" no mundo do direito.
Tal conceito vem desafiando os juristas há séculos,
remontando dé~de Silvestre Gomesde Morais, em 1729,
quando falou a respei to da fraude à execução.
"grandis est inter scribentes controversia", sendo
254 anos mais tarde falado novamente por Elio
Fazzalari que ressaltou a "successione a titolo
partisulare nel diritto controverso".

8. A doutrina questionou muito o direito litigioso
como direi to material discutido no processo, pois
CHIVENDA, por exemplo, fala em "sucessão no direito
substancia~ objeto da. ~ide que correspondé uma
sucessão na re~ação ~i tigiosa, equipa.rando os dois
conceitos.". CALAMANDREI alude a "transmision a
título particu~ar deL derecho substancia~.H. REDENTI
refere-se a sucessão do direito ou pretenso direito
" enquanto situação jurídica substanciaL, sempre e
juntam.ente com a transferência da ação.". PAVANINI

2
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uma sucessão na pretensão
pal.avra precisamente ao

processo. ".

9. Já na Alemanha a litiosidade da coisa está
intimamente ligada c ã legitimaçãd substancial dos
autores ou rés, pois nesta visão só há direito ou

e---c6isa litigiosa se, com a alienação, a parte perdeu
alegi tirnatioad causam. Há que· se considerar, no
entanto,· que no direito alemão ..a legitimação
substancial (Sachelegitimation) diz respeito â
titularidade do direito material invocado e a sua
falta importa rejeição da demanda no mérito.

10. Com efeito, no direito brasileiro sempre se teve
a idéia de que a coisa litigiosa é aquela objeto de
ação real o~ "reipersecutória. Sendo real a ação
quando o fundamento jurídico do pedido é real;
reipersecutória quando a ação tem por finalidade a
entrega ou restituição de coisa c~rta, come fundamento. outro que não seja direito real.

11. Trazendo esta definição para o campo do direito
da Propriedade Industrial, mormente o marcário,
consider~ndo que o núcleo da proteçAo do direito é a
propriedade, poder-se-ia dizer, com base no Art. 674
caput do Código Civil, que a grande maioria das
ações envolvendo marcas estariam inclinadas para a
ação real do que não real. Contudo, vale ressaltar
que em sendo o direito marcário atributivo, a
consti tuiçào da sua propriedade só se dá com a
concessão do registro, sendo antes disto, urna mera
expectativa de direito.
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12. A alienação da coisa litigiosa no direito
brasileiro, apesar de toda a influência do direito
alemão, é entendida, em regra, como sendo a
alienação do direito sobre a coisa, que compreende:
a " a.1.ien"açãoda coisa .1.:i.tiqi.osa" e a "cessão do
direito 1itigioso".

13. Antes porém de abordar os reflexo~ da alien~ção
do d~reito~~~tigLoso no direito""b~a$Lleiro, "vale
lembrar que no direito romano era considerado nulo o
negócio jurídico referente ao direito litigioso. De
modo que Augusto proibia" a venda de fundo itálico
objeto do litigio(Gaio, institutas, 4, 117a) _ No

.Digesto, 44, 6,3 de litiosis, sempre teve como
proibitiva a alienação do direito litigioso.

14. No Brasil, logo após a Independência, sobre
influência das leis de Portugal(Lei brasileira de 20e de outubro de 1823), a Consolidação das Leis Civis
de Teixeira de Freitas (1857) ainda se falavq.
claramente que a coisa litigiosa não poderia ser
objeto de contrato oneroso ou gratuito.(art. 586,
parágrafo 3~J, com pena de nulidade (ârt. 344).

15. Somente com o advento do Código Civil de 1917, é
que se abandonou, definitivamente, a proibição da
alienação do direito litigioso, passando a matéria a
ser regulada inteiramente pelas leis processuais. A
lei civil fala expressamente sobre a coisa
litigiosa, no art. 1.117, 11, para regular a evicção
que é um instituto tão-somente de direito material.

4
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MIMSTÉRJO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Observa-se, ainda,
li tigiosa fora de
da leitura do Art.

que Código ci vil não põe a coisa
comércio; como se pode depreender
69 do Código Civil.

.... -.---- -- -- -. -.-.

