
.' ' ..

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Nota T écn ica n° 004 /2008 P roc/C JCONS /D 10R J

PI 9800783-1

R io de Janeiro , 23 de se tem bro de 2008 .

S ra . C hefe da C JCONS

A questão em foco se refere a transferência do presen te ped ido de paten te para o

CETEM , ocorrida em 05 de ab ril de 1999 , que som en te veio a ser ap resen tada ao IN P I em

24 de m arço de 2008 . Sobre leva observar que , em 16 de janeiro de 2008 , não fo ram

conhecidas petições ap resen tadas pelo CNPq e pelo CETEM , por não serem depositan te ou

rep resen tan te lega l do m esm o , em face de ex igência constan te de parecer técn ico , lav rado

em 10 de ju lho de 2007 .

o prim eiro pon to a ser abo rdado refere-se a transferência de ped idos de paten te que

encon tra-se , p rim eiram en te regu lado pelos artigos 58 a 60 da L ei nO 9279 /96 :

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, am bos de conteúdo indivisivel.

poderão ser cedidos, total ou parcialm ente.

Art. 59 . O IN PIfará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação com pleta do cessionário;

11- de qualquer lim itação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

111- das alterações de nom e, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da

data de sua publicação.

Entendo , ou trossim , que em se tra tando de transferência de p rop riedade , deve ser

ap licado subsid iariam en te os p rece ito s pertinen tes a m atéria na fo rm a com o regu la o

C ód igo C iv il. N este aspecto , observo que a L ei da P rop riedade Industria l estabe lece , em

seu artigo 5°, que os d ire ito s da p rop riedade industria l são considerados com o bem m óvel.

A ssim , m erece destaque o artigo 1267 do C ód igo C iv il:

Art. 1.267. A propriedade

juridicos antes da tradição.

das coisas não se transfere pelos negócios
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Parágrafo único, Subentende-se a tradição quando o transm itente continua

a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à

restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o

adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio juridico.

Analisando o prece ito ac im a, esc larece S ilv io de Salvo V enosa in "D ire ito C iv il" , 6a

ed ição , pág . 242 :

Assentam os no decorrer deste texto que a propriedade no direito nacional

transfere-se prim ordialm ente pelo registro im obiliário no tocante aos

im óveis e pela tradição quanto aos m óveis. N ão prepondera a regra

m obiliária do direito francês pela qual a posse vale título.

Enunciam os tam bém que, não ocorrendo a tradição do m óvel, o adquirente

tem apenas ação pessoal, de obrigação de dar ou entregar contra o

alienante para haver a coisa, decorrente do contrato. N ão se reivindica,

porque ainda não é o dono. Som ente a tradição, ainda que pelo constituto

possessório ou outra m odalidade sim bólica, transform a-o em proprietário

da coisa m óveL O contrato por si só não transfere a propriedade. C om a

entrega, a transferência da coisa se torna pública. O direito pessoal

transform a-se em real.

T razidos estes ensinam en tos cabe agora indagar o m om en to na qual oco rre a

trad ição do bem m óvel em com en to (ped ido de paten te), de fo rm a a se configu rar a

transferência da p rop riedade . D e fo rm a a dar in íc io a resposta a esta indagação , m erece

destaque acó rdão pro ferido pelo Superio r T ribunal de Justiça , no RESP n° 723372 , em que

fo i R ela to r o M in istro F rancisco Falcão (D JU : 06 /06 /2005):

N ão pode prosperar o entendim ento em possado pelo Tribunal de origem ,

porquanto, a partir da alienação do veículo. o novo proprietário passa a ter

legitim idade para defender o bem , inclusive se opondo judicialm ente à

aplicação de m ultas pelo Poder Público, sendo irrelevante se foram

aplicadas antes ou depois da aquisição do veiculo. devendo. pois, ser

reconhecida a legitim idade ativa ad causam do recorrente na ação em

testilha, para que assim possa ser apreciado o m érito da causa.

