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ASSUNTOS: Minuta de Portaria DIRPA - transferéncia de titularidade e alteracao de dados de titulares de
pedidos e de patentes

1. Minuta de Portaria que disciplina os procedimentos relativos as transferéncias de titularidade e as
alteracdes de nome/razdo social e enderego/sede de titulares de pedidos e de patentes, na forma
dos artigos 58, 59 e 60 da Lei n. 9.279/96.

2. Inexisténcia de obices juridicos, desde que observadas as recomendacdes contidas na manifestacao.

3. Sugestdes de aprimoramento do texto do ato normativo.

1. Trata-se de consulta referente a minuta de Portaria que visa disciplinar os procedimentos relativos as
transferéncias de titularidade e as alteracdes de nome/razao social e endereco/sede de titulares de pedidos e de patentes.

2. A DIRPA informa que a medida destina-se a disciplina do disposto nos artigos 58, 59 e 60 da Lei n.
9.279/96, tratando-se da primeira iniciativa de regulamentagio por parte da Autarquia quanto ao tema.

3. Ressalta a Diretoria ainda que o texto da minuta apresenta como referéncia manifestacdo anterior
da Procuradoria (Nota Técnica n® 004/2008 Proc/CJICONS/DIORJ, cuja copia instrui os autos).

E o relato do necessario.

4, Os artigos 58, 59 e 60 da LPI tratam da cessdo de pedidos e de patentes de invengdo, além de dispor sobre
as anotacdes realizadas pela Autarquia quanto a eventuais 6nus que venham a recair sobre os referidos direitos ou com
relacdo a alteragdo de dados de titularidade:

"CAPITULO VII
DA CESSAO E DAS ANOTACOES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteudo indivisivel, poderdo ser cedidos, total ou
parcialmente.

Art. 59. O INPI fara as seguintes anotagoes:

I - da cessdo, fazendo constar a qualificagdo completa do cessiondario;

11 - de qualquer limita¢do ou énus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

1l - das alteracoes de nome, sede ou endereco do depositante ou titular.

Art. 60. As anotagdes produzirdo efeito em relacdo a terceiros a partir da data de sua publicagdo.”

5. Como salientado pela area técnica, a minuta de ato normativo a ser editado cuida de iniciativa a ser
adotada no ambito do INPI a vista da necessidade de regulamentar os referidos procedimentos, destinando-se a orientar o
usuario quanto a apresentacao de requerimentos dessa natureza.



DA MINUTA - DOS REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

6. Constitui premissa basica para a analise da minuta apresentada a verificagdo acerca da presenga dos
pressupostos de constituicdo do ato administrativo, bem como sua compatibilidade com a legislagdo de regéncia e com o
ordenamento juridico patrio de maneira geral.

COMPETENCIA

7. Quanto a competéncia da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuigdo da Sra. Diretora de
Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA para editar o referido ato
normativo encontra-se prevista no artigo 19 da estrutura regimental do INPI, aprovada pelo Decreto n. 8.854/2016, bem
como no artigo 93 do anexo I da Portaria n. 11/2017, que aprova o regimento interno da Autarquia.

OBJETO

8. Em conformidade ao exposto acima, infere-se que a proposi¢ao ¢ dotada de objeto licito, de contetdo
previsto em normas superiores e necessario para disciplinar os procedimentos relativos as transferéncias de titularidade e
as alteragdes de nome/razdo social e enderego/sede de titulares de patentes, a luz da Lei n. 9.279/96.

FINALIDADE E MOTIVO

9. A finalidade do normativo resta clara nos autos. De igual modo, os motivos que justificam a publicagdo
do ato administrativo em questdo acabam por se confundir com sua prépria finalidade.

10. Informa a DIRPA que o motivo que enseja a pratica do ato refere-se a necessidade de regulamentar os
procedimentos previstos nos artigos 58, 59 e 60 da Lei n. 9.279/96.

FORMA

11. Iniciando-se a analise pelos aspectos formais, cabe assinalar que a estruturagdo da proposta deve obedecer
ao previsto no art. 3° da Lei Complementar n. 95/98 ¢ no art. 5° do Decreto n. 9.191/2017, devendo conter parte
preliminar, parte normativa e parte final.