~ 16. Na esfera Penal, ..,por igual, não é proibida a
alienação da coisa· li tigiosa, posto que a ili.citude
reside na· não comunlca·ção do li tígi6 ao adquirente
ou .. cessionário, conforme se vê· do : art. 171 ~.. II,
Parágrafo 2°, in verbis:

"Art.
171 _•..• ~_• __ . _ _ _ _ . _. _ . _ .. _
Parágrafo 2~ Nas.mesmas penas incorre quem:

II-Vende~ permuta, dá em pagamento ou em garantia
coisa própria inalienável, gravada de ônus ou
litigiosa, ou' imóvel que prometeu vender a
terceiro, mediante pagamento em prest.ações,
silenciando sobre qualquer dessas
circunstâncias/" (grifo nosso)

17. Destarte, como se pôde depreender das posições
acima, no campo do direito material é livre a
circulação do bem ou do direito atingido pela
li tigiosidade, não sendo esta posição diferente no
campo do direi to processual como se demonstrará a
seguir.

18. Com efei to, no campo do direi to processual, Ja
no Código de Processo Civil de 1930, se permitia o
lngresso no processo do cessionário da coisa
litigiosa. Com o surgimento do novo Código de

5
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Processo Civil, o tema ganhou destaque no art.42 que
trata especificamente da alienação da coisa ou
direito litig'ioso, por atos entre vivos, a titulo
particular, não abrangendo os casos de sucessão
universal regulados no art. 43.

e 19. NCdireito processual a alienação da:C:,oisa, ou
çiirei to . não impot't.á, em regra, aI teração .ç;la,i pa~tes
no . processo, ..isto',:: ',em homenagem ao, princípio da
estabilidade' proces.sual. Contudo oadquci.rente ou
cessionário poderá intervir no procésso como
"assistente";. Logo, a transferência do. direito
litigioso é absolutamente válida e eficaz no plano
do direito processual, Gomo já era valida e eficaz
no direito materiaL.

20. Face. ao exposto, trazendo todas as ponderação
fei ta para o campo marcário, poder-5e-ia concluir
que o documento particular ou público de: cessão
onerosa ou gratui~~, de marca sub judice de

econhecimento do INPI, é aprioristicamente válido e
eficaz para merecer·o exame da DIRMAda averbação da
transferência. Contudo tal documento há de
conformar-se com a lei 9279/96, ou seja, deve
atender todos os requisitos e as formalidades legais
constantes dos artigos 128, 134 e 135 abaixo
transcritos:

"Art. 128 - Podem requerer registro de marca as
pessoas físicas ou jurídicas de direito público
ou de direito privado.

Parágrafo lo. - As pessoas de direito privado só
podem requerer registro de marca relativo à
atividade que exerçam efetiva e licitamente, de
modo direto ou através de empresas que controlem

6
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MIMSTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

direta ou indiretamente, declarando, no próprio
requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

Art. 134 O pedido
poderão ser cedtdos,
atenda aos requisitos
registro.

de registro
desde que
legais para

e o registro
o cessionário

requerer .tal

Art. 135. - A cessão deverá compreender todos os
registros Oll pedido , em nome do cedente, de
marcas.iguais·ou semelhantes, re1ativasci:produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena
de cancelamento dos registros ou arquivamento dos
pedidos não cedidos.~

21. De qualquer sorte, ainda que sejam cumpridas
todos os requisitos e formalidades legais~ deve,
ainda, ser observado pelo INPI se consta
expressamente no documento d~ cessão··da marca
litigiosa, menção da situação sub judice da marca,
em caso afirmativo,· deve ser examinada·· tal
transferência, em caso contrário deve ser form41ada
exigência para saber se o cessionário tem ciência da
situação litigiosa da marca.

22. Exsurge, por outro lado, registrar que não
obstante haja a autorização legal para a cessão da
marca sub judice e a sua conseqüente averbação no
INPI, como já demonstrado, mister se faz saber,
preliminarmente, junto ã Procuradoria se há sentença
expressa proibindo a alienação da marca,
oportunidade a qual a procuradoria avaliará se é
caso de comunicação ao juízo.

7
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23. Por derradeiro, estas são, basicamente, as
ponderações que fazemos e que doravante poderiam
ser adotadas quando. do exame das anotações de
transferência de marcas que se encontrem nos
assentamentos do INPI na situação "sub judice~.

À Consideração Superior

Dicons em 30/07/00

JOSÉ CARLO,:> 'S~l/ ./. DE MENEZES
Matr~cuL- 449470.
Advoga o/OICONS

8
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Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

,e

Ref.: Processo n° 8/7855424

Acordo com a NOT A/INPIIPROCIDICONS/no 133/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

Em 18/07/2002

cf Ma~L~i~
Procurador Federal

Chefe da Divisão de Consultoria
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Praça Mauá, 7, 130 andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240

Tel.: (21) 22063207 - Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo 817026150

Acordo com a NOTA/INPIIPROCIDICONS/n° 16812003.

À consideração do senhor procurador-geral.

Em 3010612003

J..--S' r('
Mauro S~rp Maia

Procurador 'Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

~ (, Qce.-~~
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