D e fo rm a a fundam en tar o seu vo to , esta tu iu o R ela to r em seu vo to :
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Observa-se da norm a acim a que o prop rie tá rio que não cum prir ao p razo estipu lado

responde so lidariam en te e não de fo rm a exclusiva . O ST J en tendeu que o novo

prop rie tá rio , m esm o que não cum prido o d isposto ac im a, já pode atuar na defesa dos

d ire ito s re lac ionados ao bem m óvel adqu irido . N a L ei nO 9279 /96 não ex iste reg ra legal

que penalize a fa lta de ap resen tação do ped ido de transferência .

E xatam en te em função desse silênc io legal, não pode ser igno rado o prece ito

constituc ional in scrito no inc iso 11do artigo 5° que reza :

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos term os seguintes:

11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algum a coisa senão

em virtude de lei;

Do tex to constituc ional deco rre o p rece ito que ao adm in istrado som en te pode v ir a ser

ex ig ido um determ inado com portam en to se este estiver p rev iam en te fixado e determ inado

no ordenam en to ju ríd ico , sob pena de v io lação de um dos m ais basila res d ire ito s

ind iv iduais . A cerca desta questão , já se p ronunciou o Excelso Suprem o T ribunal Federa l:

A reserva de lei em sentido form al qualifica-se com o instrum ento

constitucional de preservação da integridade de direitos e garantias

fundam entais. O princípio da reserva de lei atua com o expressiva lim itação

constitucional ao poder do Estado, cuja com petência regulam entar, por tal

razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe perm ita

restringir direitos ou criar obrigações. N enhum ato regulam entar pode criar

obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em dom ínio

constitucionalm ente reservado ao âm bito de atuação m aterial da lei em

sentido form al. O abuso de poder regulam entar, especialm ente nos casos em

que o Estado atua contra legem ou praeter legem , não só expõe o ato

transgressor ao controle jurisdicional, m as viabiliza, até m esm o, tal a

gravidade desse com portam ento governam ental, o exercicio, pelo C ongresso

N acional, da com petência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso v :
da C onstituição da República e que lhe perm ite 'sustar os atos norm ativos

do Poder Executivo que exorbitem do poder regulam entar (..) '. D outrina.

Precedentes (RE 318 . 873-AgR/SC , ReI. M in. C elso de M ello, v.g.).

Plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo Estado do Rio
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N o que concerne ao argum ento de que o Tribunal a quo contrariou art.

1.267, do N ovo C ódigo C ivil (antigo art. 620), tenho que assiste razão ao

recorrente.

A presente hipótese trata de ação ajuizada pelo ora recorrente, buscando

anular m ultas de trânsito im postas sem a observância de defesa prévia.

O corre que o Tribunal a quo entendeu que o feito deveria ser extinto sem

julgam ento de m érito, por falta de legitim idade ad causam do autor, ainda

que este tenha adquirido o veiculo, haja vista que a transferência do

autom óvel só gera efeito entre as partes contratantes, m as não perante os

órgão públicos de trânsito, onde perm anece o nom e do anterior proprietário

em seus registros.

Todavia, não pode prosperar o entendim ento em possado pelo Tribunal de

origem , porquanto, a partir da alienação do veículo, o novo proprietário

passa a ter legitim idade para defender o bem , inclusive se opondo

judicialm ente à aplicação de m ultas pelo Poder Público, independendo se

foram aplicadas antes ou depois da aquisição do veículo.

C om efeito, é cediço que a transm issão da propriedade do bem m óvel se dá

com a sua tradição. A efetivação da m encionada transferência im plica na

sub-rogação, por parte do adquirente, de todos os deveres e direitos

inerentes ao bem .
Assim , aplicada a penalidade por infração de trânsito, caso ocorra

posteriorm ente à venda do autom óvel, o novo proprietário deverá responder

por todas obrigações que se vinculam à coisa, dentre elas se encontram as

m ultas de trânsito, categoria de obrigação denom inada de propter rem , pois

acom panham o bem ainda que venha a ser transferida a sua titularidade.