12. Na técnica de elaboragdo das normas, dentre outros aspectos formais, devem ser seguidas as seguintes
diretrizes: fonte Calibri 12; margem lateral esquerda de 2 cm; margem lateral direita de 1 cm; espacamento de 6 pontos
entre dispositivos, com uma linha em branco acrescida antes de cada parte, livro, titulo ou capitulo; palavras em latim ou
em lingua estrangeira grafadas de negrito, ndo utilizacdo de italico, sublinhado, sobrescrito ou qualquer forma de
carateres ou simbolos ndo imprimiveis.

13. O mesmo Decreto ainda prescreve como principios a serem observados na redagdo de atos submetidos a
técnica legislativa: a clareza dos enunciados, a precisdo textual e a ordem logica dos dispositivos.

14. A referéncia a ato normativo deve ser feita de forma completa na ementa, no preAmbulo e na primeira vez
que o ato for citado no texto (nimero do ato e data completa por extenso). Nas demais citagdes, deve conter apenas o
numero do ato e o ano de publicagio.

15. A parte preliminar do ato normativo deve subdividir-se em: a) epigrafe: deve ser grafada de forma
centralizada, sem ponto final, em letras maitsculas e sem negrito; b) ementa: nela devera estar explicitado o objeto do ato
normativo de modo conciso. Quanto a sua formatagao, devera estar alinhada a direita da pagina e com nove centimetros
de largura; e c) preambulo.

16. Epigrafe ¢ a identificagdo do ato, formada pelo nome (denominagio do ato), sigla da unidade emitente,
numero sequencial e data de emissdo, e ¢ finalizada por ponto. O inciso XXVI do art. 15 do Decreto n. 9.191/2017, diz



que “a epigrafe, formada pelo titulo designativo da espécie normativa e pela data de promulgacdo, é grafada em letras

maiusculas, sem negrito, de forma centralizada”, na mesma fonte do texto normativo.

17. Preambulo ¢ a parte introdutoria do ato. Contém a autoria, nome do cargo da autoridade emitente, grafado
em letras maiusculas e em negrito; o fundamento de autoridade, competéncia legal ou regimental da autoridade para
emitir o ato; os fundamentos normativos, base legal do ato; a ordem de execugdo, quando couber, expressa pela
autoridade emitente, que se traduz, em regra, pela palavra “RESOLVE”, com letras maitisculas e em negrito; € o primeiro
artigo do ato, quando enunciar seu objeto e &mbito de aplicacao.

18. Ressalte-se que ndo deve mais ser utilizado o recurso dos "considerandos". Todas as razdes que levaram a
autoridade a editar o ato normativo, bem como todo o conjunto de pecas de informagdo, deverdo ser parte integrante do
processo administrativo correspondente. A indicacdo do referido processo administrativo ¢ obrigatoria no predmbulo do
ato normativo. Recomenda-se, assim, a retificacdo da minuta quanto a esse ponto.

19. A epigrafe, a ementa e o predmbulo devem obedecer ao disposto nos artigos 4° a 6° da Lei Complementar
n. 95/98, notadamente com concisdo do texto, indicando a autoridade competente para a pratica do ato e a base legal para
a proposicao.

20. Quanto a parte preliminar do ato normativo, conclui-se que: a) quanto a epigrafe: estd em conformidade
com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n. 9.191/2017 ¢ com o Decreto n. 10.139/2019; b) quanto a
ementa: estd em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n® 9.191/2017 e com o Decreto n.
10.139/2019; c) quanto ao preambulo: estd em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto
n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019.

21. Quanto a parte final do ato normativo, devem dela constar: a) as disposigdes sobre as medidas necessarias
a implementacdo das normas constantes da parte normativa; b) as disposi¢des transitdrias; ¢) no pentltimo artigo deve
estar a clausula de revogacdo, quando for o caso (deverdo estar relacionadas todas as disposigdes que serdo revogadas,
sendo vedada a utilizagdo da expressdo "revogam-se as disposi¢des em contrario"); e d) no ultimo artigo do ato deve estar
sua clausula de vigéncia.

22. Por fim, entende-se adequada a edicdo de Portaria para a veiculagcdo da matéria, em atencao ao disposto
no artigo 2°, inciso I do Decreto n. 10.139/2019.

DO CONTEUDO DA MINUTA DE PORTARIA

23. Quanto ao conteudo do ato normativo, constata-se que o artigo 1° identifica a proposicdo, destinada a
disciplinar os procedimentos relativos as transferéncias de titularidade e as alteragdes de dados de titulares de patentes. A
iniciativa, como ja exposto acima, destina-se a regulamentar o disposto nos artigos 58, 59 e 60 da Lei n. 9.279/96.

