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NOTA/INPI/PROC/CJCONS/N° 084/08

Ref.: Pi n°® 0202045-9

Sra. Coordenadora da CJCONS.

Em, 02/05/08

EMENTA: PROPRIEDADE

INDUSTRIAL. _ PATENTE.
REIVINDICACAO DE

TITULARIDADE. COM BASE
NOS ARTIGOS 6° E 49° DA LPI.
INCABIVEL A VIA
ADMINISTRATIVA. O “ITER”
PREVISTO PARA O MISTER E
A ACAO DE ADJUDICAGCAO
DE PATENTE.

A DIRPA solicita orientagdo quanto ao pleito de reivindicagéo de
titularidade formulado pela empresa "RIVER MOTOR INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA”, por intermédio da petiggo 14700/SP, de 01/08/2003, as fls. 31/44.

O requerente ampara seu pedido nos artigos 6° e 40 da LPI, que

dispGem:

“Artigo 6° - Ao autor de invengdo ou de modelo de utilidade sera
assegurado o direito de obter a patente que |he garanta a
propriedade, nas condigGes estabelecidas nesta Lei.

Paragrafo 1° - Salvo prova em contréario, presume-se o requerente

legitimado a obter a patef%"
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pelos herdeiros ou sucessores do aiitor, pelo cessionario ou por
aquele a quem a lei ou o contrato de trabaiho ou de prestaggo de
servigos determinar que pertenga a titularidade.”

“Art. 49 — No caso de inobservéancia do disposto no art. 6° o
inventor podera, alternativamente, reivindicar, em acao judicial, a
adjudicacgéo da patente.”

Os preceptivos transcritos cuidam, respectivamente, da

legitimidade do requerente em obter a patente e do remédio utilizado quando
comprovada a ilegitimidade do autor da invengao, hipotese de usurpacdo deste

direito.

Sobre o tema leciona Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema

Moreira, in sua obra “Propriedade intelectual no Brasil”, pags. 40/41 e 137, a

saber:

“Artigo 6°”

“(...) A obtengdo da patente é um direito do autor, desde que
preenchidas as condi¢ées legais.

(...) é a qualidade de autor que garante o direito de obtengdo da
patente, em preferéncia a terceiro que, por requerer a patente sem
ser o verdadeiro autor da invengdo ou modelo de utilidade,
reivindique a propriedade para si.

(.) o § 1° do artigo 6° dispbe corretamente sobre a matéria,
estabelecendo, em favor do requerente, a presungéo legal de sua
legitimidade de obter a patente, seja por ele ser o proprio autor ou
terceiro devidamente qualificado. Esta qualificagdo de requerente
legitimada pode resultar de diversas situagées, como heranga,
cessdo voluntaria, ou mesmo cessdo compulséria, ou, ainda, de
direito resultante de um contrato de trabalho que contenha previsao
especifica da atividade inventiva do empregado, segundo previsto
no art. 88.

Esta disposi¢do alivia o requerente da obrigacdo de comprovar a
sua legitimidade mediante a apresentagdo de documentacéo habil,
cabendo a quem ndo concordar (por exemplo, o verdadeiro

inventor) o 6nus da prova. (. %

-
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Parégrafo 2° - A patente podera ser requerida em nome proprio,
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Deve ser lembrado, no entanto, que este paragrafo trata apenas de
uma presuncgdo. Na hipétese de a patente ser concedida a quem
ndo detenha efetivamente os direitos sobre a invencdo ou
modelo de utilidade, mesmo que ele seja o verdadeiro autor, a
patente podera ser declarada nula ou ter sua propriedade
reivindicada pelo detentor legitimo dos direitos, através de
acéo de adjudicacdo da patente (vide art. 49).” (destaquei)

“Art. 497

“A acdo de adjudicacdo prevista na atual Lei de Propriedade
Industrial — LPi (as leis anteriores ndo acolhiam essa hipotese), que
em nada se assemelha ao instituto da adjudicaggo do direito civil, &
cabivel também na acdo de nulidade de registro de marca (art.
166), sempre que na aquisicdo de tais direitos o adquirente tiver
agido de méa-fé (ver comentarios ao art. 166). Portanto, essa acao
tem por objetivo pér no lugar do usurpador a pessoa que tem
direito a patente, retirando-Ihe a posse em favor do verdadeiro
titular do direito formativo gerador do dominie.” (grifo meu)

A questdo posta é simples e, a meu ver, ndo requer grandes
elucubracbes, dispensando, inclusive, o relato dos fatos trazidos pelo
peticionario, na medida em que vislumbra-se claramente do comentario aos
dispositivos acima trasladados que o caminho apropriado a ser seguido pelo
requerente é a via judicial.

A redacdo do artigo 49 se refere ao inventor, logo, é ele a parte
legitima a compor a relagdo processual na agao de adjudicacgao de patente,
estando excluida, portanto, a via administrativa.

E, ndo poderia ser diferente, na medida em que o INPI nao detéem
poder judicante, somente ao Judiciario foi outorgada tal competéncia. Cabe ao
Juiz valorar a prova apresentada pela parte interessada, isto €, dizer ou decidir
que valor deve ser atribuido & prova produzida por quem tenha interesse em
convencer ao Juiz sobre a veracidade dos fatos alegados.

Tanto assim, que o Juiz para julgar bem pode determinar
providéncias necessarias para colher elementos probatorios para formar uma
convicgao, a exemplo, de uma pericia, de depoimentos, etc. O que a autarquia
nao tem o condao de realizar, devido a sua natureza juridi%
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Diante do exposto, opino pelo ndo conhecimento da peticdo em
apreco, por falta de amparo legal, nos termos do inciso |, artigo 219 da LPL.

Sub censura.
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Ref.: Processo/INPI/DIRPA/n® P1-0202045-9. Em 02.05.2008.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CICONS/N® 084/2008.

A consideragiio do Senhor Procurador-Chefe.

MARI mﬁEf(’ZASTRO RODRIGUES
Coordenagdo Juridica de Consultoria

Coordenadora
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Mauro Sodré Maia

Procurador-Chefe
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Procurador-Chefe
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