(g ri fam os)

O ra , o caso abordado no acó rdão em questão tem perfe ita ap licab ilidade no presen te

caso , em especia l quando observado que a L ei a tua l, ao con trário de ou tras no rm as legais ,

não estabelece nenhum a pun ição no caso da não ap resen tação do ped ido de transferência .

C ite -se , a títu lo ilu stra tivo , o que d ispõe o artigo 134 do C ód igo N acional de T rânsito :

Art. 134. N o caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo

deverá encam inhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um

prazo de trinta dias, cópia autenticada do com provante de transferência de

propriedade, devidam ente assinado e datado, sob pena de ter que se

responsabilizar solidariam ente pelas penalidades im postas e suas

reincidências até a data da com unicação.
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G rande do Sul. Reconhecim ento de situação configuradora do periculum in

m ora. M edida cautelar deferida. (AC O 1.048-Q O , Rei. M in. C elso de M ello,

julgam ento em 30-8-07, D J de 31-10-07)

o principio constitucional da reserva de lei form al traduz lim itação ao

exercício das atividades adm inistrativas e jurisdicionais do Estado. A

reserva de lei - analisada sob tal perspectiva - constitui postulado

revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas m atérias

a ela sujeitas, quaisquer intervenções norm ativas, a titulo prim ário, de

órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez,

projeta-se em um a dim ensão positiva, eis que a sua incidência reforça o

principio, que, fundado na autoridade da C onstituição, im põe, à

adm inistração e àjurisdição, a necessária subm issão aos com andos estatais

em anados, exclusivam ente, do legislador. N ão cabe, ao Poder Executivo, em

tem a regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anôm ala (e

inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à

im posição de seus próprios critérios, afastando, desse m odo, osfatores que,

no âm bito de nosso sistem a constitucional, só podem ser legitim am ente

definidos pelo Parlam ento. É que, se tal fosse possivel, o Poder Executivo

passaria a desem penhar atribuição que lhe é institucionalm ente estranha (a

de legislador), usurpando, desse m odo, no contexto de um sistem a de

poderes essencialm ente lim itados, com petência que não lhe pertence, com

evidente transgressão ao principio constitucional da separação de poderes.

(AD J 2 . O 75-M C , Rei. M in. C elso de M ello, julgam ento em 7-2-01, D J de 27-

6-03)

V ale a pena observar o que esta tu i o R ela to r M in istro C elso de M ello em seu vo to :

N ão custa enfatizar - até m esm o porque a análise desse aspecto da questão

se torna inafastável - que o principio da reserva da lei ao postulado

constitucional da reserva de lei, vedando-se em conseqüência, notadam ente

quando se tratar de im posições restritivas ou de fixação de lim itações

quantitativas, a intervenção de outros atos estatais revestidos de m enor

positividade juridica, em anados de fontes norm ativas que se revelem

estranhas, quanto à sua origem institucional, ao âm bito de atuação do

Poder Legislativo.

D esta fo rm a, ev idencia-se que não cabe ao IN P I fixar aqu ilo que não fo i efe tuado

pela L ei, razão pela qual en tendo que não há que se fa lar em lim itação ao exerc íc io de
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qualquer d ire ito . Po r ou tro lado , o an tigo T ribunal Federa l de R ecursos, ana lisando o uso

de d ire ito s de p rop riedade industria l, m esm o em sede de declaração de caducidade , firm ou

o segu in te en tend im en to :

AC 90243

Relator: M inistro Eduardo Ribeiro

M ARC A- C AD U C ID AD E- D ESU SO . D EM o.N STRAN D o.-SE Q U E A

M ARC A Fo.I U TILIZAD A. N O . BIEN JO , Po.R SU BSID IARIA D A TITU LAR

D A M ESM A, C o.M PRESU M ID A AU TO RIZAÇ ÃO . VERBAL o.U M ESM O .