24. Passando-se diretamente a analise do artigo 7o, verifica-se que a sua redagdo parece um pouco truncada,
fazendo referéncia inclusive a prazo legal ndo especificamente identificado:

"Art. 7° O codigo de servigo utilizado para protocolo do requerimento deve corresponder ao tipo de
documentagdo e solicitacdo constante na peti¢do. Havendo divergéncia, serd formulada exigéncia para que o vicio seja
sanado, ndo sendo aceito complementagdo da taxa para outro servigo.

Paragrafo unico — O requerimento alvo da exigéncia sera indeferido apos o prazo legal e caso haja novo
requerimento, o mesmo sera analisado.”

25. Sugere-se, nesse sentido, o seu aperfeicoamento, podendo ser adotada redagdo nos seguintes termos:

"Art. 7° Havendo divergéncia entre o codigo de servigo indicado e o requerimento apresentado, sera
formulada exigéncia, na forma do art. 220 da Lei n. 9.279/96, para cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias, sob
pena de indeferimento, ndo sendo permitida a complementa¢do do pagamento para requerimento diverso."

26. Como relatado, a DIRPA aponta que o artigo 8o da minuta teve por base manifestacdo anterior da
Procuradoria, consubstanciada na Nota Técnica n. 004/2008 Proc/CJCONS/DIOR]J.



27. O artigo 8o esta assim redigido:

"Art. 8° Devido a perspectiva de direito, o requerente responsavel pelo protocolo da
transferéncia/altera¢do é legitimado a dar andamento da Patente ou Pedido de Patente, resguardadas as devidas
questoes legais das partes, ainda que ndo publicada a anotagdo do servigo."

28. Da leitura da referida Nota elaborada pela Procuradoria, extraem-se os fundamentos para a inclusdo no
texto de dispositivo desse teor.

29. Na Nota, expds-se que, sendo os direitos de propriedade industrial considerados, a luz da Lei, bens
moveis (artigo 5o da LPI), ocorre a sua transferéncia com a celebragdo de eventual contrato, ficando, assim, caracterizada
a tradig¢@o. Nesse sentido, reputa-se o cedente legitimado a dar impulso ao processo de patente, mediante a comprovagao
da sua condicdo.

30. A redagdo do artigo 8o, entretanto, apresenta-se confusa e de dificil compreensdo por parte do usuario.

31. Nesse sentido, sugere-se o seu aperfeicoamento, podendo ser adotada redagdo no seguinte sentido:

"Art. 8° Ainda que ndo efetivada a anotag¢do da cessdo de direitos ou da alteragdo de dados do titular
junto ao INPI, é assegurado ao cedente ou ao sucessor, mediante a apresenta¢cdo da documentagcdo pertinente, o
acompanhamento do pedido/patente.”

32. Os artigos 90 a 15 tratam especificamente das transferéncias de titularidade, os artigos 16 a 20 cuidam
das alteracdes de nome e de razdo social e o artigo 21 das alteracdes de endereco e sede. As anotacdes de restricdo de
direitos estdo previstas no artigo 22.

33. De inicio, sugere-se o aperfeicoamento da redacio do inciso IV do artigo 10, devendo-se fazer referéncia
ao_conteudo do documento de cessdo, no sentido de haver informacdo sobre a totalidade ou a parcialidade da
transferéncia, independentemente do seu percentual.

34. O artigo 15 cuida de pedidos que tratem de alteracdo de CNPJ, caracterizando-as, corretamente, como
transferéncia de titularidade.

35. Assim, entende-se pertinente que os referidos requerimentos sejam disciplinados diretamente pelo artigo
10 da minuta, suprimindo-se o artigo 15 e disciplinando a hipotese de que trata o seu paragrafo inico mais a frente.

36. Propde-se a inclusdo de pardgrafo ao artigo 10, com o seguinte teor:

"S 40 Os requerimentos de alteragdo de CNPJ, para os fins da presente Portaria, sdo considerados
transferéncia de titularidade, na forma do caput."

37. Na sequéncia, o artigo 14 da minuta também merece aprimoramento, devendo constar que
os requerimentos de transferéncia por sucessdo legitima ou testamentaria devem ser acompanhados de formal de
partilha, escritura publica ou sentenca adjudicatdria, ndo sendo admitida a simples apresentagdo de certiddo de 6bito.

38. Quanto ao artigo 16, sugere-se redagdo mais concisa,_excluindo-se o trecho "correspondente ao tipo da
mudanga como, por exemplo. casamento, divorcio,_inclusdo de nome social”.