TAC ITA, N ÃO . SE JU STIFIC A A D EC LARAÇ ÃO . D E C AD U C ID AD E.

T razidas estas considerações en tendo que a transferência do bem (ped ido de

paten te) se deu com a assina tu ra do respectivo con tra to , tendo , nesse m om en to , oco rrido a

trad ição . A despeito da reg ra constan te na L ei da P rop riedade Industria l, en tendo que não

se pode negar a leg itim idade do novo titu lar em defender d ire ito s de sua p rop riedade , sendo

que nesse caso , caberia ao INPI ex ig ir que este dem onstre a sua leg itim ação e não

sim p lesm en te desconsiderar a sua argum en tação , fazendo perecer o seu bem . D esta fo rm a,

en tendo que deva ser anu lado o despacho pro ferido em desfavo r do CETEM e dado

con tinu idade ao exam e do ped ido de paten te , p rocedendo-se ao exam e, de fo rm a prio ritá ria ,

ao exam e do ped ido de transferência ap resen tado .

À consideração superio r.

flCdo/
R icardo Lu iz S ichel

C hefe da D iv isão de O rien tação Ju ríd ica

S IA PE 449644
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C oo rdenação Ju ríd íca de C onsu lto ria

R ef.: P ro c e s s o / IN P I ID IR P A IN ° P I-9800783 -1 . Em 24 .09 .2008 .

A co rdo com a N O TA T É C N IC A /P R O C IC J C O N S /D IO R J /N ° 0 0 4 /2 0 0 8 .

N esse la s tro , em assen tindo V .S a . com o en tend im en to que aqu i se

su s ten ta , recom enda-se se ja e le fix ado com o o rien tação no rm a tiv a , a se r

un ifo rm em en te segu id a no ãm b ito des ta P ro cu rado ria F ede ra l no [N P I, b em

com o que de le se ja c ien tificad a , fo rm a lm en te , a D ire to ria d e P a ten te s , a

D ire to ria d e M arcas e a D ire to ria d e T ran sfe rên c ia d e T ecno log ia e O u tro s

R eg is tro s d es te In s titu to quan to à nova o rien tação ju rid ica , em sub stitu ição

àque la firm ada no P A R E C E R lP R O C /D IC O N S /N ° 3 3 /9 9 , cu ja cóp ia faço

anexa r ao p resen te . l

À con sid e ração do S enho r P ro cu rado r-C hefe .

o R O D R IG U ES" '

JuTÍdica de C onsu lto ria

oo rd enado ra
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PROCESSO - PEDIDO M.U. 6600099-8

PARECER/PROC/DICONS/No 33/99

Ementa: Antesda publicaçãodo deferimento da requerida
transferência da titularidade do pedido de
privilégio cabe ao depositante-cedente o
cumprimento das exigências formuladas no
processo pela autarquia. A anotação de
transferência não está tão-só junglda às
vontadescontratadasnos negócios particulares,
mas, também, e principalmente, ao
cumprimentodas exigênciaspostasem lei e ato
normativo,sem o que se não há de deferi-Ia.

Senhor Chefe da DICONS

Razoado desta procuradoria, parecer-proc na 026/81(fls.69/70),
datado em 02 de setembro de 1981, opinou no sentido da republicação de
exigência dirigida a determinada empresa, à vista de que, antecedentemente,
já houvera formulado pedido de alteração de seu nome, posteriormente, se

diga, deferido, anotado e publicado.

2. Todavia, não se atina com a base de suportação legal do

referido deferimento, em' face de o prefalado parecer consignar que a
interessada ' ... não cumpriu nem se manifestou com qualquer petição .. :
concernentemente à exigência que, à época, a si fora fixada pela entidade.

3. Certo é que, a seguir à risca o ordenamento, redundaria
arquivado o enfocado pedido, prejudicando, conseguintemente, a apreciação do
requerimento subsidiário, ou paralelo, como queiram, nos moldes expressados
no § 50 do art. 19 da, então, vigorante Lei na 5.772/71, abaixo reproduzidos:

'A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de

noventa dias acarretará o arquivamento do pedido encerrando-se a instância

administrativa'.

4. Quer dizer, se o estipulado lapso legal escorreu sem que o
titular do pedido providenciasse a satisfação da exigência publicada na RPI,
operado o efeito jurídico preceituado na susa regra, não se pode justificar o
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fato de mais adiante, em 02.6.81, efetivar-se, por publicação, a requerida

alteração do nome da empresa.

5. Donde a discordânda com os pontos de vista, na oportunidade,

consignados.

6. Assemelhada, deveras, a questão do vertente processo, a não

ser pelos sós fatos de ao invés de cuidar de alteração de nome reportar-se à
transferência da titularidade do pedido, no qual o depositante torna-se eventual
cedente e o terceiro interessado comparece como eventual -cessionário, bem

assim, de que aqui o processo velo de ser arquivado .

• 7. A história, entanto, se repete: conta que o pedido cai em
exigência, à sua vez não satisfeita no tempo aprazado porJei, subsistindo,
precedentemente, como sobredito, requerimento postulandottansferência da

posição de titular de uma empresa para outra.

8. De todo modo, está-se ante formulações apartadas, dissímeis, .

das que não têm o condão de interceder ..;entre si, porquanto.:a marcha do .
pedido, vamos dizer, principal, em nada. deve ser retardada por. questões
incidentes, do que fazem exemplo a alteração de nome, transferência da

posição de titular, etc ..

9. A bem da verdade, até que opere-se a requerida transferência,
a responsabilidade pelo cumprimento das exigências enfeixa-se nas mãos do
depositante, eventual cedente, refugindo à alçada do terceiro interessado,
eventual cessionário, a mais mínima competência para intervir no processo,
pois, que, ainda, remanesce estranho à relação processual estabelecida,
exclusivamente, entre a autarquia e o pedinte, o que nela faz ingressar o

pedido.

10. E para que a figura do cessionário assumisse a pOSlçaO

processual do cedente, para que incorporasse a responsabilidade dos atos a
serem praticados perante a Administração, mister a publicação no órgão oficial
do Instituto do correspondente deferimento, sem o que todas as providências

vão permanecer a cargo do depositante-cedente.

11. Avulta, portanto, a simploriedade da espécie ora examinada, se
se levar em conta a norma regente nos estritos termos com que veio de ser
editada, sem margem, como se apresenta, para dar vazão às tamanhas

incompreensões de que dão conta os presentes autos.

!~
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12. Acertadamente, conduz-se o Or. Paulo Cabrera P. Da Rosa,
aquando em parecer de sua autoria (fls. 81/83) veio de fixar as seguintes

assertivas:

'Assim entendo que o pedido de anotação de transferência

cria uma mera expectativa de direito e não um direito adquirido ao cessionário,
que somente passará a ter esse direito quando da publicação na RPI do
despacho de deferimento após ter sido verificada a apresentação dos
documentos necessários estabelecidos na Legislação (sic) (CPI e Ato Normativo

do INPI, nO017 de 11.5.76).

E mais adiante:

'Assim sendo, opino que esses atos de exigência técnica e de

arquivamento foram atos administrativos ilegais e legítimos baseados na

legislação [então] em vigor' ..

13. Em apertada síntese, pode.se dizer que nada acontece, nada

matla na relação processual até que se perfaça, e cumpridamente, a trajetória
legal designada para a alteração de nomeou;; como no caso concreto, visando .,; 'J

a circulação da titularidade do pedido de'Jirivilégio~ cabendo, unicamente, ao .• ,
eventual (grifei) cedente a produção, ou melhor, a execução de umas quantas
providências tendentes a satisfazer exigibilidades postas pelo Instituto,
providências e atos os quais situar-se-ão na alçada do eventual (grifei)
cessionáro a partir, somente, da publicação preceituada na norma regedora da

Propriedade Industrial.