I-I:

39. No artigo 17, indica-se a simples referéncia ao acompanhamento do requerimento pelo contrato social e
demais alteragoes.

40. Ainda quanto ao artigo 17, sugere-se a inclusdo de paragrafo unico para disciplinar o tema tratado no
artigo 15.
41. Assim, poderia ser adotada a seguinte redacdo para o artigo 17:

"Art. 17. Os requerimentos de alteracdo de razdo social de pessoas juridicas devem ser acompanhados
do contrato social e das demais alteracoes.



Paragrafo unico. Os requerimentos de alteragdo de CNPJ entre pessoas juridicas matriz e filial, para os
fins da presente Portaria, sdo considerados alteracdo de razdo social, na forma do caput.”

42. A Procuradoria também recomenda a revisdo completa da redagido dos artigos 18 e 19, considerando que
o0 texto apresenta-se demasiadamente truncado e de dificil compreensio.

43, Recomenda-se a reavaliagdo da pertinéncia da previsao contida no artigo 20.

44, Isso porque o dispositivo exclui a possibilidade de retificacdo de dados caso tenha ocorrido comunicagao
equivocada pelo usuario.

45. A Procuradoria entende descabida e desarrazoada a previsdo, considerando que deve ser facultada a
correcdo de informagdes a pedido do usuério, independentemente da existéncia de equivoco da sua parte. O artigo 20 da
minuta ndo parece, smj,_estar em sintonia com 0s principios a que deve obediéncia a Administracao Publica, insculpidos
no artigo 37 da Constitui¢do Federal, razdo pela qual recomenda-se a sua supressao do texto.

46. Passando-se ao artigo 21, sugere-se o seu aperfeigoamento, parecendo desnecessdria e repetitiva a
previsdo contida no paragrafo inico.

47. O artigo 22 cuida das anotagdes referentes as limitagcdes ou 6nus que venham a recair sobre os processos
de patente.
48. Sugere-se apenas a eventual incorporagdo do contido no paragrafo inico ao caput, podendo ser inserida a

seguinte oracdo: "sendo acompanhados, conforme o caso, pela respectiva decisdo judicial ou pelo documento particular
correspondente”.

49, Quanto ao artigo 23, entende-se desnecessaria a previsdo contida no seu §_20, sugerindo-se a sua retirada
do texto.
50. Avangando-se no texto, o artigo 25 disciplina as exigéncias a serem realizadas pelo INPI na forma do

artigo 220 da LPI, fixando prazo de 60 (sessenta) dias. A medida atende ao disposto no artigo 224 da propria Lei.

51. Recomenda-se a exclusdo das referéncias ao artigo 20, considerando a propria recomendagdo quanto a
sua supressdo do texto.

52. Quanto ao artigo 26, entende-se absolutamente desnecessdria a previsdo, considerando ser devida a
observancia da Lei em qualquer hipdtese. Sugere-se a sua supressdo do texto, aperfeicoando-se a norma.

53. Sugere-se o aprimoramento da redacéo do artigo 27.

54. Uma possivel redacio seria a seguinte:

"Art. 27. Caso seja deferida a transferéncia/alteragdo apos a concessdo da patente, o respectivo parecer
técnico sera acompanhado de certiddo de averbagdo referente ao requerimento de que trata a presente Portaria,
dispensando a necessidade de qualquer retificagdo ou republicagdo adicional.”

55. Por fim, o artigo 28 trata da cldusula de vigé€ncia do ato normativo, devendo, entretanto, ser alterado,
definindo-se nova data para o seu inicio, considerando o disposto no artigo 4°, inciso Il do Decreto n° 10.139/2019,
abaixo transcrito:

"Art. 4° Os atos normativos estabelecerdo data certa para a sua entrada em vigor e para a sua produ¢do
de efeitos:

1 - de, no minimo, uma semana apos a data de sua publicagdo; e

11 - sempre no primeiro dia do més ou em seu primeiro dia util.



Paragrafo unico. O disposto neste artigo ndo se aplica as hipoteses de urgéncia justificada no
expediente administrativo.”

Conclusoes

56. Assim sendo, diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juizo estrito de legalidade, opina pela
inexisténcia de dbice juridico a edicdo do ato normativo pretendido, desde que observadas as recomendagdes contidas na
presente manifestagdo. Adicionalmente, opina-se no sentido da observancia das sugestdes contidas no Parecer.

57. E o Parecer.
58. A consideragdo superior.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL
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