14. Por derradeiro, observe-se, não engasta-se, no figurino legal

pertinente, determinação que confira precedênda da examinação dos
aventados pedidos incidentes, para que só, então, tenham lugar as formulações
de exigências, razão pela qual está-se em que tais decisões poderão ser
publicadas em qualquer ponto do ordinário curso do trâmite do processo.

15. E nem se pense seja a anotação de transferência mera

medida a que se deva conformar a entidade, que o orbe público -
administrativo não encontra-se sujeitado à satisfação automática das vontades
contratadas nos negócios particulares (tantas vezes enganosas), donde o
itinerário legal a ser percorrido, com a apresentação dos 'documentos
necessários', a que se referiu o lúcido pesquisador, culminado com a publicação
do decisório, a o que observar-se-á olímpico respeito.

É o meu parecer.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 1 J!99 .

J ~ ~ O l '~ J ~ ~ ~ - 1 '
DUAftDO A~O S~GUI lil! lilU

M O ldeu lo : 0044 t48

OAB> 3 1 1 a 2 5 /8 "
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P rocesso - M U 6600099 -8
PR O C /D IC O N S , em 06 .07 .1999

'r I

A co rdo com o c ircun spe to pa rece r PR O C /D IC O N S /N ° 033 /99 .

P roponho que p reva leça nes te ó rg ão ju ríd ico , a adoção da

in te lig ênc ia finn ada no p resen te p a rece r, em a lte ração àque la ou tra ass in ada

no parece r PR O C /D IC O N S /N ° 026 /81 .

À con sid e ração do senho r p ro cu rado r-g e ra l.

. s i. ,. · · r ·
~ M au ro Sod re a ia r--;

.';C h e fe d a D iv isã o d e C o n su lto r ia

P R O C /D IC O N S
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SER V iÇ O PÚ B L IC O FED ER A L

INSTITU'IONACIONALDA POOPRIEDII.DEINDUSTRIAL

PROCURADORIA

PARECER-PROC/N9 026/81

Processo: Pedido de PI-003538/72'

( ALTERAÇÃO DE NOME

(-EXIGENCIA NÃO Cur~RIDA

(-Possibilidade de nova publicação da exigên

( cia em face de alteração de nome da reque-

( rente.

O presente processo veio a esta procuradoria face

à consú1ta do Sr. Diretor da DIRPA, solicitando esclarecer se

"uma alteração de nome é suficiente para alterar o prazo de

cumprimento de exigéncia, através de uma nova publicação des

sa exigência com o novo nome •••" (fls. 64).

Em 16.12.80, foi publicada, na RPI 530 (fls.54),

exigência para cumprir o disposto no artigo 19 § 39 do CPI. ,

em nome de DEUTSCHE GOLD-UND SILBER - SHEIDEANSTALT VORMALS

ROESSLER, que não ~riu nem se manifestou com qualquer peti-

çao.

Ocorre, entretanto, que, em 05.l2.80,'a interess~

da já havia requerido alteração de seu nome para DEGUSSA

AKTIENGESELLSCHAFT, conforme petição 034394 (fls. 55/61).

/

/

Tal pedido foi, posteriormente, deferido e devi

damente anotado. tendo, esse ato, sido publicado, em 02.06.81,

na R P I 554. i
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

PARECER/PROC/N9 026/81

Tendo em vista que o pedido de alteração de nome

foi requerido anteriormente à publicação daquela exigência

de fls. 54, opino que, no presente caso, seja republicada

aquela exigência em nome de DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT,atual

requerente do pedido de privil~aio.

Ao Sr. Chefe da DICONS.

PRoe, em 02 de setembro de 1981

; ;z ; :~ "d 2w evM i f~ o á J c -(
Zoeni Ximenes Tompakow de Sa

Advogada

DICONS, em 02.09.81

.-"

1. De acordo.

2. A DIRPA.

Jo~k'\,~ éh~

Chefe da DICONS.

ZXTS/dgs.-
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